BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 18/14 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 2. Oktober 2014

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 021 846.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 24. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Knoll

sowie die Richterinnen Grote-Bittner und Dr. Hoppe

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurlickgewiesen.

Grinde

Das Wort-/Bildzeichen

agentur,

ist am 9. April 2009 fir folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 36:

Beratung bei der Auswahl von Bankinstituten und/oder Versiche-
rungsunternehmen sowie Geldanlagehausern, Vermittlung von
Finanzierungen und Versicherungen sowie Geldanlagen, auch in
Immobilien und/oder Wertpapiere, sofern diese Tatigkeit nicht
bankmafig geschieht; Beratung bei der Auswahl von Geldanla-
gen, auch in Immobilien, unter steuerlichen Gesichtspunkten unter
Ausschluss von Steuerberatung; Beratung tber die Voraussetzun-
gen fur die Inanspruchnahme von Foérdermitteln, Zuschissen,
Subventionen und/oder Sozialleistungen, sofern diese Beratung

keine Rechtsberatung darstellt; Vermittlung von Inkassodienst-



leistungen, Forderungsan- und -verkauf und Factoring; Vermo-

gensaufbauplanung und -beratung; Vermittlung von Investoren

Klasse 35:
Hilfestellung bei der Ausfullung von Antragsunterlagen von Kun-
den fir Banken und/oder Versicherungen und/oder fur Fordermit-

tel sowie von Unterlagen fiur Geldanlagen

Klasse 42:
Entwicklung von Computersoftware fur die vorgenannten Dienst-

leistungen.

Die Markenstelle fiur Klasse 36 hat die Anmeldung der Marke mit Beschluss vom
15. Juli 2010 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG und aufgrund der hierge-
gen gerichteten Erinnerung mit Beschluss vom 13. August 2012 mangels hinrei-
chender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Sie hat hierzu ausgefihrt, dass
das Zeichen aufgrund der grafischen Gestaltung leicht ersichtlich aus den Wort-
bestandteilen ,risiko“ und ,agentur” bestehe. Der Begriff ,Risiko“ bezeichne den
mdglichen negativen Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Ver-
lust, Schaden verbunden seien bzw. das mit einem Vorhaben, Unternehmen o. A.
verbundene Wagnis. ,Agentur bezeichne eine Institution, die jemanden oder
etwas vertrete oder jemanden oder etwas vermittle. Der Begriff ,Agentur” werde
oftmals mit einem weiteren, vorangestellten Substantiv verbunden, das in der Re-
gel den Gegenstand der Vermittlung durch die Agentur oder aber die Personen
bzw. Personengruppen oder Unternehmen bezeichne, deren Interessen die frag-
liche Agentur vertrete. Die Téatigkeit einer Agentur sei aber nicht auf derartige Ver-
mittlungstatigkeiten beschrankt, sondern stehe allgemein fur ein Unternehmen,
das insbesondere auch den durch seine Bezeichnung ersichtlichen Kernbereich
abdecke. Vor diesem Hintergrund sei der zusammengesetzte Begriff ,Risiko-
agentur® sprachublich gebildet und verflige im Hinblick auf die beanspruchten

