BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 132/10 Verkindet am
18. April 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 032 862.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 18. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker sowie der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht

Uhlmann

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 11. Januar 2010 wird aufgehoben und die Sache zur
erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt zurlickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Das Wortzeichen

Procura

ist am 9. Mai 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefihrte Register u. a. fur nachfolgende zuriickgewiesene

Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Broschiren; Bucher; Bucher [kleine]; grafische Darstel-
lungen; grafische Reproduktionen; Magazine [Zeitschriften];
Rundschreiben; Vero6ffentlichungen [Schriften]; Zeitschriften; Zeit-

schriften [Magazine]; Zeitungen;



Klasse 35:

Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Buroar-
beiten; Aktualisierung von Werbematerial; Annahme, Bearbeitung
und Abwicklung von Bestellungen [Buroarbeiten]; Arbeitnehmer-
Uberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Aus-
kunfte in Geschéaftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisa-
tion und Fuhrung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistun-
gen fur Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen fir andere
Unternehmen]; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rech-
nungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Betrieb ei-
ner Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung;
Buchfiihrung; Buchprifung; Dateienverwaltung mittels Computer;
Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bau-
tragers, ndmlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben;
Dienstleistungen eines Steuerberaters, né&mlich Erstellen von
Steuererklarungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprifers;
Durchfiihrung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Inter-
net; Durchfihrung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung
von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Marketing fir Immobi-
lien (Facility management); Ermittlungen in Geschaftsangelegen-
heiten; Erstellen von Abrechnungen (Buroarbeiten); Erstellen von
Statistiken; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Er-
stellung von Geschéaftsgutachten; Erstellung von Rechnungsaus-
zugen; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Aus-
kinften in Handels- und Geschaftsangelegenheiten; Erteilung von
Auskinften (Information) und Beratung fur Verbraucher in Han-
dels- und Geschaftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Er-
teilung von Wirtschaftsauskinften; Fakturierung; Herausgabe von
Statistiken; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Fuhrung

von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in Ge-



schaftsangelegenheiten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzie-
rung von Waren und Dienstleistungen fir Dritte; Kundengewin-
nung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestal-
tung fur Werbezwecke; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing,
auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung;
Merchandising (Verkaufsforderung); Nachforschung in Computer-
dateien [fur Dritte]; Nachforschungen in Geschéaftsangelegenhei-
ten; Offentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und
Durchfihrung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Aus-
stellungen und Messen fir wirtschaftliche und Werbezwecke; Or-
ganisationsberatung in Geschéaftsangelegenheiten; organisatori-
sche Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-
Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschaftsangelegenhei-
ten]; Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personal-
auswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personal-
managementberatung; Pflege von Daten in Computerdatenban-
ken; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Wer-
bemaRnahmen; Planung und Uberwachung von Unternehmens-
entwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen [Hilfe] bei
der Geschaftsfuhrung; Prasentation von Waren in Kommunikati-
onsmedien, fur den Einzelhandel; Preisermittlung fur Waren und
Dienstleistungen; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusam-
menstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schatzung von
ungeschlagenem Holz; Schatzungen auf dem Gebiet der Wolle;
Sponsoring in Form von Werbung; Sponsorensuche; Systemati-
sierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Text-
verarbeitung [Schreibdienste]; Uberlassung von Zeitarbeitskraften;
Unternehmensberatung; Veranstaltung von Messen zu gewerbli-
chen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Verbreitung
von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsforde-

