BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 76/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 31 889.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 20. Mérz 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 25. Juni 2003 die Wort-/Bildmarke

CUROSELECT

Immobilienfonds

fur die Dienstleistungen

Klasse 36:

Konzeption und Durchfiihrung von Vermdgensanlagen in der Form
von Immobilien und die Durchfiihrung aller hiermit im Zusammen-
hang stehender Beratungstatigkeiten, ausgenommen Rechts- und
Steuerberatung von Auftraggebern im eigenen Namen, Immobi-

lienvermittlung
angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 10. Februar 2005 und 3. Mai 2005, von denen letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 36 die Anmel-
dung geman 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, dass die Bezeichnung ,eUROSeLeCT" auf Immobilien-
fonds mit Schwerpunkt in Europa und ihre Auswahl im Sinne von ,auserlesen”
bzw. ,hervorragend in der Qualitat (renditetrachtig)“ hinweise. Die gesamte Wort-
kombination stehe somit fir Immobilienfonds mit ausgewahlten, erlesenen euro-
paischen Immobilien. Derartige Vermdgensanlagen seien auch auf dem europai-

schen Markt sehr gefragt. Gerade die osteuropaischen Lander seien im Aufbau



begriffen und versprachen ein grof3es, gewinntrachtiges ,Immobilien-Potenzial“.
DarlUber hinaus fanden auch Hauser und Wohnungen grof3es Interesse. Die An-
meldemarke bringe somit lediglich das Anwendungsgebiet und das schwerpunkt-

mafige Tatigkeitsfeld (,Vermdgensanlagen, Immobilienvermittlung®) zum Aus-

druck. Ihr Sinngehalt werde auf Grund der Bekanntheit der Elemente ,eUROQO" als

Abklrzung fur ,Europa“ bzw. ,europaisch* und ,SeLeCT* ohne weiteres erkannt.
Gerade die angesprochenen Verkehrskreise seien an Fachausdriicke gewohnt.
Die Wortfolge ,,eUROSELECT" sei zwar lexikalisch und in Verbindung mit Immobi-
lienfonds nicht nachweisbar, dennoch werde sie auf verschiedenen Gebieten im
Internet benutzt. Auch wenn die Anmeldemarke mehrdeutig sei, so kdme es nur
darauf an, welche Bedeutung der Bezeichnung in Bezug auf die konkret bean-
spruchten Dienstleistungen beigemessen werde. Des Weiteren sei auch die gra-
phische Ausgestaltung nicht geeignet, der Kombinationsmarke die notwendige

Unterscheidungskraft zukommen zu lassen. Die Darstellung des Wortes ,,eURO-

seLecT” mit Buchstaben in Klein- und Grof3schreibung fuhre nicht von der ver-
mittelten beschreibenden Sachaussage weg. Der Verkehr sei an diese Form der
graphischen Ausgestaltung gewohnt. Auch in ihrer Gesamtheit kame der gegen-

standlichen Marke nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu.

Gegen den Beschluss vom 3. Mai 2005 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt,

die keinen bestimmten Antrag enthalt.

Zur Begrindung tragt sie vor, dass es sich bei dem Bestandteil ,eUROSELECT" um
eine lexikalische Wortneubildung und einen fremdsprachigen Phantasiebegriff mit
keinerlei Begriffsinhalt handele. Die Anmeldemarke werde in ihrer Gesamtheit
wahrgenommen und regelmafiig nicht in ihre einzelnen Bestandteile aufgegliedert.
Selbst unter Zugrundelegung der unzulassig analysierenden Betrachtungsweise
der Markenstelle kdnne ihr jedoch kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt
entnommen werden. Im Hinblick auf das Element ,,,eURO" sei zu berlcksichtigen,

dass es bei Immobilienfonds nicht auf die Herkunft oder den Standort der Immobi-



lien, sondern vielmehr auf ihren Wert ankomme. Demzufolge sei fur die gegen-
standlichen Dienstleistungen die Herkunft kein wesentliches Merkmal. Auch der
Bestandteil ,,,SeLeCT" weise nicht auf konkrete Merkmale der Dienstleistungen hin
(unter Verweis auf EuG T-334/03 - EUROPREMIUM). Dartber hinaus versetze
auch die Gesamtbezeichnung den potentiellen Kunden nicht in die Lage, die kon-
kreten Leistungen der Beschwerdefuhrerin sofort und genau zu identifizieren (un-
ter Verweis auf EuG T-34/00 - EUROCOOL). Fur die Eintragbarkeit spreche zu-
dem, dass es bereits zwei vergleichbare Gemeinschaftsmarken gebe (EU
1757954 - ,euro SELECT* und EU 109 2543 - ,EURO-SELECT"). Damit sei
davon auszugehen, dass der Kunstbegriff ,eUROSELECT” selbst fur das englische
Publikum keine beschreibende Angabe darstelle. Auch der deutsche Verkehr habe
allenfalls eine sehr vage Vorstellung von der moglichen Bedeutung des Wortes
~.eUrOSeLecCT". Daruber hinaus werde es im Verkehr nicht sehr haufig und allen-
falls als Unterscheidungsmittel verwendet. Als solches gebrauche lediglich die Be-
schwerdefihrerin den Ausdruck ,eUROSeLeCT" in der Finanzdienstleistungsbran-

che. Damit sei das Zeichen als unterscheidungskréftig anzusehen.