Dienstleistungen Uber einen sachlichen Bedeutungsgehalt. Insbesondere werde



die Kombination ,Risikoagentur” in der Praxis bereits beschreibend verwendet als
Synonym fir eine Ratingagentur. Eine Risikoagentur ermittle Risiken und erbringe
verschiedene damit zusammenhangende Dienstleistungen. Deshalb werde zu-
mindest der angesprochene Verkehr die Wortkombination als beschreibenden
Hinweis dahingehend verstehen, dass die hier beanspruchten Dienstleistungen
von einer Risikoagentur dieser Art angeboten und erbracht wirden. Die grafischen
Elemente seien nicht geeignet, dem Zeichen eine hinreichende Unterscheidungs-
kraft zu verleihen, da sie sich durchweg im Rahmen werbelblicher Gestaltungen
hielten. Dies gelte sowohl fur die Darstellung der Wortelemente in Kleinschrift als
auch fur den nachgestellten Punkt und die weiteren grafischen Merkmale.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die der Auffassung ist,
dass der angemeldeten Marke keine Schutzhindernisse entgegenstinden. Sie
meint, das Amt sei irrig davon ausgegangen, dass die Unterscheidungskraft stets
fehle, wenn ein beschreibendes Zeichen vorliege. Das Gegenteil sei aber der Fall,
denn nur wenn ein Zeichen unterscheidungskraftig sei, kénne es Uberhaupt be-
schreibend sein. Im Ubrigen sei zu beriicksichtigen, dass ein Zeichen, selbst wenn
es aus zwei beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt sei, nicht stets auch
im Gesamteindruck beschreibend sei. Vorliegend handele es sich bei der begehr-
ten Wortkombination gerade nicht um einen beschreibenden Gattungsbegriff, son-
dern um die fantasievolle Kombination zweier beschreibender Zeichen, die in ihrer
Kombination ein Kunstwort darstellten, das der Sprachgebrauch nicht kenne. Auch
die von der Markenstelle vorgelegten Fundstellen seien nicht geeignet zu belegen,
dass der Verkehr ein festes Vorstellungsbild von einer Risikoagentur habe, das fir
die Annahme einer beschreibenden Angabe notwendig sei. Die Anmelderin biete
Dienstleistungen einer Ratingagentur, wie z. B. Risikobewertungen und Bonitats-
analysen, weder an noch habe sie solche im Dienstleistungsverzeichnis bean-
sprucht. Dies konne ggf. auch noch durch einen Hinweis im Dienstleistungsver-
zeichnis (,ohne die Dienste von Ratingagenturen®) verdeutlicht werden. Rating-
agenturen zeichneten sich vielmehr durch ihre Unabhangigkeit vom Anlage- und

Beratungsgeschaft aus und dirften daher nicht selbst Uber Geldanlagen beraten.



Auch im Ubrigen sei nicht erkennbar, was die begehrten Dienstleistungen mit ei-
ner Ratingagentur zu tun hatten, da diese keinen Zusammenhang zu Risikower-
tungen oder Bonitatsanalysen aufwiesen. Im Hinblick auf die von der Anmelderin
beanspruchten Dienstleistungen sei daher nicht erkennbar, welche Produktmerk-
male das Zeichen beschreiben solle. Insbesondere liege kein unmittelbarer Bezug
zwischen Dienstleistung und Zeichen vor, ein solcher werde allenfalls vermutet
und erfordere mehrere gedankliche Zwischenschritte. Es handele sich um ein
Suggestivzeichen, bei dem der Verkehr erst eine geistige Transferleistung erbrin-
gen musse, um ihm inhaltliche Angaben zum Gegenstand der Dienstleistungen
entnehmen zu kdnnen. Hinzu komme, dass eine Agentur stets vermittelnd tatig
werde und sich gerade durch ihre Unabhangigkeit vom Anlage- und Beratungsge-
schéaft auszeichne. Bei den beanspruchten Dienstleistungen handele es sich indes
nicht durchweg um Vermittlungstatigkeiten bzw. Vermittlung von Geldquellen und
Beratungsdienste, so dass diese auch nicht von Agenturen erbracht wirden.

Daruber hinaus bestehe im Hinblick auf § 23 Nr. 2 MarkenG kein Freihaltebedurf-
nis, da diese Norm Dritten in hinreichendem Umfang eine beschreibende Verwen-
dung des begehrten Zeichens ermdgliche. Schliel3lich fehle der angemeldeten
Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, weil die Anforderungen
an die Unterscheidungseignung gering seien. Da das Zeichen nur einen mittelbar
beschreibenden Bezug aufweise, fasse der Verkehr das Zeichen schon aufgrund

der logoartigen Gestaltung des Terminus als Herkunftshinweis auf.

Die Anmelderin beantragt,
die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2010 und vom 13. Au-

gust 2012 aufzuheben.

Zudem regt die Anmelderin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.



Das Bundespatentgericht hat die Anmelderin unter Ubersendung von Belegen aus
dem Internet (im Folgenden zitiert als ,Anlagen®) mit rechtlichem Hinweis vom
22. August 2013/3. September 2013 auf Eintragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2
Nr. 1, 2 MarkenG hingewiesen. Auch mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung
hat der erkennende Senat darauf hingewiesen, dass der Anmeldung nach vorlau-
figer Einschatzung das Eintragungshindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegensteht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschliisse der Mar-
kenstelle sowie auf die Schriftsatze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Bezeichnung steht in Bezug auf die beanspruchten Dienstleis-
tungen jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so
dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu-

rickgewiesen hat.

