BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 501/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 016 720.4

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

Kriener sowie des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markenanmelders wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 23. Oktober 2014 aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Die Bezeichnung

Bergfried

ist am 10. Marz 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiihrte Markenregister fir folgende Dienstleistungen

angemeldet worden:

Klasse 35:

Analysen und Wertermittlungen von Unternehmen; Betriebswirtschaftliche
Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Bewertung von
Unternehmen; Blroarbeiten; Geschéaftsfiilhrung; Marketing, Verkaufsforde-
rung und Werbung; Unternehmensverwaltung; Verhandlung und Abrech-
nung kommerzieller Transaktionen fir Dritte; Vermittlung von Geschéfts-

kontakten; Vermittlung von Sammeleinkaufen; Werbung;

Klasse 36:

Bewertung der Kreditwirdigkeit von Unternehmen und Privatpersonen; Fi-
nanz-, Geld- und Bankgeschéfte; Finanzanalysedienste; Finanzberatung;
Finanzielle Schatzungen und Bewertungen; Finanzverwaltung fur Holding-
gesellschaften; Finanzwesen; Fundraising und Sponsoring; Immobilienwe-

sen; Vermittlungsdienstleistungen fir Kredite; Versicherungswesen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen.



Mit Beschluss vom 23. Oktober 2014 hat die Markenstelle fur Klasse 36 des
DPMA die unter der Nummer 30 2014 016 720.4 gefiihrte Anmeldung zurtickge-
wiesen, da der Eintragung ein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Der Begriff "Bergfried" bezeichne den Hauptturm
auf mittelalterlichen Burgen oder einen Wehrturm. Diesem sei friher eine bedeu-
tende Reprasentationsfunktion zugekommen, er sei ein Statussymbol gewesen
und habe die sichere Verwahrung von Wertgegenstanden (Tresorbau) ermdglicht.
Die Bezeichnung Bergfried fande sich heute auch als Orts- und Adressangabe
(-LAm Bergfried", ,Zum Bergfried", in ,Bergfried, Guderhandviertel"). Die angespro-
chenen Verkehrskreise wirden daher der angemeldeten Bezeichnung lediglich
einen beschreibenden Hinweis darauf entnehmen, dass die Dienstleistungen von
einer Firma mit Sitz "am/zum/in Bergfried", mit Sitz in einem Bergfried oder dass
Immobilien mit einem ,Bergfried angeboten bzw. erbracht werden, bzw. dass die
Dienstleistungen historische ,Bergfried“-Immobilien zum Gegenstand, Thema oder
Inhalt hatten. ,Bergfried"” habe ferner eine positiv besetzte Vorstellung und Wert-
schatzung in Bezug auf den gehobenen Status der zu erbringenden Dienstleistun-
gen und werde inhaltlich mit einer erhdhten Sicherheit verbunden. Die Mehrdeu-
tigkeit einer Ortsbezeichnung stehe einem Freihaltebedurfnis nicht entgegen (vgl.
BGH | ZB 010/01 — Lichtenstein), zudem sei auch ein kiinftiges Freihaltebedlrfnis

zu bericksichtigen.

Die angemeldete Bezeichnung erschopfe sich in einer reinen Sachaussage bzw.
einer reinen Ortsangabe, die fir den Verkehr ohne Interpretationsaufwand erkenn-
bar sei. Daher fehle der angemeldeten Bezeichnung auch jegliche Unterschei-

dungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung
handelt es sich bei der Bezeichnung "Bergfried" nicht um eine schutzunfahige ge-
ographische Angabe. Die Mdglichkeit, dass Bergfried als Stralenname oder Teil

