BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 81/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 66 524.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 1. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,

des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Katker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist folgende Wortbildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

fur die Waren und Dienstleistungen

» Klasse 18: Ledergurtel, Lederbekleidung, Handytaschen;
Klasse 25: Bekleidungsstiicke;
Klasse 35: Werbung,

Klasse 38: Telekommunikation®

zur (schwarz/weif3en) Eintragung in das Register angemeldet worden.



Die Markenstelle fur Klasse 18 hat die Anmeldung durch den von einem Mitglied
des Patentamts erlassenen Beschlu3 vom 14. November 2000 gemafl 88 8 Abs 2
Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begrun-
dung zurtickgewiesen, unter einem ,Schwarzmarkt‘ verstehe der Verkehr den
Verkauf von Waren unter Umgehung gesetzlicher Vorschriften oder tblicher Han-
delswege. Die angemeldete Marke habe beziglich der beanspruchten Waren le-
diglich einen sachbezogenen Inhalt und bezeichne den Gegenstand der bean-
spruchten Dienstleistungen. Die werbelbliche graphische Gestaltung der Anmel-

demarke kdnne ihre Schutzfahigkeit nicht begriinden.

Der Anmelder hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde einge-

legt. Er beantragt,

den angefochtenen Beschluld der Markenstelle aufzuheben,

und tragt im Wesentlichen vor, bereits die graphische Gestaltung der ange-
meldeten Marke sei unterscheidungskraftig. Ein im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt mit konkretem Bezug zu den Waren und Dienstleistun-
gen sei von der Markenstelle nicht festgestellt worden. Im Ubrigen gebe es schon
Eintragungen von sechs deutschen Wortmarken ,Schwarzmarkt®, zwei deutschen
Bildmarken mit dem Markenwort ,schwarzmarkt* und ,Schwarz-Markt“, einer deut-
schen Wortmarke ,Blackmarket* und einer Gemeinschaftsmarke ,Black Market",
wie die beigefiigte Recherche belege. Mit diesen Voreintragungen habe sich die
Markenstelle nur ungeniigend auseinandergesetzt, so daf} die Zurickverweisung
nach 8§ 70 Abs 3 Nr 2 und 3 MarkenG gerechtfertigt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders wird auf seine
Schriftsatze Bezug genommen.



Der Senat hat dem Anmelder mit Zwischenbescheid vom 30. Juli 2002 einige Er-
mittlungsunterlagen zur Kenntnisnahme und Stellungnahme tbersandt. Hierzu hat

sich der Anmelder nicht geaufl3ert.

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Sache an das Patentamt gemal3 § 70
Abs 3 Nr 2 MarkenG zurlickzuverweisen; insbesondere ist ein Mangel des Verfah-

rens vor dem Patentamt nicht ersichtlich.

Die Beschwerde ist unbegriindet.

Der Senat folgt im Ergebnis der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts, dal3
der als Wortbildmarke angemeldeten Bezeichnung ,Schwarzmarkt® im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemafd § 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Markenstelle hat die An-

meldung somit zu Recht gemanR § 37 Abs 1 MarkenG zurlickgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eig-
nung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufge-
fal3t zu werden, wobei regelmafiig jede auch noch so geringe Unterscheidungs-
kraft ausreicht (stRspr vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES; BGH GRUR
1999, 1093, 1094 - FOR YOU; BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS Il). Ein Mar-
kenwort besitzt jedoch keine Unterscheidungskraft, wenn ihm ein fur die betreffen-
den Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich sonst um ein Wort der
deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets
nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH
aa0).



Die mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Ver-
kehrskreise - nicht nur Fachkreise, sondern auch das allgemeine Publikum der
Verbraucher - werden die angemeldete Wortbildmarke ,Schwarzmarkt* lediglich
als Gattungsbegriff einer bestimmten Vertriebsmodalitat auffassen - wie beispiels-
weise auch ,Schnédppchenmarkt”, ,Discountmarkt®, ,Second-Hand-Markt“, ,Tro-
delmarkt®, ,Flohmarkt* etc -, aber nicht fir ein unternehmenskennzeichnendes
Unterscheidungsmerkmal halten kdnnen. Die Ansicht des Anmelders, die Anmel-
demarke stelle keine beschreibende Angabe im Sinne des 88 Abs2 Nr2
MarkenG dar, mag zwar teilweise, namlich fir die beanspruchten Waren der Klas-
sen 18 und 25 zutreffen (vgl dazu BGH GRUR 1998, 465, 467 - BONUS; BGH
GRUR 1999, 988, 989 f - HOUSE OF BLUES; aber auch BGH GRUR 1993, 746
- Premiere; BGH aaO - FOR YOU), insofern versteht der Verkehr die angemeldete
Marke aber dennoch nur in dem eindeutigen Sinngehalt des deutschen Begriffs
~Schwarzmarkt” als solchen, der hier anpreisend auf eine besonders preisgunstige
Einkaufsmoglichkeit hinweist (vgl dazu BGH BLPMZ 1998, 248 f - Today; BGH
aaO - BONUS II). Jedenfalls hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen weist
die angemeldete Marke jedoch unmittelbar beschreibend auf den bestimmungs-
gemalien gegenstandlichen Bereich der ,Werbung“ und , Telekommunikation® fir
ein spezielles Marktsegment hin.