Der Senat hat die Anmelderin vorab unter Ubersendung der ermittelten Unterlagen

auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begrindet. Da ein konkreter Antrag der
Beschwerdefuhrerin fehlt, ist von einer Anfechtung des Beschlusses vom
3. Mai 2005 in vollem Umfang auszugehen (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz,
8. Auflage, § 66, Rdnr. 33).



1. Die Anmeldemarke ist nicht ausreichend unterscheidungskraftig, so dass ihrer

Eintragung das Schutzhindernis gemaf3 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienst-
leistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurtei-
len, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsabnehmer der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Marke
ein fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebrauchli-
ches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom
Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so er-
gibt sich daraus ein tatsachlicher Anhalt dafuir, dass ihr jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

a) Das Zeichenelement ,eURQ" stellt die gelaufige Abklrzung fur ,Europa“ bzw.
~europaisch” und die Bezeichnung der europaischen Wahrungseinheit dar (vgl.
u. a. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 265;
Google-Trefferliste unter ,http://www.google.de/search?qg=euro&hl=de&cr=coun-
tryDE&newwindow=1&start=..."“). Auch in der englischen Sprache lasst sich das
Zeichenelement in diesem Sinne nachweisen (vgl. Pons GroRwdrterbuch, Eng-
lisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 285). Bei dem Bestandteil ,SeLeCT" handelt es
sich um ein englisches Adjektiv mit den Bedeutungen ,exklusiv®, ,ausgewahlt*
bzw. ,auserlesen* (vgl. Pons, a. a. O., Seite 809). Es ist davon auszugehen, dass
diese den meisten inlandischen Verkehrsteilnehmern bekannt sind. Zum einen gibt
es im Deutschen den ahnlichen Begriff ,selektiv* im Sinne von ,auswahlend” (vgl.
Duden, a. a. O., Seite 676). Zum anderen wird auch im deutschsprachigen Inter-
net das Wort ,select® haufig gebraucht (vgl. Google-Trefferliste unter
Lhttp://www.google.de/search?hl=de&qg=select&btnG=Google-Suche&meta=cr%3-

Dco..."). Wie die Beschwerdefihrerin zutreffend ausfihrt, lasst sich ,eURO-



seLecT” als eigenstandiger Gesamtbegriff weder in deutsch- noch in englisch-
sprachigen Nachschlagewerken nachweisen. Dennoch kann ihm auf Grund des
verstandlichen Sinngehalts der Einzelbestandteile ohne weiteres die Bedeutung

~europaisch ausgewahlt* beigemessen werden.

Der weitere Begriff ,Immobilienfonds® benennt wortlich Investmentfonds, die es
Kapitalanlegern ermdglicht, sich mit relativ kleinen Betragen an Immobilien zu

beteiligen (vgl. Wikipedia unter ,http://de.wikipedia.org/wiki/lImmobilienfonds*). In
Verbindung mit dem Element ,eUROSELECT” vermittelt die Anmeldemarke damit

die Aussage ,Europaische ausgewahlte Immobilienfonds”.

b) Nach den Ermittlungen des Senats wird unabhéngig von Grol3- oder
Kleinschreibung der Zeichenbestandteil ,eURO0SeLEeCT" in Verbindung mit Vermo-
gensanlagen in Form von Immobilien, insbesondere Immobilienfonds, lediglich von
der Beschwerdefuhrerin bzw. ihrer Muttergesellschaft verwendet (vgl. Suddeut-
sche Zeitung vom 31. Oktober 2003, Seite V1/1, und vom 12. August 2005,
Seite 26;  Google-Trefferliste  unter ,http://www.google.de/search?hl=de&q-
=euroselect&btnG=Google-Suche&meta=cr%3...“). Mit ihm benennt sie eine
Fonds-Produktgruppe, die u. a. durch Qualitatsimmobilien mit nachhaltig soliden
Ausschittungen und durch bonitatsstarke Mieter mit langfristigen Mietvertragen
gekennzeichnet ist (vgl. .IVG Immobilien AG unter http://www.euroselect-
immobilienfonds.de/de/*). Hierbei wird vornehmlich in  Immobilien in
GroR3britannien  (vgl. FTD.de wunter  http://ftd.de/boersen_maerkte/geldan-
lage/127734.html?mode=print”), insbesondere in und um London, investiert (vgl.
Sparkasse Sudholstein  unter ,www.spk-suedholstein.de/privatkunden/anla-

ge_vermoegen/beteiligungen/prospekte/ivg_euro_select_balance.pdf*).



