BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 100/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 70 586.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 30. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert so-

wie des Richters Reker und der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlusse
der Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 8. Marz 2002 und vom 25. Oktober 2001
aufgehoben.

Grinde:

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

FotoCity

fur die Waren

"Aufbewahrungseinrichtungen in Form von Regalen und
Standern aus Metall, Holz und/oder Kunststoff fur Fotos und
Filme, Ton-, Bild- und Datenaufzeichnungstrager; Aufbewah-
rungseinrichtungen in Form von Koffern aus Metall, Holz
und/oder Kunststoff fir Fotos und Filme, Ton-, Bild- und Da-
tenaufzeichnungstrager;  Aufbewahrungseinrichtungen in
Form von Alben aus Metall, Holz, Papier, Pappe und/oder
Kunststoff fir Fotos und Filme, Ton-, Bild- und Datenauf-
zeichnungstrager; angepal3te Aufbewahrungseinrichtungen
in Form von Boxen aus Metall, Holz und/oder Kunststoff fur

Fotos und Filme, Ton-, Bild- und Datenaufzeichnungstrager"”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.



Die Markenstelle fur Klasse 20 hat diese Anmeldung zurlickgewiesen. Ausgehend
von dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsabnehmer sei nicht zu erwarten, daf} die angemeldete Bezeichnung im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren als betriebskennzeichnende Angabe
verstanden werde. Vielmehr wirden die angesprochenen Verkehrskreise hierin le-
diglich eine schlagwortartige, warenbeschreibende Etablissementbezeichnung se-
hen. Der Markenbestandteil "City" sei werbesprachlich langst als Hinweis fir Spe-
zialgeschafte oder Abteilungen von Kaufhausern eingebirgert und stehe fir eine
bestimmte GroRRe, Auswahl und Modernitat dieser Angebotsstéatten. Er weise in
Verbindung mit dem Gattungsbegriff "Foto" lediglich auf einen Ort hin, an dem
Waren angeboten wirden, die mit Fotos oder Fotoeinrichtungen in Zusammen-
hang stinden, bzw auf eine Verkaufsstatte mit einem breit gefacherten Angebot

von Fotoartikeln aller Art.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Fr die konkret ange-
meldeten Waren bestehe weder ein gegenwartiges noch ein kinftiges Freihaltebe-
durfnis an der angemeldeten Bezeichnung, weil ihr kein fur die beanspruchten
Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet wer-
den konne. Deshalb ermangle es der angemeldeten Bezeichnung auch nicht an
jeglicher Unterscheidungskratft.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der Eintragung der angemeldeten Be-
zeichnung stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht

entgegen.

Die angemeldete Wortfolge ist keine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkma-

le der beanspruchten Waren dienen kann (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu den nach



dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zahlen allerdings
nicht nur die dort aufgefihrten, sondern auch solche, die fur die Herstellung oder
den Vertrieb von Waren wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie
bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst
beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 — CHANGE; BIPMZ 1999, 410, 411
- FOR YOU) und die entweder gegenwartig bereits als Sachaussage benutzt wer-
den oder deren Benutzung als Sachaussage aufgrund konkret feststellbarer tat-
sachlicher Umstande in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408, 409
- PROTECH). Eine solche konkret und im Hinblick auf die beanspruchten Waren
unmittelbar beschreibende Angabe ist der angemeldeten Bezeichnung jedoch

nicht zu entnehmen.