eines StralRennamens und als Herkunftsangabe bendétigt werde und die beteiligten



Verkehrskreise eine Verbindung zu den jeweiligen Dienstleistungen herstellten,
musse "vernunftiger Weise" zu erwarten und "realitatsbezogen" sein. Sofern die
angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung ,Bergfried” tGberhaupt eine
Ortsangabe sahen, sei diese jedenfalls zu unbestimmt. Das lieRe sich auch den
von Seiten der Markenstelle vorgelegten Unterlagen entnehmen, die gerade keine
bestimmte Ortlichkeit auswiesen. Zudem bezeichne "Bergfried" weder die Art der
Dienstleistungen, noch in sprachiblicher Form ein fir die beteiligten Kreise ver-
standliches Merkmal der konkret beanspruchten Dienstleistungen. Insbesondere
wirden auch die Dienstleistungen des "Immobilienwesen™ nicht unmittelbar und
auch nicht durch einen Hinweis auf einen ,Bergfried” beschrieben. Sofern der Ver-
kehr Uberhaupt Vorstellungen habe, werde er nur im Wege einer Assoziation im
weiteren Sinn die angemeldete Bezeichnung mit einer Immobilie verbinden, was
jedoch eine gewisse begriffliche Distanz zu den Dienstleistungen des Immobilien-
wesens bedeute. Nur ein assoziativer Zusammenhang reiche fur die Bejahung
eines Schutzhindernisses nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht aus.

Ferner handele es sich ungeachtet dessen, dass "Bergfried" ein lexikalischer Be-
griff sei, um einen fir die Kennzeichnung der angemeldeten Dienstleistungen ei-

gentimlichen und unublichen Begriff, der daher auch unterscheidungskraftig sei.

Der Anmelder und Beschwerdeflhrer beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze des Anmelders und auf den tbrigen Akteninhalt verwie-

sen.



Die zuléassige und insbesondere nach 88 66 Abs. 1, 64 Absatz 6 MarkenG statt-

hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens Bergfried als Marke stehen in
Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 keine
Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Deshalb
war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgespro-
chen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-
rin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewabhrleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 —
Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 — TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 —
Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,
die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl.
EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 — Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 —
Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die
Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies
alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkun-
gen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-
gemessen aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbrauchers im Be-
reich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411
Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 — SAT 2; GRUR



2004, 428 Rn. 30 f. — Henkel;, BGH, GRUR 2006, 850 — FUSSBALL WM 2006)
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143,
1144 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 — Gute Laune
Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 — test; EUGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 —
Flugbdrse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebréauchliche Waorter der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel
verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 -
Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Dartber 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 a. a. O.- FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsatzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das
Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen
35, 36 und 45 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt
aufweist, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreiben-

der Bezug zu den Waren hergestellt werden kann.

Zwar handelt es sich bei dem Begriff ,Bergfried” um die lexikalisch nachweisbare
Bezeichnung fur den Hauptturm auf Burgen oder den Wehrturm einer Burganlage
(Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage). Auch ist der Markenstelle
darin zuzustimmen, dass ,Bergfried" als Stralen- und Adressangabe in Verbin-
dung mit "am/zum/in Bergfried" gebr&uchlich ist. Ebenso handelt es sich bei
"Bergfried" um einen Ortsteil der Gemeinde Guderhandviertel in Niedersachsen,


https://www.juris.de/jportal/portal/t/kp9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592402004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

einen Familiennamen sowie die Bezeichnung einer zum Teil unter Denkmalschutz
stehenden alten Klosteranlage in Passau. Begegnet die angemeldete Bezeich-
nung dem angesprochenen Verkehrskreis, den Endverbrauchern und Fachkrei-
sen, werden diese die Bezeichnung "Bergfried” ohne konkretisierende weitere An-
gaben weder als geografische Angabe wahrnehmen kdnnen noch werden sie da-
mit ohne zusatzliche Gedankenschritte einen anderen sachlichen Bezug zu den
beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 herstellen kénnen.

Ein Verstandnis als Adresse des Dienstleisters ist angesichts des fehlenden ubli-
chen Zusatzes ,am/im/zum*® allein aus der Bezeichnung ,Bergfried” nicht nahege-
legt. Auch fuhrt der Umstand, dass es sich bei ,Bergfried” um die Bezeichnung fur
einen Ortsteil der Gemeinde Guderhandviertel (Niedersachsen), die selbst nur
etwa 1200 Einwohner zahlt, nicht dazu, dass ,Bergfried" als einschlagiger Ort der
Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen ernsthaft in Betracht kommt.

