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BGH: Kein Markenschutz fur ,,Black Friday“ im Elektro- und Elektronikhandel

Seit mehreren Jahren verfolgen die Unternehmen des Einzelhandels den
Rechtsstreit um die Eintragung der Wortmarke ,Black Friday“ beim Deutschen
Patent- und Markenamt. Die Worte ,Black Friday“ haben namlich zunehmende
Bedeutung im Zusammenhang mit punktuellen Werbeaktionen im Herbst eines jeden
Jahres gewonnen, konnten wegen der Eintragung als Wortmarke aber nicht ohne
weiteres fur Werbezwecke genutzt werden.

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, hat der Bundesgerichtshof (BGH)
gerade die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bestatigt, nach der die
Ldschung der Wortmarke ,Black Friday” jedenfalls fur Handels- und
Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Elektro- und Elektronikwaren vom
Deutschen Patent- und Markenamt zu Recht angeordnet wurde (BGH, Beschluss
vom 27.05.2021, Az. | ZB 21/20, vgl. Anhang). Der BGH folgt mit seiner
Entscheidung uneingeschréankt der Argumentation des Bundespatentgerichts
(BPatG). Die Entscheidung ist rechtskraftig.

Der BGH bestétigt, dass ein Freihaltebedurfnis im Hinblick auf Elektro- und
Elektronikwaren gemaf? § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Anmeldezeitpunkt
bestanden hat, auch wenn nach Feststellung der Richter zu diesem Zeitpunkt die
Worte ,Black Friday“ noch nicht beschreibend verwendet worden seien. Es genlge
namlich, dass zu diesem Zeitpunkt verntnftiger Weise zu erwarten gewesen sei,
dass diese Worte eine beschreibende Bedeutung erlangen wirden. Weil zum
Anmeldezeitpunkt bereits erste ,Black Friday“-Aktionen durchgefuhrt und beworben
worden seien, lagen fur die Prognose des Bundespatentgerichts, dass sich der
Begriff ,Black-Friday“ zu einem Schlagwort flir Rabattaktionen im Zusammenhang
mit Elektro- und Elektronikwaren entwickeln werde, hinreichende Anhaltspunkte vor.

Dies bedeutet fur die Praxis, dass die Wortmarke ,Black Friday“ jedenfalls im
Zusammenhang mit Handels- und Werbedienstleistungen im Warensektor ,Elektro-
und Elektronik® keinen markenrechtlichen Schutz mehr geniel3t. In diesem Bereich
kénnen Einzelhandelsunternehmen damit diese Worte fir ihre Werbezwecke nutzen,
ohne sich Abmahnrisiken auszusetzen.

Mit der aktuellen Entscheidung des BGH ist allerdings noch nicht geklart, ob auch die
Eintragung der Wortmarke ,Black Friday® fir Handels- und Werbedienstleistungen in
anderen Warensektoren (z. B. Bekleidung und Schuhe) vom DPMA zu |dschen ist.
Das Bundespatentgericht hatte entschieden, dass fiir diese Warengruppen bei der
Eintragung der Wortmarke kein zukunftiges Freihaltebedirfnis bestanden habe, weil
hier — anders als bei Elektro- und Elektronikwaren — nicht zu erwarten gewesen sei,
dass sich die Worte auch fur diese Warensektoren zu einem Schlagwort fur
Rabattaktionen entwickeln werden (BPatG, Beschluss vom 26.09.2019, Az. 30 W
(pat) 26/18). Diese Prognose ergebe sich aus der Tatsache, dass fir diese Sektoren
keine Versuche belegt werden konnten, vor der Anmeldung der Wortmarke ein
entsprechendes Schlagwort fir Rabatt- und Werbeaktionen zu etablieren.



Beim Kammergericht Berlin ist nach unserer Information derzeit aber ein Rechtsstreit
im Hinblick auf den Markenschutz der Worte ,Black Friday“ fur die anderen
Warengruppen anhangig. Das Landgericht Berlin hatte zuvor die Wortmarke fir
verfallen erklart, weil sie nur beschreibende Bedeutung habe und vom Rechteinhaber
nicht markenmafiig verwendet worden sei (LG Berlin, Urteil vom 15.04.2021, Az. 52
O 320/19). Da diese Entscheidung aber nicht rechtskraftig ist, empfehlen wir bis auf
Weiteres wir fir Warengruppen jenseits des Elektro- und Elektronikbereichs auf die
Verwendung der diesbeziglich noch eingetragenen Wortmarke ,Black Friday“ zu
verzichten, um Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
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