rung [Sales promotion] [fUr Dritte]; Vermietung von Blromaschinen



und -geraten, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Foto-
kopiermaschinen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Vermie-
tung von Verkaufsstanden; Vermietung von Werbeflachen, auch
im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial;
Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermitt-
lung von Abonnements fir Telekommunikationsdienste [flr Dritte];
Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirt-
schaftskontakten, auch tber das Internet; Vermittlung von Han-
delsgeschéaften fur Dritte, auch im Rahmen von e-commerce;
Vermittlung von Mobilfunkvertragen [fur Dritte]; Vermittlung von
Vertragen fir Dritte, Gber den An- und Verkauf von Waren; Ver-
mittlung von Vertragen fur Dritte, Gber die Erbringung von Dienst-
leistungen; Vermittlung von Vertrdgen mit Stromlieferanten; Ver-
mittlung von Werbe- und Foérdervertragen fur Dritte; Vermittlung
von Abonnements fur Telekommunikationsdienste [fUr Dritte]; Ver-
mittlung von Zeitarbeitskraften; Vermittlung von Zeitungsabonne-
ments [fUr Dritte]; Verteilung von Werbematerial [Flugblatter, Pros-
pekte, Drucksachen, Warenproben]; Verwaltung fremder Ge-
schéftsinteressen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestel-
lungen; Vorfihrung von Waren fur Werbezwecke; Waren- und
Dienstleistungsprasentationen; Wertermittlungen in Geschéftsan-
gelegenheiten; Zusammenstellung von Daten in Computerdaten-
banken; Zusammenstellung von Waren fur Dritte zu Prasentati-

ons- und Verkaufszwecken;

Klasse 41:

Ausbildung; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie
Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikatio-
nen [nicht herunterladbar]; Bereitstellen von Karaokeeinrichtun-

gen; Berufsberatung; Betrieb einer Diskothek; Betrieb einer Mo-



dellagentur fur Kinstler; Betrieb eines Blcherbusses; Betrieb ei-
nes Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]; Betrieb eines Internats;
Betrieb eines Spielcasinos; Betrieb von Golfplatzen; Betrieb von
Kindergarten [Erziehung]; Betrieb von Kinos; Betrieb von Museen
[Darbietung, Ausstellungen]; Betrieb von Nachtklubs; Betrieb von
Spielhallen; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Sportcamps;
Betrieb von Variététheatern; Betrieb von Vergniigungsparks; Be-
trieb von zoologischen Garten; Coaching; Desktop-Publishing
[Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Durchfiihrung
von padagogischen Prifungen; Unterricht; Fernkurse; Fernunter-
richt; Filmproduktion; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen];
Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbetexte]; Herausgabe
von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form,
auch im Internet (ausgenommen fur Werbezwecke); Organisation
und Durchfuhrung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstal-
tungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Orga-
nisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und
Veranstaltung von Konzerten; Organisation und Veranstaltung von
Symposien; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung;
Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren; Veranstaltung
und Durchfihrung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung
und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen fur
kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Ballen; Ver-
anstaltung von Lotterien; Veranstaltung von Schonheitswettbe-
werben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Kinstleragentu-
ren]; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhal-
tung]; Verfassen von Texten [ausgenommen Werbetexte]; Verleih
von Bichern [Leihblcherei]; Vermietung von Audiogeraten; Ver-
mietung von Beleuchtungsgeraten fir Buhnenausstattung und
Fernsehstudios; Vermietung von Buhnendekoration; Vermietung

von Camcordern; Vermietung von Filmgeraten und Filmzubehor;



Vermietung von Musikinstrumenten; Vermietung von Rundfunkge-
raten und Fernsehgeraten; Vermietung von Sportausristungen
[ausgenommen Fahrzeuge]; Vermietung von Sporttaucheraus-
rustungen; Vermietung von Stadien; Vermietung von Tennisplat-
zen; Vermietung von Theaterdekoration; Vermietung von Tonauf-
nahmen; Vermietung von Videokameras; Veroffentlichung von BU-
chern; Videofilmproduktion; Videoverleih [B&nder]; Zusammen-
stellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; re-