1.
Die angemeldete Marke kann mangels Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG nicht eingetragen werden.

a) Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der durch die Marke

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EuGH



GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel;, BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT;
BGH GRUR 2014, 872, Rn. 12 - Gute Laune Drops; BGH GRUR 2006, 850,
Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede
Ware oder Dienstleistung, fur die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu
beurteilen (EUGH GRUR 2004, 674, Rn. 33 - Postkantoor; EuUGH GRUR Int. 2005,
135, Rn. 19 - Maglite; BGH GRUR 2009, 411, Rn. 8 - STREETBALL). Die Prifung
der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die unge-
rechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027,
Rn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604,
Rn. 59 - Libertel; BGH GRUR 2009, 949, Rn. 11 - My World). Andererseits genugt
aber ein Minimum an Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis zu tberwin-
den (vgl. EUGH GRUR Int. 2012, 914, Rn. 28 - WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH; BGH GRUR 2014, 872, Rn. 12 - Gute Laune Drops; BGH GRUR 2010,
1100, Rn. 10 - TOOORY).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist auf die Auffassung der beteiligten
inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die
fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Vorliegend richten sich die begehrten Dienstleistungen der Klassen 36 und 42 so-
wohl an Fachverkehrskreise als auch an Endverbraucher. Die in Klasse 35 bean-
spruchten Hilfsdienstleistungen bei der Ausfullung von Antragsunterlagen richten
sich demgegenuber vorrangig an Endverbraucher. Insoweit ist auf die mutmal3-
liche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers dieser Dienstleistungen abzustellen
(EuGH GRUR 2008, 608, Rn.67 -EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 872,
Rn. 13 - Gute Laune Drops; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido).

Mal3geblicher Beurteilungszeitpunkt fur die Prifung von Eintragungshindernis-
sen - und damit auch fur die Ermittlung des Verkehrsverstandnisses - ist der Zeit-
punkt der Anmeldung (zum malf3geblichen Zeitpunkt vgl. BGH GRUR 2014, 872,
Rn. 10 - Gute Laune Drops; BGH GRUR 2014, 483, Rn. 22 - test; BGH WRP



2014, 576, Rn. 10 -smartbook for smart people; BGH GRUR 2013, 1143,
Rn. 15 -Aus Akten werden Fakten; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn.
41 - 57 - FLUGBORSE).

b) Die Unterscheidungskraft fehlt, wenn der Verkehr in dem Zeichen lediglich die
Bezeichnung einer abstrakten Verkaufs- oder Vertriebsstatte fur die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen erkennt. Hierbei kann dahinstehen, ob es sich dabei
um Angaben i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, die der unmittelbaren Be-
schreibung dienen (so BPatG 33 W (pat) 137/09 - National-Bank; BPatG
33 W (pat) 528/11- Ethikbank, veroffentlicht auf der Homepage des BPatG), denn
nach der Rechtsprechung des EuUGH und des BGH fehlt die Unterscheidungskraft
nicht nur Angaben, denen der Verkehr fir die fraglichen Produkte einen unmittel-
bar beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus ande-
ren Grunden fehlen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). So man-
gelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskratft,
die sich auf Umstande beziehen, die zwar die beanspruchten Produkte selbst nicht
unmittelbar beschreiben, die aber einen beschreibenden Begriffsinhalt haben oder
die einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen herstellen, so dass die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ver-
kehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Un-
klarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel fur
die Herkunft der angemeldeten Produkte sieht (BGH GRUR 2014, 872,
Rn. 16 - Gute Laune Drops; BGH GRUR 2014, 569, Rn. 17 - HOT; BGH GRUR
2009, 952, Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 9 - Starsat).