Der in der angemeldeten Marke wiedergegebene Ausdruck ,Schwarzmarkt® ist ein
allgemein Ublicher und bekannter deutscher Begriff, der einen illegalen Markt be-
zeichnet, auf dem unter Umgehung gesetzlicher Vorschriften oder behdrdlicher
Verordnungen Waren gehandelt werden (vgl Duden, Deutsches Universalwdrter-
buch, 3. Auflage 1996, S 1368; Gabler, Wirtschafts-Lexikon, 15. Auflage, Bd 4,
S 2737 unter ,Schwarzmarkt®, ,Schwarzhandel”, Bd 3, S 2463 f unter ,Preisfunk-
tionen®; Gabler, Volkswirtschafts-Lexikon, 1996, Bd 2, S 941 unter ,Schattenwirt-
schaft). Die Grunde der lllegalitat des Handels auf Schwarzmarkten kénnen ins-
besondere in der Art der Waren, deren Handel generell untersagt ist - Rauschgift,
menschliche Organe, Falschgeld, Gewaltpornographie etc -, in der Kennzeichnung

der Waren -zB bei Kennzeichenverletzung gemald § 143 MarkenG -, in der



Herkunft der Waren - Diebesgut, Hehlerware, Schmuggelware etc -, in der Hohe
des Verkaufspreises - bei Wucher oder MifRachtung von Preisfestsetzungen oa
- oder in der Art des Handelsplatzes - Verkauf von Arzneimittel au3erhalb von
Apotheken, Verkauf von Wertpapieren aul3erhalb offizieller zugelassener Markte
(Borsen) etc -liegen (vgl Gabler, aaO). Das Problem der Schwarzmarkte
beschrankt sich keineswegs nur auf (vergangene) Zeiten der Warenknappheit (wie
nach den Weltkriegen oder in der DDR), sondern ist unter anderen Bedingungen
in vielen Wirtschaftsbereichen nach wie vor aktuell (vgl zB die vorgelegten
Ermittlungen des Senats in der Suddeutschen Zeitung (im Jahr 2001) sowie im
Internet - Recherche vom 23. Juli 2002).

Dazu zahlen jedenfalls auch die Geschaftsgebiete der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen. Waren wie ua Lederwaren und Bekleidungsstiicke, die mit
Mehrwertsteuerbetrug oder Zollvergehen importiert oder illegal mit fremden
Marken versehen wurden (Markenpiraterie, 88 143 ff MarkenG), werden bekannt-
lich in erheblichem Umfang auf dem Schwarzmarkt abgesetzt, vor allem wenn es
sich um Luxusguter oder (angeblich) hochwertige Markenwaren handelt. Hierbei
sind die Kunden hauptsachlich an einem wesentlich niedrigeren als dem handels-
ublichen Preis interessiert. Die beanspruchte Dienstleistung ,Werbung“ kann dem
illegalen Verkauf jeglicher Waren, insbesondere im Online-Handel tber das Inter-
net, dienen. Schwarzmarkte wuchern mittlerweile wegen der schwierigen Verfolg-
barkeit im E-Business und E-Commerce des Internets, so dal die beanspruchte
Dienstleistung ,Telekommunikation eigens den Zugang zum Schwarzmarkt be-

reitstellen kann.

Die Unterscheidungskraft der Anmeldemarke lait sich nicht aus dem Umstand
herleiten, dal3 ein Schwarzmarkt wegen seiner lllegalitdt von seinen Betreibern,
Werbeagenturen oder Telekommunikationsunternehmen normalerweise - jeden-
falls offentlich - nicht so genannt wird. Denn die Bezeichnung ,Schwarzmarkt"
schlie3t die tatsachliche Existenz eines Schwarzmarkts keineswegs aus und

vermag bei den angesprochenen Verkehrskreisen daher nicht den Eindruck einer



bloR humorvollen Phantasiebezeichnung zu erwecken. Vielmehr erwartet der
Verkehr bei einem ,Schwarzmarkt®, nicht frei verkaufliche Waren erwerben zu
konnen oder Waren - wie die der vorliegenden Anmeldung - wesentlich billiger als
Ublich zu erhalten, wobei er sich nach dem Grund der ungewoéhnlich niedrigen
Preise in der Regel nicht erkundigen wird und eine eventuell dubiose Herkunft der

Waren mit moglichst gutglaubigem Nichtwissen in Kauf nimmt.

Auch die graphische Gestaltung der Anmeldemarke ist nicht geeignet, ihr ein Min-
destmald an Unterscheidungskraft zu verleihen. Selbst ein beschreibender Begriff
kann zwar noch unterscheidungskréftig sein, wenn er in einer Weise wiedergege-
ben oder angeordnet wird, die das Gesamtzeichen von der Ublichen Art, die
betreffenden Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu
bezeichnen, unterscheidet (vgl EUGH GRUR Int 2002, 47, 49 Ez 39 - Baby-dry).
Eine solche Abweichung von Ublichen gebrauchsgraphischen Wiedergabeformen
ist im Gesamteindruck der angemeldeten Marke jedoch nicht erkennbar. Denn die
Buchstaben des Markenwortes ,Schwarzmarkt* erscheinen lediglich in einer drei-
dimensional reliefartig anmutenden Wiedergabe, die vom einfachsten
PC-Graphikprogramm erzeugt werden kann und haufig zur blo3en Hervorhebung
von Titeln, Uberschriften, Stichwértern u.dgl verwendet wird, wahrend die zweizei-
lige Anordnung der Wortbestandteile gewohnlich nur der praktischen Anpassung
an die raumlichen Platzverhaltnisse dient (vgl dazu BGH GRUR 1991, 136, 137
- NEW MAN; GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION).

Aus welchen Grinden die vom Anmelder zitierten Drittmarken eingetragen worden
sind, bedarf hier keiner vergleichenden oder analysierenden Betrachtung und

Erorterung, zumal die diesen Eintragungen nach den besonderen Umstanden



jedes Einzelfalls zugrundeliegenden Beurteilungserwagungen nicht bekannt sind
(vgl dazu: Althammer/Strobele, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 8 Rdn 85 - 87).

Winkler Katker v. Zglinitzki
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