BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 101/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2011 013 949.0

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

Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 17. Oktober 2012 und vom 23. April 2014 aufgehoben,
soweit die Anmeldung in Bezug auf folgende Dienstleistungen

zuruckgewiesen worden ist:

Klasse 44:

Dienstleistungen von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenh&u-
sern; Krankenpflegedienste, Seniorenpflegedienste; Betrieb von
Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhausern; Gesundheits- und

Schonheitspflege;

Klasse 45:
Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens, namlich Bestat-
tungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthalten, namlich

Beratung zur Bestattungsvorsorge sowie zu Bestattungen.

Griinde

Die Bezeichnung
GRANDIOS AssekuranzKontor
ist am 8. Marz 2011 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur folgende Waren und Dienstleistun-

gen angemeldet worden:



Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit
in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Fotografien;
Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klas-

se 16 enthalten); Drucklettern; Druckstocke;

Klasse 35:
Werbung, Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Buroar-
beiten; Vermittlung von Vertradgen fur Dritte, Gber die Erbringung

von Dienstleistungen;

Klasse 36:
Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von

Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilienwesen;

Klasse 44:

Dienstleistungen von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhau-
sern; Krankenpflegedienste; Seniorenpflegedienste; Betrieb von
Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenh&usern; Gesundheits- und
Schonheitspflege;

Klasse 45:
Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens, namlich Bestat-
tungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthalten, namlich

Beratung zur Bestattungsvorsorge sowie zu Bestattungen.

Mit Beschluss vom 17. Oktober 2012, bestatigt mit Erinnerungsbeschluss vom
23. April 2014 hat die Markenstelle fir Klasse 36 die Anmeldung teilweise zurick-

gewiesen, namlich fur die Waren und Dienstleistungen:



Klasse 16:

Druckereierzeugnisse,;

Klasse 35:
Werbung, Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Biroar-
beiten; Vermittlung von Vertragen fur Dritte, Gber die Erbringung

von Dienstleistungen;

Klasse 36:
Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von

Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen;

Klasse 44:

Dienstleistungen von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenh&u-
sern; Krankenpflegedienste, Seniorenpflegedienste; Betrieb von
Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhausern; Gesundheits- und

Schonheitspflege;

Klasse 45:
Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens, namlich Bestat-
tungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthalten, namlich

Beratung zur Bestattungsvorsorge sowie zu Bestattungen.

Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke stehe fur die zuriickgewiesenen
Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die angemeldete Bezeichnung
setze sich aufgrund der Schreibweise leicht ersichtlich aus den Wortbestandteilen
,GRANDIOS", ,Assekuranz‘ und ,Kontor‘ zusammen. Dabei sei das aus dem Ita-
lienischen abgeleitete Adjektiv ,GRANDIOS* mit ,groRartig, Uberwaltigend“ gleich-
zusetzen. Bei ,Assekuranz” handele es sich um ein Fremdwort, das eine ,Versi-

cherung“ bzw. eine ,Versicherungsgesellschaft” oder die ,Versicherungswirtschaft”



bezeichne, der weitere Wortbestandteil ,Kontor® sei eine ,Niederlassung eines
Handelsunternehmens® oder eine ,Handelszentrale® und sei auch als Synonym fur
,BuUro“ oder ,Geschaftsraum* gebrauchlich.

Insgesamt wirde ein erheblicher Teil der angesprochenen inlandischen Verkehrs-
kreise, das allgemeine Publikum wie auch der Fachverkehr, das Zeichen in seiner
Gesamtheit als eindeutigen und werbelblichen Hinweis darauf wahrnehmen, dass
die Waren und Dienstleistungen von einem Versicherungsbiro angeboten und
erbracht oder vermittelt werden, welches sich einer —in welcher Weise auch
immer bestehenden — Grol3artigkeit rithme. Die Tatsache, dass die Bedeutung der
Wortfolge etwas diffus bleibe, verhindere nicht, dass sie im Kontext der zurtickge-
wiesenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls einen stark beschreibenden
Anklang aufweise bzw. sich insofern ein enger beschreibender Bezug ergabe. Die
Wiedergabe mit GroRbuchstaben bei ,GRANDIOS® und die Binnengrol3schreibung
bei ,AssekuranzKontor” sei als werbelblich einzuordnen und vermag dem ange-
meldeten Zeichen in seiner Gesamtheit nicht das erforderliche Mindestmal® an
Unterscheidungskraft zu verleihen. Ebenso wenig fiihre der Verweis der Anmelde-
rin auf eine angeblich vergleichbare Entscheidung des Bundespatentgerichts vom
16. September 2009 (BPatG 29 W (pat) 24/09) zur Schutzfahigkeit des Zeichens

,IDEAL Versicherung“ zu einer anderen Bewertung der Markenstelle.