Zwischen der Bedeutung der angemeldeten Marke und den beanspruchten Wa-
ren besteht nadmlich kein unmittelbar beschreibender Sachzusammenhang. Zwar
enthalt die angemeldete Bezeichnung in ihrem ersten Wortteil "Foto" einen Sach-
hinweis auf "Fotografie" und damit fir den Grof3teil der beanspruchten Waren ei-
nen Bestimmungshinweis. Durch die Anfigung des Wortes "City" wird die Ge-
samtbezeichnung jedoch allenfalls als Hinweis auf einen kaufméannischen Betrieb
verstanden. Eine Bezeichnung jedoch, die der Beschreibung eines kaufmanni-
schen Betriebs dienen kann, stellt nicht notwendig eine konkret beschreibende
Angabe der in einem solchen Betrieb unter Umstanden verauf3erten Waren dar.
Weder das Wort "City" noch die Gesamtbezeichnung "FotoCity" ist vorliegend
eine Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe fir die beanspruchten Aufbe-
wahrungseinrichtungen unterschiedlichster Art. Damit besitzt die angemeldete
Bezeichnung fur die beanspruchten Waren einen hinreichenden Phantasiegehalt.
Im dbrigen hat der Bundesgerichtshof in seinem zu der Markenanmeldung
"HOUSE OF BLUES" ergangenen Beschlul3 (BIPMZ 1999, 365, 366) bereits fest-
gestellt, dal3 das Bedirfnis, eine Bezeichnung fir bestimmte Herstellungs- oder
Verkaufsstatten freizuhalten, es nicht rechtfertigt, die Eintragung des Zeichens
auch fur dort hergestellte oder verkaufte Waren zu versagen. Eine Schutzversa-

gung kame vielmehr nur unter der weiteren Voraussetzung in Betracht, dal3 Tat-



sachenfeststellungen getroffen werden konnten, die erkennen und erwarten lie-
Ren, dal3 sich bei Anbietern der in Frage kommenden Waren in Zukunft das Be-
dirfnis einstellen konnte, die genannten Waren selbst durch die Angabe der An-
gebotsstatte in beschreibender Weise zu bezeichnen. Hierfur fehlt es aber im vor-
liegenden Fall an jeglichen Anhaltspunkten. Damit stellt die angemeldete Wortfol-

ge keine fur die beanspruchten Waren bedeutsame beschreibende Angabe dar.

Ebensowenig kann der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft
im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungs-
kraft besitzt eine Marke dann, wenn sie geeignet ist, die Waren eines Unterneh-
mens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei reicht nach
der Formulierung des Gesetzes jede wenn auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft aus, um das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft zu
Uberwinden. Einer Marke kann aber dann nicht jegliche Unterscheidungskraft ab-
gesprochen werden, wenn ihr kein fir die in Frage stehenden Waren im Vorder-
grund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann und es
sich auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden wird (BGH BIPMZ 1999, 408 - YES).

Die angemeldete Marke ist jedoch, wie bereits festgestellt, nicht unmittelbar be-
schreibend und besitzt insgesamt ein noch ausreichend herkunftshinweisendes
Mal3 an Unterscheidungskraft. Zwar gehen die Entscheidungen "SHOE CITY" des
27. Senats (27 W (pat) 183/96) und "Travelcity" des 33. Senats (33 W (pat)
198/01) davon aus, dalR der Bestandteil "CITY" lediglich fur eine gewisse GrofR3e,
Auswahl und Modernitdt eines Verkaufsortes steht. Ein dementsprechender
Sprachgebrauch hat sich zwischenzeitlich jedoch offenbar nicht entwickelt oder
gar verfestigt; denn die Feststellungen der genannten Entscheidungen finden
jedenfalls durch die aktuellen Ermittlungen des Senats im Internet keine Unter-

stutzung. Anders als Bezeichnungen wie "-center"”, "-laden”, "-markt" oder "-shop"



ist die Bezeichnung "-city" als bloRer Hinweis auf eine Verkaufsstatte kaum und je-
denfalls nicht in eindeutig beschreibendem Sinne festzustellen, vor allem nicht iZm
den hier beanspruchten (oder ihnen vergleichbaren) Waren. Der Senat hat auch
keine Feststellungen zu treffen vermocht, die die angemeldete Bezeichnung als
gebrauchliches Wort der Alltagssprache ausweist, das vom Verkehr allein und
stets als solches aufgenommen und nur in seinem Ursprungssinn verstanden wird.
Im Ubrigen ist zu beriicksichtigen, daf3 der Verkehr erfahrungsgemaf wenig ge-
neigt ist, eine Warenbezeichnung begrifflich zu analysieren und eine solche Be-
zeichnung in der Regel so annimmt, wie sie ihm entgegentritt (BGH GRUR 1992,
515 - Vamos; aaO - PROTECH), wenn sie markenmaldig verwendet wird (BGH
BIPMZ 2000, 53, 55 - FUNFER).

Nach allem war der Beschwerde stattzugeben.

Albert Reker Eder

Ko
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