BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 546/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 049 266.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:



Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

myProtection

ist am 4. September 2013 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt gefuihrte Markenregister fur die nachfolgenden Dienst-
leistungen der Klasse 36 angemeldet worden:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen; Ver-
mdgensplanung; Vermégensverwaltung; Informationen (Auskinfte) zu und
Beratung in Finanzierungs-, Vermdgensanlage-, Vermégens- und Versiche-
rungsangelegenheiten; finanzielle Anlagenberatung; Vermittlung von Ver-
mogensanlagen, Kapitalanlagen, Immobilienanlagen, Versicherungen, Bau-
sparvertragen; Finanzierungen und Vermégensschutz, soweit in Klasse 36

enthalten.

Die Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2013 049 266.8 gefuhrte Anmeldung mit Beschluss vom
26. Marz 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden
Freihaltebedurfnisses zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefiihrt, dass sich
das Zeichen aus den beiden englischen Begriffen ,my“ und ,protection zusam-
mensetze. Beide Begriffe seien dem Grundwortschatz zuzuordnen. Das Posses-
sivpronomen ,my*“ bedeute ,mein®, der Begriff ,protection“ bedeute ,Schutz®, ,Si-
cherung“, ,Absicherung®. In diesem Sinne wirden wesentliche Teile der ange-
sprochenen Verkehrskreise das Zeichen mit der Bedeutung ,mein Schutz® bzw.

,meine Absicherung” verstehen. Die Kombination des Possessivpronomens ,my*“



mit einem beworbenen Produkt sei im Verkehr Ublich und allgegenwartig, etwa in
den Begriffen ,myVideo®, ,myHammer" oder ,myToys“. Der Verkehr sei an die
Wortkombinationen, die den Eindruck eines personalisierten Produkts erwecken
sollten, gewohnt. Der Verkehr werde daher das Zeichen als die gattungsmafRige
Bezeichnung einer Absicherung bzw. eines Schutzes gegenuber Gefahren, allge-
meinen Lebensrisiken und Vermdgensverlust verstehen. Damit stehe fur die be-
anspruchten Dienstleistungen ein objektiv beschreibender Sachhinweis im Vor-
dergrund, insbesondere die Absicherung gegeniber Verlusten. Aus diesem Grund
bestehe auch ein Freihaltebedurfnis. Dies zeige schon der Werbeslogan der An-
melderin: ,Wir helfen Ihnen, sich optimal gegen alle finanziellen Unwagbarkeiten

abzusichern®.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss
die Auffassung, dass es fraglich sei, ob die Wortkombination von den angespro-
chenen Verkehrskreisen verstanden werde. Etwa drei Viertel der Konsumenten
wirden englischsprachige Werbung falsch oder gar nicht verstehen. Dariiber hin-
aus konne der Begriff ,protection” auch mit den Begriffen ,Geborgenheit®, ,Wah-
rung“, ,Schonung“ sowie ,Hut“ Ubersetzt werden. Die Bedeutung ,Absicherung”
habe ,protection“ nur im technischen Sinne. Deswegen sei eine Ubersetzung mit
,meine Absicherung“ besonders fernliegend. Hinsichtlich keiner der beanspruch-
ten Dienstleistungen habe das Zeichen einen beschreibenden Begriffsinhalt. So
verstehe man z. B. unter ,Geldgeschaften“ jeglichen Zahlungsverkehr. Der Inhalt
eines solchen Geldgeschéafts werde aber nicht durch die Wortkombination ,myPro-
tection” beschrieben. Auch die Dienstleistung ,Vermdgensschutz sei nicht ge-
nerell als Dienstleistung zum Schutz bzw. zur Absicherung vor verschiedenen Er-
eignissen anzusehen. Der Begriff ,myProtection“ sei daher ausreichend schwam-
mig, vage und interpretationsbedurftig. Er erlautere nicht, ob und was fir eine

Dienstleistung angeboten werde.



Im Ubrigen habe sich der Priifer des DPMA mit der Voreintragung des Zeichens
,my Protect® inhaltlich nicht auseinandergesetzt. Zudem seien auch folgende, ahn-
liche Marken eingetragen worden: Il M Protection® fur die Vermittlung von Vermao-
gensanlagen sowie ,Investment Protection® (Wort/Bildmarke), ,Capital Protection®
(Wort/Bildmarke) und ,PRU Protection“ jeweils eingetragen fir Versicherungs-,
Finanz-, und Immobilienwesen und Geldgeschéfte bzw. Dienstleistungen auf dem

Gebiet offener Investmentfonds.

