BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 24 W (pat) 76/08
Entscheidungsdatum: 4. Mai 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2

Speicherstadt

Der Begriff "Speicherstadt" wird naheliegenderweise mit der Speicherstadt am Rande des
Hamburger Hafens, einer der bekanntesten Sehenswiirdigkeiten dieser Stadt, in Verbindung
gebracht. Er kommt, auch im Hinblick auf die Wertschatzung und die positiven Empfin-
dungen, die der Verkehr diesem Tourismusmagnet entgegenbringt, fir zahlreiche Waren und
Dienstleistungen als beschreibende Angabe (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) in Betracht
und entbehrt zudem - auch soweit kein enger waren- und dienstleistungsbeschreibender
Bezug vorhanden ist - jeglicher Hinweiskraft auf einen individuellen Geschéftsbetrieb (gem. §
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 76/08 Verkindet am
4. Mai 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 03 812.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck
und Eisenrauch auf die miundliche Verhandlung vom 4. Mai 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

Die fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen

am 17. Januar 2007 angemeldete Wortmarke

Speicherstadt

wurde seitens der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts nach vorangegangener Beanstandung (geméaf3 8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2
MarkenG), der eine Belegstelle aus der Internet-Enzyklopadie Wikipedia (4 Blatt)
beigefiigt war, mit Beschluss einer Beamtin des ho6heren Dienstes vom

10. Juli 2008 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen.

Das Markenwort vermittele den Hinweis, dass die beanspruchten Waren in der
Hamburger Speicherstadt hergestellt oder vertrieben und die beanspruchten
Dienstleistungen dort erbracht wirden. Die dortige Speicherstadt sei sehr bekannt,
wobei die ehemaligen Speichergeb&ude mittlerweile kulturellen, gastronomischen
oder gewerblichen Zwecken dienten. Samtliche beanspruchten Waren kénnten in
der Speicherstadt hergestellt, montiert und vertrieben bzw. die Dienstleistungen
dort angeboten werden. In zahlreichen Stadten wirden nicht mehr benétigte La-
gergebaude und Fabriken zu Restaurants, Boutiquen usw. umgebaut. Ob in der
Hamburger Speicherstadt derzeit tatsachlich die beanspruchten Waren hergestellt
und angeboten oder die beanspruchten Dienstleistungen erbracht wirden, sei
nicht maf3geblich. Die Bezeichnung "Speicherstadt" weise nicht auf einen be-
stimmten Anbieter hin, sondern auf den Ort der Herstellung und/oder des Vertriebs

der Waren bzw. des Angebots der Dienstleistungen.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat
das nachfolgend wiedergegebene neue, in Klasse 30 eingeschréankte Verzeichnis

der Waren und Dienstleistungen vorgelegt:

.Klasse 03: Seifen (nicht fir medizinische Zwecke), Parfimeriewa-
ren, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege,
Haarwasser, Zahnputzmittel, Kosmetika (nicht fur medizinische
Zwecke), Deodorants, Mundwasser,

Klasse 04: Kerzen fur Beleuchtungszwecke;

Klasse 05: HomdGopatische Erzeugnisse, Vitamintabletten, Brau-
setabletten mit medizinischen Wirkstoffen, Eisentabletten, Magne-

siumtabletten, Babykost, Sanitarprodukte;

Klasse 09: Brillen, Sonnenbrillen, Foto- und Filmapparate, insbe-

sondere fur den Einmalgebrauch;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthal-
ten, Juwelierwaren, Schmuck- und Modeschmuckwaren, Schlis-
selanhénger (Phantasie-Schmuckwaren), Edelsteine, Uhren und

Zeitmessinstrumente, Raucherartikel aus Edelmetall;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Postkarten, Photographien, Bu-
cher, Comics, Comic-Hefte, Briefpapier, Reisefihrer, Nachschla-
gewerke, Atlanten, Landkarten und Stadtplane, Buroartikel (aus-
genommen Madbel), Schreibstifte, Folien, Taschen und Beutel aus

Kunststoff fir Verpackungszwecke;



Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, so-
weit in Klasse 18 enthalten, Koffer, Handtaschen, Kosmetikta-
schen, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstocke, Geldbor-

sen, Brieftaschen;

Klasse 20: Mobel, Spiegel, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr,
Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt,
Bernstein, Perimutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder

aus Kunststoff, soweit nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 21: Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus
Edelmetall oder plattiert), Bursten, Glaswaren, ParfUimzerstauber,
Porzellan und Steingut, Kerzenstander und -leuchter nicht aus

Edelmetall;

Klasse 25: Bekleidungssticke, Unterwasche, Schuhe, Schuhwa-
ren, Regenschutzbekleidung, Kopfbedeckungen, Freizeitbeklei-
dung, Handschuhe, Sportbekleidung, Sportschuhe, Wander-
schuhe, Badeschuhe und Strandschuhe, Striumpfe, Gurtel;

Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bander, Schnirbander,

Knopfe, Haken und Osen, Nadeln, kiinstliche Blumen;

Klasse 28: Spiele, Spielwaren, Turn- und Sportartikel,

Christbaumschmuck;

Klasse 30: Brot, feine Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis,
Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Pralinen, Bonbons, Sifig-

keiten, soweit in Klasse 30 enthalten;



Klasse 32: Biere, Mineralwasser und kohlesaurehaltige Wasser,
alkoholfreie Getranke, Fruchtsafte und Fruchtgetranke, Sirupe,

Préaparate und Tabletten fur die Zubereitung von Getranken;

Klasse 33: Alkoholische Getranke, Spirituosen, Wein;

Klasse 34: Tabak, Raucherartikel, Streichholzer;

Klasse 35: Werbung, Unternehmensverwaltung;

Klasse 36: Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungs-
wesens, Finanzwesen, Geldgeschafte, Immobilienwesen; Dienst-

leistungen eines Immobilienmaklers;

Klasse 41: Betrieb einer Diskothek, Durchfiihren von sportlichen
Aktivitaten;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gasten, Betrieb eines Hotels, Restaurants, Cafés und einer
Kneipe.*

Zur Begrundung der Beschwerde bezieht sich die Anmelderin auf einen von ihr
eingereichten neueren Auszug aus der der Internet-Enzyklopadie Wikipedia
(5 Blatt). Ergdnzend wird vorgetragen, die Speicherstadt in Hamburg habe friher
als Lager vor allem fur Kaffee, Tee und Gewtlrze gedient; heutzutage seien dort
vor allem Teppichhandler und diverse Museen angesiedelt. Der Begriff "Speicher-
stadt" konne daher allenfalls mit diesen Waren oder Dienstleistungen in Verbin-
dung gebracht werden. Demgemal} enthalte das jetzt geltende Verzeichnis keine
Waren und Dienstleistungen mehr, fir welche die Speicherstadt im beteiligten
Verkehr bekannt sei. Ohnehin bezeichne "Speicherstadt" einen Lagerhauskom-

plex und stelle von daher keine geographische Herkunftsangabe dar. Es sei nicht



zu erwarten, dass irgendwelche Herstellungsstéatten im Gebiet der Speicherstadt
zukUnftig angesiedelt wirden; dagegen spreche zum einen die raumliche Be-
grenztheit, zum anderen der Gesichtspunkt, dass der gesamte Lagerhauskomplex
unter Denkmalschutz stehe. Ein Freihaltebedirfnis an der angemeldeten Marke
sei nicht gegeben. Der friheren Zurickweisung einer Markenanmeldung "Spei-
cherstadt” komme keine Bedeutung zu, weil die betreffende Marke gerade fiir dort

typische Dienstleistungen angemeldet worden sei.

In der mindlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihre Argumentation vertieft und
Belege zu einigen eingetragenen deutschen Marken, welche "Speicherstadt” lau-

ten oder dieses Wort enthalten, vorgelegt.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 10. Juli 2008 aufzuheben und die an-
gemeldete Marke fur die jetzt noch beanspruchten Waren und

Dienstleistungen einzutragen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin erweist sich in der Sache als nicht be-
grindet, weil einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung fir samtliche wei-
terhin beanspruchten Waren und Dienstleistungen von Haus aus, d. h. vor und
unabhéngig von jeder Benutzung, die Schutzhindernisse der fehlenden Unter-
scheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie der waren- und dienst-



leistungsbeschreibenden Angabe (Produktmerkmalsbezeichnung) nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dirfen Marken nicht eingetragen werden, welche
ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale
der Waren und Dienstleistungen dienen kénnen, fur welche die Registrierung be-
antragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs verfolgt
die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Markenrichtlinie Ubereinstimmende Regelung des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass samtliche
Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von
allen frei verwendet werden konnen. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zei-
chen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehal-
ten werden. Entscheidendes Kriterium fir den Ausschluss der Eintragung ist allein
die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EUuGH
GRUR 1999, 723, Nrn.25, 30 -Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr.31f.
- DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Nrn. 54 bis 58 - Postkantoor; GRUR 2004,
280, Nrn. 35 bis 38 - BIOMILD). Diese Eignung kann sich aus dem unmittelbaren
Sinngehalt einer Bezeichnung ergeben oder aus ihrer tatsachlichen beschreiben-
den Verwendung im Verkehr (vgl. Strébele in: Strébele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,
§ 8 Rdn. 240).

In diesem Sinn ist die angemeldete Marke zumindest fur einige der verfahrensge-
genstandlichen Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe, an de-
ren freier, von Monopolrechten ungehinderter Verwendung ein berechtigtes Inte-

resse der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber der Anmelderin besteht.