Vor diesem Hintergrund ist eine Bezeichnung, die in erster Linie als Umschreibung
eines Ortes bzw. Geschaftsbetriebes verstanden wird, an bzw. bei dem ublicher-
weise die betroffenen Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden, nicht ge-
eignet, den Bezug zu einem bestimmten Unternehmen herzustellen, um die Wa-
ren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer kennzeichen-

malfig abzugrenzen (vgl. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 70/09 - CHOCO-



LATERIA; 25 W (pat) 6/10 - BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 - Kaffee-
rosterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 - Tea Lounge; BPatG 25 W (pat) 27/12 - Land-
backhaus, alle veroéffentlicht auf der Homepage des BPatG). Bezeichnungen,
welche nur auf irgendeine von vielen Vertriebsstéatten der betreffenden Gattung
hinweisen und vom Verkehr daher in der Regel nicht mit einem ganz bestimmten
Unternehmen in Verbindung gebracht werden, sind daher als Herkunftshinweis
nicht geeignet und somit in Bezug auf in solchen Vertriebsstatten tblicherweise
angebotene Waren und Dienstleistungen nicht eintragbar (vgl. 25 W (pat)
70/09 - CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 - BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat)
200/09 - Kaffeerdsterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 -Tea Lounge; BPatG
25 W (pat) 27/12 - Landbackhaus).

Ausgehend davon wird der hier angesprochene Verkehr die angemeldete Be-
zeichnung ,risikoagentur” im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleis-
tungen lediglich als gattungsgeméafie Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs er-
kennen, der sich mit Risiken beschaftigt, nicht aber als Hinweis auf eine be-

stimmte betriebliche Herkunft der so bezeichneten Produkte.

c) Das begehrte Zeichen setzt sich zusammen aus den Worten ,risiko“ und
,<agentur” mit einem nachfolgenden Punkt. Zwischen den beiden Begriffen ist zwar
nicht der Ubliche Wortabstand eingehalten, die Einzelbegriffe bleiben aber insbe-
sondere infolge der grauen Unterlegung des Elements ,risiko“ und der unter-

schiedlichen Gestaltung der Schrift klar erkennbar.

Der Begriff ,Risiko“ bezeichnet, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, den
moglichen negativen Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Ver-
lust oder Schaden verbunden sein kdnnen bzw. das mit einem Vorhaben, Unter-

nehmen o. A. verbundene Wagnis (vgl. Anlage 2 aus der Internetrecherche).

Der Begriff ,Agentur bezeichnet zum einen eine Institution, die jemandem oder

etwas vertritt bzw. vermittelt; dariber hinausgehend wird ,Agentur® aber auch als
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Synonym fir eine Filiale, Niederlassung, Zweig- oder Geschaftsstelle verwendet
(vgl. dazu DUDEN, Das Bedeutungswarterbuch, 4. Aufl., Anlage 2b aus der Inter-
netrecherche des Senats). Die Tatigkeit einer solchen Agentur beschrankt sich
nach dem Verkehrsverstandnis nicht auf reine Vermittlungstatigkeiten, sondern
umfasst auch sonstige Geschaftstatigkeiten, wie bspw. Beratungsdienste. Dem
Wort ,Agentur” wird in Wortkombinationen haufig ein Substantiv vorangestellt, das
den Gegenstand bzw. Tatigkeitsbereich des Unternehmens oder dessen Bran-
chenzugehorigkeit prazisiert. Dem entsprechend existieren bspw. Werbeagen-
turen, Reiseagenturen, Presseagenturen, Nachrichtenagenturen, Handelsagen-
turen, Versicherungsagenturen, Kommunikationsagenturen, Ratingagenturen und

Immobilienagenturen.

Die angemeldete Begriffskombination ,risikoagentur® entspricht diesem Begriffs-
bildungsprinzip, indem sie auf ein Unternehmen hinweist, das sich mit Risiken be-
schaftigt, wozu insbesondere die Be- und Auswertung von Risiken durch spezielle
Risikoanalysen oder Bonitatsbewertungen gehért. Dabei beschrénkt sich das Be-
griffsverstandnis bei der angemeldeten Gesamtbezeichnung nicht darauf, dass
,Risiken vermittelt werden®, sondern legt - gerade im Zusammenhang mit solchen
Dienstleistungen, bei denen Risiken zu erkennen und/oder zu bewerten sind - ein
Verstandnis in der Form nahe, dass im Rahmen eines Agenturangebots diese
Risiken berucksichtigt werden. Ein in diesem Sinne agierendes Unternehmen
kann auch die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen erbringen,
denn auch bei diesen spielt die Analyse und Bewertung damit verbundener
finanzieller und/oder unternehmerischer Risiken eine gewichtige Rolle. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob es sich um typische Dienstleistungen einer
Ratingagentur handelt, da der Begriff ,Risikoagentur® lediglich allgemein auf ein
Unternehmen hinweist, das sich mit Risiken beschéftigt, ohne dass damit eine
Beschrankung auf eine neutrale Gutachtertatigkeit verbunden ware. Vor diesem
Hintergrund ware auch der von der Anmelderin in Aussicht gestellte Disclaimer,

