BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 155/03 Verkindet am
16. November 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 66 190.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung der fur urspringlich fur die Waren

.,Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, insbesondere
Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitttabak, Pfeifentabak,
Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht fur medizini-
sche Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabakdosen, Ziga-
rettenetuis, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Waren nicht
aus Edelmetall oder damit plattiert), Zigarettenpapier, Zigaretten-
hilsen, Zigarettenfilter, Pfeifen, Taschenapparate zum Selbstdre-
hen von Zigaretten, Feuerzeuge; Streichholzer*

beanspruchten Marke

NEW YORK

mit zwei Beschlissen gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie ausgefihrt, bei der angemeldeten Marke handele es sich um
eine Angabe, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren dienen
konne. Bei der Beurteilung der Eignung eines Wortes als geografische Herkunfts-
angabe seien nicht nur die gegenwartigen Verhaltnisse, sondern auch mégliche,
nicht auRerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende zukinftige wirtschaftliche Ent-
wicklungen zu bericksichtigen. Eine Eignung als geografische Herkunftsangabe
komme insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen es nicht unwahr-
scheinlich sei, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu den mal3-
geblichen Waren herstellen kénnten. Hiervon ausgehend sei ein Freihaltungsinte-

resse der Mitbewerber der Anmelderin an der angemeldeten Ortsangabe zu beja-



hen. New York sei nicht nur die gro3te Stadt Amerikas, ein bedeutendes Ver-
kehrs- und Handelszentrum sowie Sitz zahlreicher Industrien allgemein, sondern
ausweislich des Tabaklexikons von Voges/Wo6ber im besonderen auch der Sitz
gro3er Unternehmen der Tabakindustrie, ein bedeutender Handelsplatz fur Roh-
tabaksorten und wichtigster Einfuhrhafen fur in die USA importierte Tabake. Bei
dieser Sachlage sei es nahe liegend, dass in New York auch Tabak verarbeitet

werde und fertige Tabakprodukte vertrieben wirden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie hat das Waren-

verzeichnis auf die Waren

,verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, insbesondere Zigaretten*

beschrankt und vertritt die Ansicht, fir diese Waren stiinden einer Eintragung der
Marke keine Schutzhindernisse entgegen. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, in
New York gebe es keine tabakverarbeitende Industrie. Insbesondere wirden dort
keine Zigaretten produziert. Die angemeldete Marke kdnne daher nicht zur Be-
zeichnung der geografischen Herkunft von Zigaretten dienen. Auf den Umstand,
dass New York der Hauptsitz der Anmelderin und mdglicherweise auch ein Han-
delsplatz fir Tabake sei, kdnne es nicht entscheidend ankommen, weil es bei Zi-
garetten nicht Ublich sei, auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder in der Wer-
bung in nach Art einer Marke herausgestellter Form auf diesen fir die Qualitat und
Wertschatzung unmalgeblichen Umstand hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund
sei auch die Bezeichnung ,MANHATTAN" als Marke fur Zigaretten vom Senat fur
schutzfahig erachtet worden. Eine hiervon abweichende Beurteilung sei auch nicht
auf Grund der ,,Chiemsee*- Entscheidung des EUGH (GRUR 1999, 723) geboten,
welil es keinerlei tatsachliche Anhaltspunkte dafir gebe, dass sich zukinftig eine
tabakverarbeitende Industrie in New York ansiedeln kénnte. Die Anmelderin be-

antragt demgemal’ die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zuldssig, aber unbegriindet. Der Eintragung
der angemeldeten Marke steht auch fur die nach der erfolgten Einschréankung des
Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. MarkenG entgegen, denn sie ist eine Angabe, die zur Bezeichnung der

geografischen Herkunft der maf3geblichen Waren dienen kann.