Zwar ist der Begriff "Speicherstadt" ortsneutral - an sich kann es tberall eine Spei-
cherstadt geben; neben Hamburg ist dies auch in Minster und Potsdam der Fall -,
jedoch wird er sofort und naheliegenderweise mit der am Hafenrand gelegenen

Hamburger Speicherstadt, einer der gréf3ten und bekanntesten Sehenswirdigkei-



ten dieser Stadt, in Verbindung gebracht (zur historischen Entwicklung und ge-
genwartigen Bedeutung der Hamburger Speicherstadt wird auf die in das Verfah-

ren eingefuhrten Beitrage aus Wikipedia Bezug genommen).

Schutzunfahige geographische Bezeichnungen kénnen nicht nur Ortsnamen selb-
standiger Gemeinden sein, sondern auch Bezeichnungen von - bekannten -
Stadtteilen (um beim Beispiel Hamburg zu bleiben, wéaren etwa "St. Pauli”, "Al-
tona" oder "Blankenese" nicht schutzfahig; vgl. auch Strébele in: Strébele/Hacker,
a. a. 0., 8 8 Rdn. 292). In diesem Sinne ist auch "Speicherstadt" eine geographi-
sche Bezeichnung, wenngleich dort - aus der Natur der Sache heraus - bisher so
gut wie keine Wohnbevolkerung ansassig ist, sondern es sich um einen Komplex
von - Uberwiegend historischen - Lagerh&usern in Ziegelbauweise handelt. In die-
sen mehrstockigen Lagerhdusern (Speichern) konnen, jedenfalls in den oberen,
nicht hochwassergefahrdeten Stockwerken, so gut wie alle Erzeugnisse, in jedem

Stadium der Verarbeitung, gelagert und gehandelt werden.

Es mag zwar sein, dass - wie die Anmelderin in der Beschwerdebegriindung aus-
gefuhrt hat - die Speicherstadt, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, vor allem als
Lagerstatte fir Kaffee, Tee und Gewtrze diente und jetzt noch (als Lager) vor al-
lem von Teppichhandlern genutzt wird. Gleichwohl kann die Beschrankung des
Verzeichnisses nicht zur Eintragbarkeit fihren, weil sich die Hamburger Speicher-
stadt seit einigen Jahren in einem Prozess der Umstrukturierung befindet. Das an
diese unmittelbar nach Siden hin angrenzende Hafengebiet, mit den ersten
kunstlichen, etwa ab 1865 entstandenen Hafenbecken, die fur heutige Ubersee-
schiffe zu klein sind, wird gegenwartig (und in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten) zur sogenannten Hafencity, einem innenstadtnahen Wohn- und Buro-
viertel umgestaltet. Diese Umstrukturierung soll nach dem Willen der Politiker und
Stadtplaner nicht ohne Auswirkungen auf die genau zwischen dem angrenzenden
Teil der Innenstadt (sog. Kontorhausviertel) und der Hafencity gelegene Speicher-
stadt bleiben. Diese ist seit einigen Jahren nicht mehr Zollausschlussgebiet (Teil

des Freihafens), sondern ohne Kontrolle fir jedermann frei zuganglich. Es haben



sich bereits eine Reihe von Einrichtungen der Gastronomie, der Unterhaltung und
der Kultur angesiedelt. Von den gro3en Kaispeichern dient einer - nach Umbau -
seit 2008 als Maritimes Museum (Schifffahrtsgeschichte und Meereskunde), ein
anderer wird zur Zeit, mit gro3em - auch finanziellem - Aufwand, zu einem der
weltweit groRten Konzertsale (Elbphilharmonie) umgebaut. Gleichfalls im Bau ist
eine neue U-Bahn-Linie, welche eine schnellere Verbindung zur Hamburger In-

nenstadt (Jungfernstieg) herstellen wird.