durch den die Dienste einer Ratingagentur ausgeschlossen werden sollen, nicht
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geeignet, von dem sachbezogenen Aussagegehalt der Bezeichnung ,Risiko-

agentur” wegzufuhren.

Darlber hinaus wird der Verkehr unter einer Risikoagentur auch ein Unternehmen
verstehen, das Dienstleistungen ausschlief3lich im Interesse des Kunden anbietet
oder vermittelt. Selbst wenn Agenturen oftmals im Namen und Interesse eines
anderen Unternehmens auftreten, sprechen keine zureichenden Umstande dafur,
das Verkehrsverstandnis hierauf zu beschranken. Der Bezeichnung ,Agentur” ist
die Abhéangigkeit von einem Drittunternehmen namlich nicht immanent. Vielmehr
kann auch eine Werbe-, Reise- oder Presseagentur Dienstleistungen als unab-
hangiges, im Interesse des Kunden handelndes Unternehmen erbringen, so dass
der Verkehr auch einer Risikoagentur einen entsprechend weiten Tatigkeitsbe-

reich zuordnen wird.

Auch die Kombination der bekannten Substantive ,Risiko“ und ,Agentur ist nicht
geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Zwar ist es grundséatz-
lich nicht ausgeschlossen, dass sich zwei Sachangaben durch ihre Zusammen-
stellung zu einer unterscheidungskréaftigen Bezeichnung verbinden. Vorausset-
zung hierfur ware aber, dass ein merklicher und schutzbegriindender Unterschied
zwischen der Kombination und der bloRen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl.
EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 39 - 41 - Biomild). Das angemeldete Zeichen weist
jedoch keine solche ungewdhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntak-
tischer oder semantischer Art auf. Vielmehr entspricht der Begriff ,risikoagentur® in
seiner sprachlichen und grammatikalischen Ausgestaltung tblichen Wortzusam-
mensetzungen mit dem Bestandteil ,Agentur’. Daran vermag auch die Klein-
schreibung nichts zu &ndern, weil der Verkehr daran schon aufgrund der tblicher-
weise in Kleinschreibung wiedergegebenen E-Mailadressen gewohnt ist. Gerade
wegen des der angemeldeten Wortkombination nachfolgenden Punktes, der
ebenfalls typisch fir E-Mailadressen ist, wird er der Kleinschreibung daher
keinerlei Bedeutung beimessen, die von dem Uublichen Begriffsgehalt der Wort-

kombination wegfuhren wirde.



-12 -

Angesichts dieses erkennbaren Begriffsinhaltes des Kombinationszeichens und
des fehlenden Bedeutungsiiberschusses der Gesamtbezeichnung wird der Ver-
kehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36,
35 und 42 die Bezeichnung ,risikoagentur® ausschlieBlich als Hinweis auf
(irgend)eine ,Agentur, also eine Geschaftsstelle, erkennen, die sich mit Risiken,
insbesondere finanziellen Risiken bzw. Risiken bei der Geld- und Kapitalanlage
beschaftigt und diese ggf. bei der Erbringung ihrer vermittelnden und/oder bera-

tenden Tatigkeit berlicksichtigt.

Gerade bei den von der Anmelderin in der Klasse 36 begehrten Dienstleistungen,
wie z.B. der Beratung und Vermittlung von Geldanlagen sowie der Vermo-
gensaufbauplanung und -beratung, der Vermittlung von Versicherungen oder dem
Forderungsan- und -verkauf kommt der sorgfaltigen Analyse und Bewertung von

damit zusammenhangenden Risiken, namlich eine bedeutsame Rolle zu.