Mit dem Ausschluss solcher Angaben vom Markenschutz verfolgt der Gesetzge-
ber das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass diese fur die Waren und
Dienstleistungen, die sie beschreiben, von jedermann frei verwendet werden kon-
nen. Die Zurickweisung einer Anmeldung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt
nicht voraus, dass die Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt ihrer
Anmeldung bereits tatsachlich fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen oder
fur ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es gentgt vielmehr, wie sich
schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Angaben zu diesem
Zweck verwendet werden kdnnen (EuGH Mitt 2004, 28, 29 — Doublemint). Bei der
Prifung der Frage, ob eine Ortsangabe zur Bezeichnung der geografischen Her-
kunft bestimmter Waren und Dienstleistungen dienen kann, sind nicht nur die
aktuellen Gegebenheiten zu bericksichtigen. MaRRgeblich ist vielmehr auch, ob
eine beschreibende Verwendung der fraglichen Angabe verniunftigerweise in Zu-
kunft zu erwarten ist, wobei ein Ausschluss von der Eintragung entgegen der fri-
heren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht voraussetzt, dass ein kon-
kretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedirfnis besteht (EuGH
GRUR 1999, 723, 726, Rdn. 35 - Chiemsee). Notwendig, aber zugleich ausrei-
chend sind insoweit Feststellungen zu den gegenwartigen Verhaltnissen und még-
lichen, nicht auRerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegenden zukiinftigen wirtschaft-
lichen Entwicklungen, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Orts-
angabe verninftigerweise erwarten lassen (EuGH a.a.O. Rdn. 31 und 37
- Chiemsee). Bei Namen von Landern, Regionen, Grol3stddten oder sonst wirt-

schaftlich bedeutenden Ortlichkeiten besteht eine grundsatzliche Vermutung dafir,



dass sie als geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung bendtigt wer-
den kobnnen, denn eine Eignung, als geografische Herkunftsangabe zu dienen,
kommt insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen nicht unwahr-
scheinlich, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen herstellen kénnen (EuGH a. a. O. Rdn. 32
— Chiemsee; BGH GRUR 1994, 905, 907 - Schwarzwald-Sprudel; HABM-BK
GRUR 2002, 351, 352 f. - OLDENBURGER).

New York ist nicht nur die gré3te Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika,
sondern eine der grof3ten und bekanntesten Metropolen weltweit. Sie ist ein An-
ziehungspunkt fur Touristen aus aller Welt, ein sehr bedeutendes Verkehrs- und
Handelszentrum sowie der Sitz zahlreicher Industrie- und Handelsunternehmen,
darunter auch einer nicht geringen Zahl weltweit operierender Unternehmen der
Tabakindustrie (World Tobacco Directory, 27. Auflage 1979, S. 170). Als wichtiger
Ein- und Ausfuhrhafen fir Tabake ist New York auch seit langem ein bedeutender
Handelsplatz fur Rohtabake (Voges/Wdber, Tabaklexikon, 1967, S. 214). Darlber
hinaus ist New York nicht nur der Name dieser weltweit bekannten Stadt, sondern
zugleich Namensgeberin fur den entsprechenden Bundesstaat der Vereinigten
Staaten. All dies wird auch von der Anmelderin nicht in Abrede gestellt.

Angesichts der Grol3e und Bedeutung von New York als Handelsplatz fur eine
Vielzahl von Waren und von Tabaken und Tabakerzeugnissen im Besonderen
besteht bereits eine Vermutung daftir, dass die Angabe ,NEW YORK" zur Be-
zeichnung der geografischen Herkunft von Tabakerzeugnissen der beanspruchten
Art dienen kann. Dartber hinaus stellt der der Anmelderin bereits von der Marken-
stelle mitgeteilte und nachgewiesene Umstand, dass NEW YORK der Sitz vieler
Unternehmen der Tabakbranche ist, einen ausreichenden tatséchlichen Anhalt
dafur dar, dass die angemeldete Marke bereits aktuell zur Bezeichnung der Her-
kunft von Waren der beanspruchten Art aus der Stadt bzw. dem Staate ,NEW
YORK?" dienen kann.



Soweit sich die Anmelderin zur Stitzung der gegenteiligen Ansicht auf eine fri-
here Entscheidung des Senats beruft, in der die Bezeichnung ,MANHATTAN" fur
Zigaretten innerhalb einer Widerspruchsmarke als selbstéandig schutzfahig erach-
tet worden ist, vermag dies die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke nicht zu
begriinden. Die Anmelderin lasst namlich insoweit — ganz abgesehen von der
seither eingetretenen Anderung der Rechtsprechung zur Eintragungsfahigkeit
geografischer Angaben - aul3er acht, dass es sich bei ,MANHATTAN" um die Be-
zeichnung eines Stadtteils handelt, der erfahrungsgeman weit weniger zur ortli-
chen Herkunftskennzeichnung bendétigt wird als der Name einer Grof3stadt oder

eines Bundesstaates.

Aus den dargelegten Griinden ist der angemeldeten Marke die Eintragung gemaR
88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen. Ob ihr dartber hinaus jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann dahingestellt bleiben.

Richter Albert ist in den Kraft Reker
Ruhestand getreten und
daher an der Unter-
schriftsleistung gehindert.
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