Zwar mag es wenig wahrscheinlich sein, dass sich in der Hamburger Speicher-
stadt zukinftig Produktionsbetriebe ansiedeln werden. Jedoch muss die Verbin-
dung, die der Verkehr zwischen einer geographischen Bezeichnung und den
betreffenden Waren und Dienstleistungen herstellt, nicht notwendigerweise auf
dem Umstand beruhen, dass diese an dem so bezeichneten Ort hergestellt oder
angeboten wirden (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, 726, Nr. 37 - Chiemsee). Abge-
sehen davon, dass eine zukinftige starkere Ansiedlung von Einzelhandelsbetrie-
ben - gerade auch im Blick auf den Tourismus - nicht ausgeschlossen werden
kann, sind die Wertschatzung und die positiven Vorstellungen mit zu berticksichti-
gen, die der Verkehr dem Tourismusmagnet "Speicherstadt” und somit auch der-
art gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entgegenbringt (vgl. EuGH
- Chiemsee, a. a. O., Nr. 26; Strobele in: Strébele/Hacker, a. a. O., 8§ 8 Rdn. 270).
Zumindest fur einen Teil der Waren in Klasse 16 ("Druckereierzeugnisse, Post-
karten, Photographien, Bucher, Reisefuhrer, Nachschlagewerke, Atlanten, Land-
karten und Stadtplane”) ist "Speicherstadt” unmittelbar beschreibend. Entspre-
chendes gilt fur die Dienstleistungen der Unterhaltung und des Sports in Klasse 41
sowie die gastronomischen Dienstleistungen in Klasse 43, die jetzt schon in der
Speicherstadt tatsadchlich angeboten werden. Aber auch beziglich der Dienst-
leistungen in Klasse 35 ("Werbung, Unternehmensverwaltung") sowie der Dienst-
leistungen in Klasse 36, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens,
kann "Speicherstadt” ohne weiteres den Ort der Erbringung oder den Gegenstand
der Aktivitaten bezeichnen.
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Letztlich kann aber die Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG fur samtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingreift, dahinge-
stellt bleiben, weil der Bezeichnung "Speicherstadt" insgesamt das fir eine Re-
gistrierung erforderliche Mal3 an betriebskennzeichnender Hinweiskraft gemalR § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Denn diese vermag nicht die Hauptfunktion einer
Marke zu erfiillen, den Abnehmern und Kunden die Ursprungsidentitat der durch
die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, indem
sie es ihnen ermdoglicht, diese von Produkten und Dienstleistungangeboten ande-
rer Unternehmen zu unterscheiden (st. Rspr.; vgl. z. B. EUGH GRUR 2006, 229,
Nr. 27 -BiolD; BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL; Strobele in: Stro-
bele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 42, 43, 47).

Soweit die Bezeichnung "Speicherstadt" - wie oben dargelegt - Merkmale von Wa-
ren und Dienstleistungen, also auch die geographische Herkunft, beschreibt, fehlt
ihr nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs aus diesem Grunde
zwangslaufig auch die Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Pro-
dukte und Angebote (vgl. GRUR 2004, 674, Nr. 86 - Postkantoor). Aber auch hin-
sichtlich der sonstigen verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
wird sich in den maf3geblichen breiten Publikumskreisen angesichts der allgemei-
nen Bekanntheit der Hamburger Speicherstadt nicht die Vorstellung einstellen, es
konnte sich um die Marke eines (einzigen) Unternehmens handeln. Denn nach
gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt Angaben, die aus ge-
brauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die
- etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Me-
dien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden,
ganz generell - also auch ohne einen engen beschreibenden Bezug zu den kon-
kret beanspruchten Waren und Dienstleistungen - nicht die Eignung zu, Produkte
und Dienstleistungsangebote ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden
(vgl. GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 850, 854
- FUSSBALL WM 2006; Strobele in: Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 49). Da

"Speicherstadt” - wie dargelegt - mit dem bekannten Gebaudekomplex von Lager-
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hausern zwischen der Hamburger Innenstadt und dem Hafen in Verbindung ge-
bracht wird, wird sich der Gedanke, es kénnte sich um eine Individualmarke (fur
was auch immer) handeln, nicht in einem noch entscheidungserheblichen Umfang

einstellen.

Aus der Registrierung fur andere, vermeintlich ahnliche deutsche Marken vermag
die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung abzuleiten. Die deutsche Recht-
sprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen - selbst identischer
Marken - weder fir sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen fuhren, welche Uber die Ein-
tragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH GRUR 1989, 420 - KSUD; GRUR
1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248
- Today; GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatGE 32, 5 - CREATION
GROSS; BPatG GRUR 2007, 333, 335 -Papaya; GRUR 2010, 425
- VOLKSFLAT). Die Entscheidung uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt
keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Européischen
Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Euro-
paische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B.
GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel;, GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor;
GRUR 2006, 229, Nr.47 -BiolD; MarkenR 2008, 160, Nr.43, 44
- HAIRTRANSFER; GRUR 2009, 667, Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.). Eintra-
gungen von Marken in das Gemeinschaftsmarkenregister oder in die Register ein-
zelner Staaten konnen zwar Beachtung finden, fuhren aber nicht zu einer rechtli-
chen Bindung der nationalen Markenadmter, die ihre Entscheidungen auf der
Grundlage des geltenden geschriebenen Rechts, nicht aber einer vorangegange-
nen standigen Amtspraxis - die im vorliegenden Fall zudem, wie die Zurickwei-

sung einer entsprechenden Marke belegt, nicht vorhanden ist - zu treffen haben.
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Nach allem war der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker Eisenrauch Viereck

Fa/Bb