Die in den Verkehrskreisen sicher noch am ehesten geléaufige Bedeutung durfte
die des ,Hauptturms einer mittelalterlichen Burg“ sein. Doch auch bei einen dem-
entsprechenden Verstandnis ist eine denkbare irgendwie geartete Verknipfung
mit den Dienstleistungen, beispielsweise die Tatsache, dass ein ,Bergfried” Ge-
genstand einer Versicherung oder von Finanzierungsdienstleistungen fur den Er-
werb, der Verpachtung etc. eines Bergfrieds sein kann, angesichts des Umstands,
dass es sich bei einem so bezeichneten Turm um eine aul3erst ungewdhnliche
Immobilie handelt, zu speziell, als dass damit Merkmale dieser Dienstleistungen
selbst in einer sinnvollen Art und Weise beschrieben werden kénnten. Speziell auf
~WVehrtirme einer mittelalterlichen Burg® bezogene derartige Dienstleistungen
werden nicht angeboten.

Dies gilt auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36 "Immobilienwesen".
Zwar hat wie die Markenstelle auch der erkennende Senat Immobiliendienstleister
ermittelt, die sich auf das Makeln von Burgen, Burganlagen, Schléssern und sons-
tige aulRergewohnliche Bestandsimmobilien spezialisiert haben, wobei es sich da-
bei um eine diesbezlgliche gesonderte Sparte handelt. Allerdings dirfte es sich
bei der Bezeichnung ,Bergfried“ als einem speziellen Teil einer solchen Immobilie

um ein so seltenes Immobilienobjekt halten, dass es eher ungewdhnlich ist, dar-



aus auf eine im Zusammenhang mit Immobilienwesen als deren Gegenstand oder

Inhalt der Dienstleistungen beschreibende Angabe zu schlie3en.

Auch sind mehrere gedankliche Schritte erforderlich, um von der Bezeichnung
Bergfried und seiner damaligen besonderen Funktion als Wehrturm zu positiven
Vorstellungen und Eigenschaften (gehobener Status der Dienstleistungen, beson-
dere Sicherheitsaspekte), die dann auf die so bezeichneten Dienstleistungen
Ubertragen werden, zu gelangen. Eine solche analytische Betrachtungsweise ist
aber im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht angebracht, weil
sich daraus keine in den Vordergrund drangende, fir den Endverbraucher ohne
weiteres und ohne Unklarheiten erfassbare Beschreibung des Inhalts dieser
Dienstleistungen ergibt (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link
economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 10 - Starsat; GRUR 2014, 483 Rn. 11 - test), so
dass auch unter diesem Gesichtspunkt das Schutzhindernis fehlender Unterschei-

dungskraft nicht bejaht werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist der von Seiten der Markenstelle ausgefiihrte beschrei-
bende Sachgehalt nicht nahegelegt. Auch handelt es sich bei der Bezeichnung
,Bergfried" nicht um eine allgemein verstandliche positiv besetzte Aussage, die
etwa in einer typisch werbewirksamen und anpreisenden Art und Weise einen
konkreten Sachgehalt und eine werbliche Anpreisung vermittelt. Zudem ist die Be-
zeichnung kein gebréauchliches Wort, das stets nur als solches und nicht als Her-
kunftshinweis verstanden werden kann. Vielmehr ist die Wortfolge im Zusammen-
hang mit den so bezeichneten Dienstleistungen interpretationsbedurftig ohne dass
ein beschreibender Sinngehalt eindeutig im Vordergrund steht. Dies fuhrt in Bezug
auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 dazu, dass der
angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen wer-

den kann.



2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung ,Bergfried” zur un-
mittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das

Zeichen auch keinem Freihaltebedurfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu
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