Die Anmelderin beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 26. Marz 2014 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mundliche Verhandlung
mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2016 zurickgenommen. Wegen der weiteren Ein-
zelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsatze
der Anmelderin, den Hinweis des Senats vom 23./26. September 2016 und den

Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nicht begriindet. Der angemeldeten Bezeich-
nung fehlt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 die er-
forderliche Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Marken-
stelle die Anmeldung zu Recht zuriickgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewéhrleisten (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004,
428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor).
DarlUber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht
unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem
betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Die angemeldete Bezeichnung ist fir den Verkehr inhaltlich ohne weiteres ver-
stéandlich. Zum einen darf das Verstandnis fremdsprachiger Begriffe auch beim
Durchschnittsverbraucher nicht zu gering veranschlagt werden (Stébele/Hacker,
MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 168). Zum anderen sind — wie das DPMA zutreffend
dargelegt hat — beide Begriffe, aus denen die Bezeichnung zusammengesetzt ist,
zum englischen Grundwortschatz zu zéhlen. Zudem besteht die Bezeichnung
schon im Hinblick auf die Binnengrof3schreibung ohne weiteres erkennbar aus
zwei Begriffen, namlich ,my“ und ,Protection®. Der Begriff ,my“ bedeutet ,mein®
und wird in der Produktwerbung und -anpreisung auch im Inland haufig dazu ver-
wendet, auf ein individuelles, auf den jeweiligen Verbraucher abgestimmtes Pro-
duktangebot  hinzuweisen  (BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2015,
Az. 25 W (pat) 21/13 — MyWallet — Die Entscheidung ist Uber die Homepage des
BPatG im Volltext zuganglich; BGH, GRUR 2009, 949 - My World). ,Protection®
bedeutet ,Schutz” und ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf im Inland sinnver-
wandte gelaufige Fremdwdrter wie ,Protektion, Protektionismus, Protektorat oder

Protegé“ selbst ohne Englischkenntnisse ohne weiteres verstandlich.

Ausgehend davon wird ein ausreichend relevanter Teil des Verkehrs die Bezeich-

nung ,myProtection“ als sachlichen Hinweis auf eine Absicherung gegen Risiken



verstehen, die sich bei samtlichen beanspruchten Dienstleistungen ergeben kon-
nen. Die Begriffe ,Protect® oder ,Protection” werden insbesondere im Versiche-
rungsbereich haufig als (werbe)lbliche Bezeichnung bzw. als Hinweis auf den
,(Versicherungs-)Schutz* selbst verwendet (vgl. Rechercheunterlagen des Senats
zum Ladungszusatz vom 23./26. September 2016, Bl. 126 — 139 d. A.). Entspre-
chende Risikoabsicherungen sind auch im Zusammenhang mit anderen Finanz-
dienstleistungen Ublich (z. B. zur Absicherung von Krediten etwa durch Lebens-
versicherungen oder im Zusammenhang mit der Absicherung von Wahrungsrisi-
ken). Insbesondere hinsichtlich der Dienstleistung ,Geldgeschafte® — fur welche
die Anmelderin keinen beschreibenden Begriffsinhalt erkennen will — besteht ein
erheblicher Bedarf an Absicherung. Bei Geldgeschéaften ist die Sicherheit der
Transaktionen geradezu essenziell, so dass entsprechende Dienstleister vor allem
die Sicherheit ihres Angebots werbend in den Vordergrund stellen. Entsprechen-
des gilt auch im Zusammenhang mit den Dienstleistungen ,Immobilienwesen®, da
auch bei Immobiliengeschéften entsprechende Risikoabsicherungen z. B. im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung - um nur einen Aspekt zu nennen - tblich sind.

Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene
umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 -
Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR
2008, 229 Rn. 47-51 - BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH
(vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl.
z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und
die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wo-
nach bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder
eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Strobele/Hacker,
MarkenG, 11. Aufl.,, 8 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtspre-
chungsnachweisen). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit ist keine Ermes-

sensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung.



Ausgehend von den Ausfuhrungen zur Unterscheidungskraft, spricht einiges daftr,
dass auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Dies kann
im Ergebnis offen gelassen werden.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem zuriickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tUber 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 Kriener Dr. Nielsen

Hu