daktionelle Betreuung von Internetauftritten;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten;
Betrieb einer Bar; Betrieb eines Campingplatzes; Betrieb von Fe-
riencamps [Beherbergung]; Betrieb von Hotels; Betrieb von Mo-
tels; Betrieb von Tierheimen; Catering; Dienstleistungen einer Kin-
derkrippe; Dienstleistungen von Pensionen; Vermietung von Fe-
rienhdusern; Vermietung von Gastezimmern; Vermietung von
Stuhlen, Tischen, Tischwésche, Glasern; Vermietung von trans-
portablen Bauten, soweit in Klasse 43 enthalten; Vermietung von
Versammlungsraumen; Vermietung von Zelten; Verpflegung von
Gasten in Cafés; Verpflegung von Gasten in Cafeterias; Verpfle-
gung von Gasten in Kantinen; Verpflegung von Géasten in Restau-
rants; Verpflegung von Gasten in Schnellimbissrestaurants
[Snackbars]; Verpflegung von Gésten in Selbstbedienungsrestau-

rants; Zimmervermittlung [Hotels, Pensionen];

Klasse 44:

medizinische und veterinarmedizinische Dienstleistungen; Ge-

sundheits- und Schonheitspflege fur Menschen und Tiere; Dienst-



leistungen im Bereich der Land-, Garten oder Forstwirtschaft; am-
bulante Pflegedienstleistungen; Aromatherapie-Dienste; Baumchi-
rurgie; Beratungen in der Pharmazie; Betrieb von Heilbadern
(Thermalb&adern), soweit in Klasse 44 enthalten; Betrieb von Pfle-
geheimen; Betrieb von Saunen; Betrieb von Solarien; Betrieb von
Tiersalons; Betrieb von tirkischen Badern; Dienstleistung eines
Landschaftsarchitekten; Dienstleistungen einer Blutbank; Dienst-
leistungen einer Hebamme; Dienstleistungen einer Kurklinik;
Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Blutspen-
dedienstes; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistun-
gen eines Floristen; Dienstleistungen eines Friseursalons; Dienst-
leistungen eines Gartenbauarchitekten; Dienstleistungen eines
Krankenhauses; Dienstleistungen eines medizinischen Labors;
Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistungen eines Psycho-
logen; Dienstleistungen eines medizinischen Rehabilitationszen-
trums; Dienstleistungen eines Sanitaters; Dienstleistungen eines
Visagisten, soweit in Klasse 44 enthalten; Dienstleistungen eines
Tierarztes; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen
von Baumschulen; Dienstleistungen von Erholungsheimen;
Dienstleistungen von Genesungsheimen; Dienstleistungen von
Kliniken; Dienstleistungen von Polikliniken [Ambulanzen]; Dienst-
leistungen von Sanatorien; Dienstleistungen von Schonheitssa-
lons; Durchfihrung medizinischer und klinischer Untersuchungen,;
Durchfiihrung von Massagen; Entziehungskuren fir Suchtkranke;
Ernahrungsberatung; Facility management oder infrastrukturelles
Geb&udemanagement, namlich Grunanlagenpflege; Gartenarbei-
ten; Gartenbauarbeiten; Gesundheitsberatung; Haarimplantation;
In vitro Befruchtung; Krankenpflegedienste; Manikire; physiothe-
rapeutische Behandlungen; plastische und Schodnheitschirurgie;
psychosoziale Betreuung; Seniorenpflegedienste; Telemedizin-

Dienste; therapeutische und arztliche Versorgung und Betreuung;



Tierpflege; Vermietung von landwirtschaftlichen Geraten; Vermie-
tung von medizinischen Geréaten; Vermietung von Sanitaranlagen;

Zubereitung von Rezepturen in Apotheken.

Mit Beschluss vom 11. Januar 2010 hat die Markenstelle fir Klasse 16 die Anmel-
dung fiur die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unter-

