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Rechts-Tipps

Stadtenamen als Markenbestandteile

Stddtenamen konnen als Markenbestand-
teil attraktiv sein, da sie einen Hinweis auf
den Ursprungsort einer Ware oder einer
Dienstleistung geben. Genau dies ist aber
problematisch, da solche Angaben zur geo-
grafischen Herkunft im Markengesetz als
rein beschreibend angesehen werden.

Im Ausgangsfall hatte ein Berliner Zei-
tungsverlag die Wortmarke ,,BerlinCard* fiir
zahlreiche Waren- und Dienstleistungen —
nicht jedoch fiir ein Kundenkartensystem —
angemeldet. Die Markenstelle des Deut-
schen Patent- und Markenamtes wies die
Anmeldung mit der Begriindung zuriick, es
fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das
Bundespatentgericht bestdtigte diese Ent-
scheidung und wies die Beschwerde der
Anmelderin zuriick.

Das Bundespatentgericht stellte in seiner
Entscheidung darauf ab, die angesproche-
nen Verkehrskreise sdahen in der Bezeich-
nung ,BerlinCard“ einen Sachhinweis da-
rauf, dass die geschiitzten Waren und/oder
Dienstleistungen im Rahmen des Kredit-

kartensystems ,,BerlinCard“ (dhnlich einer
elektronischen Geldbdrse bzw. Rabatt-
karte) erhiltlich seien. Zudem erschlieBe
sich fiir den durchschnittlich informierten
Verbraucher ohne weiteres, dass es sich
um eine Mitgliedskarte handle, die ver-
schiedene Vergiinstigungen bzw. Zugangs-
berechtigungen fiir den Inhaber bedeute.
Aus diesen Griinden fehle es an dem er-
forderlichen Hinweis auf eine betriebliche
Ursprungsidentitat. Dies wiirde unter an-
derem auch durch den geografischen Be-
standteil ,Berlin“ bestdrkt, wodurch die
der Ort der Nutzung dargestellt wiirde.

Gegen diesen Beschluss legte der Verlag er-
folgreich Rechtsbeschwerde beim Bundes-
gerichtshof ein. Der Bundesgerichtshof hob
mit seinem Beschluss (Az.: | ZB 12/02) die
Entscheidungen des Bundespatentgerichts
auf und stellte fest, dass der Bezeichnung
»BerlinCard“ in den beantragten Waren- und
Dienstleistungsklassen keine absoluten
Schutzhindernisse entgegenstehen. Da nur
das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein
grofziigiger Mafistab zugrunde zu legen,
d. h. jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft geniigt, um das Schutzhinder-
nis zu tUberwinden. Der Bundesgerichtshof
gab dem Verlag dahingehend recht, dass
die Anmeldung nicht fiir eine Multifunkti-
onskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kre-
dit- oder Kundenkarte) erfolgte, sondern
fiir einzelne Waren- und Dienstleistungen.
Zusatzlich wurde darauf hingewiesen, dass
diese Waren und Dienstleistungen zwar
moglicherweise mit einem Kartenbezahl-
system erworben werden kdnnten, aber
nicht ausschlielich. Der Bundesgerichtshof
betonte zudem, dass selbst wenn einzelne
Waren und Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Kartensystemen erhdltlich seien,
dadurch kein hinreichend enger beschrei-
bender Bezug zwischen der Bezeichnung
»BerlinCard“ und den angemeldeten Waren

VON DR. FRANK STEINBACH

oder Dienstleistungen selbst hergestellt
werde. Daher sah der Bundesgerichtshof
auch keine fehlende Unterscheidungskraft,
da die angesprochenen Verkehrskreise die
Bezeichnung ,,BerlinCard“ eben nicht ohne
Weiteres und ohne Unklarheit lediglich als
beschreibenden Sachhinweis fiir jede der
angemeldeten Waren und Dienstleistungen
auffassten.

Im Gegensatz dazu scheiterte eine ande-
re Anmelderin mit ihrer Markenanmeldung
,DeutschlandCard“, die sie fiir ein Kunden-
bindungsprogramm und darauf bezogene
Waren und Dienstleistungen angemeldet
hatte. Hier stellte der Bundesgerichtshof
fest, dass der normal informierte, ange-
messen aufmerksame und verstdndige
Durchschnittsverbraucher sehr wohl erken-
ne, dass ,DeutschlandCard“ sich auf ein
Kartensystem beziehe.

Es bleibt also festzuhalten, dass es bei
Markennamen, die beschreibende Elemen-
te wie etwa Stadtenamen enthalten, sehr
genau auf die Abfassung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses  ankommt,
um eine Eintragung zu erreichen.
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