Auch wenn somit Dritte den Bestandteil ,eUROSeLECT" in dem gegenstandlichen
Dienstleistungsbereich nicht und insbesondere auch nicht als Sachangabe
gebrauchen, so begrindet dieser Umstand nicht die Schutzfahigkeit der Anmel-
demarke. Zum einen ist flir die Annahme des Schutzhindernisses gemal § 8
Abs. 2 Nr.1 MarkenG kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich,
dass die betreffende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird
(vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT").
Zum anderen stellt das Element ,select” in Zusammenhang mit Immobilienfonds
einen gebrauchlichen Hinweis auf die besondere Qualitat der darin enthaltenen
Objekte dar. Dies betrifft vor allem die Lage, Bauweise und Vermietbarkeit der
Immobilien. Folglich verwenden auch andere Anbieter von Immobilienfonds bzw.
von Fonds, die Immobilienfonds enthalten, den Begriff ,select” als Synonym fir
deren herausragendes Niveau. So gibt es beispielsweise den ,Fund Select RR"
(vgl. FTD.de unter ,http://www.ftd.de/boersen_maerkte/geldanlage/154461.html"),
den ,MPC Best Select V* (vgl. MPC Best Select V unter ,http://www.apobank.de-
/40geldanlagen/40produkte/50geschl_fonds/50bestselects/index.html*) oder den
.BVT-PB TOP SELECT FUND* (vgl. Postbank unter http://vb.postbank.de-
Ivb_aktuelles/vb_bvt pb_top_select_fund.html*). Dariber hinaus wird mit ,Best
Select” allgemein eine Auswahl optimierter Kapitalanlagen bezeichnet (vgl. MPC
Capital AG unter ,http://www.mpc-capital.de/contell/cms/server/mpc-capital_de-
/Wissen/Basiswissen/Best_Select/index.html;jsessionid=4A12D26898B639...%).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin ist gerade bei Immobilienfonds der
Standort der Immobilien ein mafR3gebliches Auswahlkriterium. Von ihrer Lage hangt
deren Wert und damit auch der eines Immobilienfonds ab. Dies macht die Be-
schwerdefiihrerin selbst deutlich, indem sie in Zusammenhang mit dem EuroSe-
lect09-Immobilienfonds darauf hinweist: ,Sie haben das Wertsteigerungspotenzial
des dynamischsten Immobilienmarkts Europas genutzt ... ."* (vgl. Euroselect 09

unter ,http://www.euroselect09.de/de/*). Auf diese verkehrswesentliche Eigen-

schaft von Immobilienfonds weist das Element ,eURQ" als Ortsangabe deutlich
hin.



Insgesamt bringt die Anmeldemarke damit in werbeublicher Weise zum Ausdruck,
dass es sich bei den von der Beschwerdeflihrerin konzipierten und realisierten
Vermdgensanlagen um Immobilienfonds handelt, die in Europa in ausgewé&hlte
Objekte investieren. Diese europdisch ausgerichteten Immobilienfonds kdnnen
auch Gegenstand der noch angemeldeten Beratungstatigkeiten sein. In Verbin-
dung mit der weiterhin beanspruchten, nicht von dem Ausnahmevermerk umfass-
ten Dienstleistung ,Immobilienvermittiung® lasst sich dem angemeldeten Zeichen
die Aussage entnehmen, dass erlesene Immobilien in Europa vermittelt werden,

die zu Immobilienfonds gehdren oder hierfir bestimmt sind.

c) Die Schreibweise des Bestandteils ,eUROSeLeCT” kann ebenfalls der
Anmeldemarke nicht die notwendige Unterscheidungskraft zukommen lassen. Die
Kombination von Klein- und GroRbuchstaben fallt kaum, da alle Buchstaben die
gleiche Schrifthohe aufweisen. Zudem ist der Verkehr an die sprachregelwidrige
Kombination von GroR3- und Kleinschreibung gewdhnt. Insgesamt ist das Element
weiterhin deutlich als der Gesamtbegriff ,EUROSELECT" oder ,euroselect” er-
kennbar.

Schlie3lich sind auch die beiden Bestandteile ,euroseLecT* und ,Immobilien-
fonds* nicht so ungewdhnlich zueinander angeordnet, dass sie in ihrer Gesamtheit
eine eigenartige Kombination und damit ein unterscheidungskraftiges Zeichen er-

geben wirden.

2. Die von der Beschwerdefiuihrerin geltend gemachten Voreintragungen beim
Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt fuhren zu keinem anderem Ergebnis.
Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen von vorliegen-
der Anmeldung. Des Weiteren weicht die konkrete graphische Ausgestaltung der
Marke EU 175 79 54 deutlich von der gegenstandlichen Darstellung ab. Zudem
kommt auch im Bereich der harmonisierten Markenrechte Voreintragungen keine

Bindungswirkung zu (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 27).



3. Ob das gegenstandliche Zeichen dariiber hinaus eine unmittelbar beschrei-
bende freihaltungsbedurftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar-
stellt, kann folglich dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