Dabei kdnnen diese Dienstleistungen auch von einer Agentur erbracht werden, die
die mal3geblichen Geschafte lediglich vermittelt oder dartuber berat, ohne selbst
Bankgeschéfte im Sinne von 8 1 Abs. 1 S. 2 KWG zu erbringen. Inshesondere
kann eine solche Agentur auch Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. l1a
S. 2 KWG anbieten, wie z. B. Anlagevermittlung, Anlageberatung und Factoring,
ohne hierzu selbst ,bankmafig” tatig zu werden, so dass mit dem Zeichen ein en-

ger beschreibender Bezug zu dem Erbringer der Dienstleistung hergestellt wird.

Zudem erwartet der Verkehr in einer als ,risikoagentur® bezeichneten Vertriebs-
statte nicht nur Risikobewertungen, sondern auch damit zusammenhéngende
Dienstleistungen, wie die in Klasse 35 und 42 angemeldeten Tatigkeiten. Die in
Klasse 35 begehrten Dienstleistungen stellen Hilfsdienstleistungen im Zusam-
menhang mit risikobehafteten Geschaften dar und kénnen daher ebenfalls von
einer Risikoagentur erbracht werden. Die in Klasse 42 angemeldeten Leistungen
kénnen zudem auf die Entwicklung einer Software speziell fir Risikoagenturen

gerichtet sein und damit deren Art und Bestimmung beschreiben. Zudem kann
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eine Risikoagentur ihren Kunden im Rahmen ihrer Dienstleistungstatigkeit, wie
z. B. der Anlageberatung, als Nebendienstleistung eine spezielle Software anbie-

ten, mittels derer eine Risikobewertung vorgenommen werden kann.

d) Der fehlenden Unterscheidungskraft steht der Einwand der Anmelderin, dass
Agenturgeschafte dadurch gekennzeichnet seien, dass die Agentur im Namen und
Interesse eines anderen Unternehmens auftrete, wovon sich das Konzept der
Anmelderin unterscheide, nicht entgegen. Zum einen ist der Begriff ,Agentur” - wie
bereits dargelegt - seinem Bedeutungsgehalt nach nicht auf ein bestimmtes Un-
ternehmenskonzept beschrankt, so dass er auch Dienstleistungen unabhangiger
Unternehmen erfasst. Zum anderen sind Eintragungshindernisse grundséatzlich
losgelost von der Person des Anmelders und eines im Dienstleistungsverzeichnis
nicht zum Ausdruck kommenden Geschéftsmodells zu beurteilen (vgl. dazu BGH
GRUR 2006, 503, Rn.10 -Casino Bremen; BGH GRUR 1993, 43,
45 - Romigberg), weil dieser mit der Eintragung des angemeldeten Zeichens ein
Recht erwirbt, das vom Fortbestehen seines Namens oder Unternehmenskon-
zeptes unabhangig ist und das er auf einen Dritten tUbertragen kann (vgl. BGH
GRUR 2012, 276, 277 - Institut der Norddeutschen Wirtschatft e.V.).

Maflgeblich ist daher allein die Frage, ob die Ausgestaltung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses Anhaltspunkte fur eine bestimmte Art der Dienst-
leistungsausubung beinhaltet. Das ist vorliegend indes nicht der Fall, da die be-
gehrten Dienstleistungen sowohl von einer im Namen und Interesse von Drittun-
ternehmen handelnden Zweigstelle als auch von einem unabhangigen Unterneh-

men erbracht werden kdnnen.

e) Entgegen der Auffassung der Anmelderin genlugt auch die grafische Ausge-

staltung des Zeichens nicht, um der Marke zur Eintragung zu verhelfen.

Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unter-

scheidungskraft allerdings von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH
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GRUR 2004, 943, Rn. 28 - SAT.2; BGH GRUR 2014, 872, Rn. 13 - Gute Laune
Drops). Dabei hat sich die Prifung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche,
jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft gentugt (BGH GRUR 2014, 872, Rn. 13 - Gute Laune Drops; BGH GRUR
2008, 710, Rn. 13 - VISAGE). Sind bei aus Wort- und Bild- oder sonstigen grafi-
schen Elementen bestehenden Kombinationszeichen Wortelemente als sol-
che - wie hier - nicht unterscheidungskraftig, so kann die Schutzfahigkeit solcher
Zeichen nur dann durch ihre bildlich-grafische Ausgestaltung begriindet werden,
wenn diese sich nicht in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschopft oder
ausschlief3lich die sachbezogenen Aussagen der Wortbestandteile illustriert, son-
dern eigene charakteristische Merkmale aufweist (vgl. Strébele/Hacker, Marken-
gesetz, 10. Aufl., 8 8 Rn. 154 m. w. N.). Hierfur geniigen einfache grafische Ge-
staltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr durch haufige
werbeméalige Verwendung gewdhnt ist, nicht (vgl. BGH GRUR 2014, 569,
Rn. 32 - HOT; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 20 - VISAGE; BGH GRUR 2001,
1153 - anti KALK).

Bei der hier gewahlten ovalen Umrahmung und grauen Unterlegung des ersten
Wortbestandteils ,risiko“ handelt es sich um ein werbeulbliches Mittel. Auch die
Ubrigen grafischen Elemente, insbesondere die gewéhlten Schriftarten, die unter-
schiedliche Schriftfarbe der beiden Wortelemente und der Punkt am Ende des
Zeichens, heben sich bei der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung nicht derart
von ublichen, rein dekorativen Hervorhebungsmitteln ab, dass sie eine hinrei-
chende, den schutzunfahigen Charakter der Wortbestandteile aufhebende, kenn-
zeichnungskraftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken
konnten (vgl. zu fehlender Eintragungsfahigkeit trotz &hnlicher oder sogar weiter-
gehender Gestaltungsmerkmale: BGH GRUR 2014, 872, Rn. 32 ff. - Gute Laune
Drops; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; EuG T-425/07 Rn. 27 - 100; EuG
GRUR Int. 2003, 834, Rn. 33 - 37 - Best Buy, bestétigt durch EuGH C-92/10
Rn. 56 - Best Buy; vgl. EuG T-64/09 Rn. 42 - >packaging; BGH GRUR 1997, 634
Ziff. 3b) - TURBO; EuG T-487/09 Rn. 38 f. - ReValue).
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2.

Ob hier neben dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch das
Hindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann letztlich offen bleiben,
da hinsichtlich aller beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlen-
der Unterscheidungskraft gegeben ist. Jedenfalls aber wirde auch das Eintra-
gungshindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - entgegen der Ansicht der Anmel-
derin - nicht berwunden, wenn ein beschreibender Gebrauch des Zeichens nach
§ 23 Nr. 2 MarkenG nicht untersagt werden konnte. § 23 Nr. 2 MarkenG stellt
namlich lediglich eine zusatzliche Sicherung der Mitbewerber dar, soweit deren
Interesse an der Verwendbarkeit beschreibender Angaben im Markeneintragungs-
verfahren nicht ausreichend bertcksichtigt worden sein sollte (vgl. EUGH GRUR
1999, 723, Rn. 28 - Chiemsee; EUGH GRUR 2003, 604, Rn. 57 - 59 - Libertel,
jeweils zu Art. 6 Abs. 1 b) Markenrichtlinie auf dem 8§ 23 Nr. 2 MarkenG beruht),
ohne dass daraus ein Recht abgeleitet werden kdnnte, solche beschreibenden

Angaben als Marke eintragen zu lassen.

3.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Der Senat hat die
Frage der Eintragungsfahigkeit der angemeldeten Marke aufgrund der nach der
Rechtsprechung des EuGH und des BGH mal3geblichen Kriterien beurteilt. Dabei
war weder eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung zu entscheiden (8 83
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbil-
dung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforder-
lich (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Entgegen der vom Verfahrensbevollméchtigten
der Anmelderin in der mindlichen Verhandlung gedufRerten Rechtsauffassung
handelt es sich bei der angemeldeten Marke insbesondere weder um eine mittel-
bar beschreibende Angabe noch um ein Suggestivzeichen, das in irgendeiner
Form grundséatzliche Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Beurteilung der

markenrechtlichen Schutzfahigkeit aufwerfen wirde.
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsméaliig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miuindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Grote-Bittner Dr. Hoppe

Cl