scheidungskraft gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, dass der Begriff "Procura™ so-
wohl die Imperativform (Befehlsform) des lateinischen Verbs "procurare” mit der
deutschen Bedeutung "Besorge, Verwalte, Pflege" darstelle als auch eine han-
delsrechtliche Vollmacht mit gesetzlich festgelegtem Inhalt bezeichne. Zwar seien
"c" und "k" nicht grundsatzlich austauschbar, aber in zahlreichen Fremdwdortern
seien beide Schreibweisen regelgerecht. Das Anmeldezeichen weise die hier an-
gesprochenen breiten Verkehrskreise darauf hin, dass sich die zurickgewiesenen
Waren und Dienstleistungen thematisch mit der Prokura, der handelsrechtlichen
Vollmacht, beschaftigten, zu deren Vertrieb oder Erbringung Prokura erforderlich
sei oder dass diese der Pflege, Gesundheits- und Schonheitspflege dienten. Damit
beschreibe es Thema und Zweck der versagten Waren und Dienstleistungen.
Auch wenn der Begriff nicht der deutschen Sprache entstamme, sei er sowohl fur
die geschaftliche Handlungsvollmacht als auch fur die Pflege durch Wérter wie
"Kur" fir eine Heilbehandlung im Inland bekannt. Druckereierzeugnisse, Semina-
re, Ausbildung usw. kdnnten die rechtlichen Aspekte der Handlungsvollmacht the-
matisieren oder uUber die Pflege unterrichten. Fur den Betrieb der meisten Un-
ternehmen und Organisationen konne Prokura erforderlich sein, um Rechtsge-
schafte zu tatigen. Bei den Dienstleistungen der Klasse 44 wirden sogar Fach-
kreise angesprochen, die der lateinischen Sprache méchtig seien, wie z. B. Arzte
und Apotheker. Unmittelbar beschreibend sei die Bezeichnung flir medizinische
Dienstleistungen. Ein Pflegeheim stelle neben medizinischen Dienstleistungen
auch Verpflegung und Unterkunft bereit. Der Begriff "Procura™ werde bereits im

genannten Sinne nicht nur von der Anmelderin verwendet, wie eine Internetre-



-10 -

cherche ergeben habe (Bl. 53 f. VA). Bei der BGH-Entscheidung "logo" (GRUR
2000, 722 f.) habe eine Mehrdeutigkeit vorgelegen, weil das Wort sowohl die
Kurzform fur "Logogramm® als auch der umgangssprachliche Ausdruck fur "Kklar,
logisch”" sei. Im Ubrigen héatten die vergleichbaren Anmeldungen 307 24 952.2
"TELECURA", 307 38 645.7 "MaXCura" und B 101 256 "procura" ebenfalls nicht

zu einer Eintragung als Marke gefuhrt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
11. Januar 2010 aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, dass das angemeldete Zeichen viele Deutungen, nicht nur
die der Handlungsvollmacht, sondern auch der "Fursorge" zulasse. Der Begriff
gehore nicht zum deutschen Sprachschatz. Zudem seien diverse andere Marken
eingetragen, die den Wortteil "cura" beinhalteten und mit anderen Zusatzen unter-

scheidungskréftig seien. Auch ein Freihaltebedtirfnis sei nicht gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fuhrt gemaf 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und zur Zuriickverweisung der Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel. Denn
die Entscheidung wurde auf eine ungentigend zwischen den einzelnen

Dienstleistungen differenzierende Begriindung gestuitzt.



b)
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Bei der Prufung der absoluten Schutzhindernisse des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 MarkenG sind grundséatzlich alle beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen zu wuirdigen (EuGH GRUR 2007, 425, 426 Rdnr. 32,
36 - MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 - DeutschlandCard),
wobei eine globale Begriindung ausreicht, soweit dieselben Erwagun-
gen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder
Dienstleistungen betreffen (EuGH a.a.O. Rdnr.37 - MT&C/BMB,;
GRUR 2008, 339, 342 Rdnr. 91 - Develey/HABM). Das bedeutet aber
nur, dass dieselbe fir verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen
malf3gebliche Begriindung nicht fur jede einzelne Position des Waren-
/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass
Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst be-
urteilt werden kdénnen. Gegen diese Begrindungspflicht wird daher ver-
stol3en, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne
weitere Begrindung gleich behandelt oder tUberhaupt nicht gewirdigt

werden.

Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angemeldete
Bezeichnung "Procura" darauf hinweise, dass sich die zuriickgewiese-
nen Waren und Dienstleistungen thematisch mit der Prokura, der han-
delsrechtlichen Vollmacht zur Vornahme von Rechtsgeschéften, be-
schaftigten, es sich um Waren und Dienstleistungen handele, zu deren
Kauf, Verkauf oder Betrieb Prokura erforderlich sei, oder dass es sich
um Waren und Dienstleistungen handele, die fur die Pflege, Gesund-
heits- und Schonheitspflege bendtigt wirden. Hier fehlt eine konkrete
Auseinandersetzung mit der Vielzahl der in den Klassen 16, 35, 41, 43
und 44 versagten Waren und Dienstleistungen, die zu einem erhebli-
chen Teil gar nicht mit einer Handlungsvollmacht oder mit "Pflege oder

Flrsorge" in Zusammenhang gebracht werden kdnnen.



aa)

bb)
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Abgesehen davon, dass das Verzeichnis in Klasse 16 bei den be-
schwerdegegenstandlichen Waren Doppelnennungen enthalt,
namlich "Blcher; Bucher [kleine]; Magazine [Zeitschriften]; Zeit-
schriften; Zeitschriften [Magazine]", befinden sich unter den ver-
sagten Waren der Klasse 16 auch grafische Darstellungen und
grafische Reproduktionen, bei denen nicht erlautert worden ist,
inwieweit das angemeldete Wortzeichen "Procura” fir diese einen

beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen soll.

Auch fur die in Klasse 35 zurtickgewiesenen Dienstleistungen fehlt
bei den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen eine
differenzierte Begriindung, in welcher Hinsicht sie durch die bean-
spruchte Bezeichnung "Procura" beschrieben werden sollen. Dies
gilt fur die versagten Buro- und Schreibarbeiten "Buroarbeiten;
Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen [Biro-
arbeiten]; Erstellen von Abrechnungen (Buroarbeiten); Textverar-
beitung [Schreibdienste]; verwaltungstechnische Bearbeitung von
Bestellungen; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezo-
genen Presseartikeln”, fur die Datenverwaltungsdienstleistungen
"Dateienverwaltung mittels Computer; Pflege von Daten in Com-
puterdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerda-
tenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenban-
ken", die Tatigkeiten im Bereich des betriebswirtschaftlichen
Rechnungswesens "Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen;
Buchfuhrung; Buchprifung; Dienstleistungen eines Steuerbera-
ters, ndmlich Erstellen von Steuererklarungen; Fakturierung; Lohn-
und Gehaltsabrechnung; Erstellen von Statistiken; Erstellung von
betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschéaftsgut-
achten; Erstellung von Rechnungsausziigen; Erstellung von Wirt-
schaftsprognosen; Herausgabe von Statistiken; Preisermittlung far

Waren und Dienstleistungen; Wertermittlungen in Geschaftsange-
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legenheiten”, fur die Schatzungsdienstleistungen "Schétzung von
ungeschlagenem Holz; Schatzungen auf dem Gebiet der Wolle",
die "Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungs-
tests", "Marktforschung; Meinungsforschung; Sponsorensuche;"
und fur "Dienstleistungen eines Bautragers, namlich organisatori-
sche Vorbereitung von Bauvorhaben". Denn fir die Vornahme
samtlicher vorgenannter Téatigkeiten kommt die Erteilung einer
Prokura gar nicht in Betracht.

Bei den Werbedienstleistungen "Werbung; Aktualisierung von
Werbematerial; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung
von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Marketing fir Immobi-
lien (Facility management); Herausgabe von Werbetexten; Kun-
dengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Lay-
outgestaltung fur Werbezwecke; Marketing, auch in digitalen Net-
zen; Organisation und Durchfiihrung von Werbeveranstaltungen;
Organisation von Ausstellungen und Messen fur wirtschaftliche
und Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Planung und Ge-
staltung von WerbemalRnahmen; Prasentation von Waren in Kom-
munikationsmedien, fir den Einzelhandel; Sponsoring in Form von
Werbung; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerbli-
chen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen;
Verfassen von Werbetexten; Verkaufsférderung [Sales promotion]
[fGr Dritte]; Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Ban-
nerexchange); Vermietung von Werbematerial, Vermietung von
Werbezeit in Kommunikations-Medien; Verteilung von Werbema-
terial [Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Vor-
fuhrung von Waren fir Werbezwecke; Waren- und Dienstleis-
tungsprasentationen; Zusammenstellung von Waren fir Dritte zu
Prasentations- und Verkaufszwecken" sind zudem die besonderen

Kennzeichnungsgewohnheiten zu beachten (BGH a.a.O.



cC)
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Rdnr. 24 (vgl. BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 24 - My World).
Die Markenstelle hat hier nicht dargelegt, inwiefern das bean-
spruchte Wortzeichen "Procura” die Art des Mediums oder die
Branche angibt, auf welche diese Werbedienstleistungen bezogen

sind.

Auch bei einer Vielzahl zurickgewiesener Dienstleistungen der
Klasse 41 hat die Markenstelle nicht ndher ausgefuhrt, aus wel-
chem Grund das Anmeldezeichen fir diese von den angesproche-
nen breiten Verkehrskreisen nur als ein beschreibender Sachhin-
weis aufgefasst werde. Dies gilt insbesondere fur Dienstleistun-
gen, bei denen die Erteilung einer Prokura nicht bendétigt wird, wie
das "Bereitstellen von Karaokeeinrichtungen; Betrieb eines BU-
cherbusses; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht];
Betrieb von Kindergarten [Erziehung]; Betrieb von Museen [Dar-
bietung, Ausstellungen]; Desktop-Publishing [Erstellen von Publi-
kationen mit dem Computer]; Durchfuhrung von padagogischen
Prufungen; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Un-
terhaltung]; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und
Rundfunkprogrammen; redaktionelle Betreuung von Internetauf-

tritten".

Ferner ist zweifelhaft, ob das Anmeldezeichen als Imperativform
(Befehlsform) des lateinischen Verbs "procurare” mit der deut-
schen Bedeutung "Besorge, Pflege, Verwalte" - mit Ausnahme von
Fachkreisen, denen das Lateinische noch gelaufig ist, wie z. B.
Arzten und Apothekern - vom Durchschnittsverbraucher, der die in
den Klassen 43 und 44 versagten Dienstleistungen in Anspruch
nimmt, Uberhaupt verstanden werden kann. Auch in Bezug auf
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits-, Schonheits- und

Altenpflege sowie der Garten- und Landschaftspflege bedarf es
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naherer Erlauterungen, inwieweit das angemeldete Wortzeichen
fur diese eine Sachaussage enthalten soll. Denn, um von der di-
rekten Ubersetzung "Besorge, Pflege, Verwalte" zur Bedeutung
"der Pflege oder Firsorge dienend" zu gelangen, dirften weitere

Gedankenschritte erforderlich sein.

Aber selbst wenn das von den Dienstleistungen in den Klassen 43
und 44 angesprochene Publikum der angemeldeten Bezeichnung
"Procura” diese Bedeutung entnehmen konnte, hétte die Marken-
stelle sich mit den einzelnen versagten Dienstleistungen einge-
hender befassen missen. Ausfihrungen zum beschreibenden
Charakter des um Schutz nachsuchenden Zeichens fehlen z. B.
fur die "Dienstleistungen einer Blutbank; Dienstleistungen eines
Blutspendedienstes; Haarimplantation; In vitro Befruchtung;
Dienstleistungen eines Floristen; Dienstleistungen eines Optikers;
Zubereitung von Rezepturen in Apotheken".

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prifung einzutreten ha-
ben, ob tatséachlich und gegebenenfalls fir welche konkreten
Dienstleistungen ein Freihaltebedrfnis bzw. eine fehlende Unter-

scheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.
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2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr war nach 8§ 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden wor-

den ware.

Die Vorsitzende Richterin Grabrucker ist Kortge Uhlmann
aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit
gehindert zu unterschreiben.

Kortge

Hu