Gegen die teilweise Zurtickweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde
der Anmelderin. Zur Begrindung fihrt sie aus, entgegen der Einschatzung der
Markenstelle weise die angemeldete Wortkombination keinen engen beschreiben-
den Bezug zu den zurlckgewiesenen Waren und Dienstleistungen auf. Dies
ergabe sich insbesondere aus der grammatikalischen Struktur, sowie der grafi-
schen Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens ,GRANDIOS AssekuranzKon-
tor“. Der Bestandteil ,GRANDIOS" werde nicht als ein auf den weiteren Wortbe-
standteil ,AssekuranzKontor® bezogenes Adjektiv verstanden, da es dann gram-
matikalisch richtig ,GRANDIOSES AssekuranzKontor® heiflen musse. Diesen
klanglich und schriftbildlich deutlichen Unterschied wirde der angesprochene Ver-

kehr auch erkennen. Zudem wirke der Bestandteil ,GRANDIOS" schon durch die



Ausgestaltung in Grof3buchstaben und die konkrete Anordnung neben den Ubrigen
Wortbestandteilen eigenstandig und als der Name des Unternehmens oder des
Kontors. Die Wortzusammenstellung sei nicht werbetblich, auch sei das angemel-
dete Zeichen lexikalisch nicht nachweisbar. Aus Sicht der Anmelderin sei die vor-
liegende Bezeichnung mit der vom Bundespatentgericht entschiedenen Schutzfa-
higkeit des Wortzeichens ,IDEAL Versicherung® vergleichbar.

Nach dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 24. Mai 2016 zur Schutzfahigkeit
der angemeldeten Bezeichnung hat die Anmelderin die Anmeldung mit Schreiben
vom 26. Juli 2016 in Bezug auf sdmtliche Waren und Dienstleistungen der Klas-

sen 16, 35 und 36 zuriickgenommen.

Die Anmelderin und Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. Oktober 2012 und vom
23. April 2014 aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die
Dienstleistungen der Klasse 44 ,Dienstleistungen von Pflegehei-
men, Sanatorien und Krankenhdusern; Krankenpflegedienste,
Seniorenpflegedienste; Betrieb von Pflegeheimen, Sanatorien und
Krankenh&usern; Gesundheits- und Schonheitspflege” sowie der
Klasse 45 ,Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens,
namlich Bestattungen; Trauerberatung, soweit in Klasse 45 enthal-
ten, namlich Beratung zur Bestattungsvorsorge sowie zu Bestat-

tungen® zurtickgewiesen worden ist.

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

sen.



Die zulassige Beschwerde hat nach dem am 26. Juli 2016 erfolgten Verzicht der
Anmelderin auf die beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16, 35 und 36 auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemelde-
ten Bezeichnung ,GRANDIOS AssekuranzKontor als Marke steht in Bezug auf
die zuletzt noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 44 und 45 weder
das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG noch ein Freihaltebedirfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 — Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 — FUSSBALL WM 2006). Das
Schutzhindernis beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Zei-
chen, die keine Herkunftsfunktion erfillen (vgl. EUGH, GRUR 2008, 608 Rn. 59
— EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 — smartbook). Maf3geblich fur die
Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inlandischen
Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal
informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
cher bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR
2006, 411 Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 — Die

Vision).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen
die malRgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850 Rn.19 — FUSSBALL
WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Postkantoor). Dartber hinaus fehlt
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die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande
beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt her-
gestellt wird (BGH a. a. O. — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23
— TOOORY).

Nach diesen Grundsatzen kann der angemeldeten Bezeichnung fur die zuletzt
noch beanspruchten Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abge-

sprochen werden.

Die angemeldete Wortkombination besteht aus dem mit Grol3buchstaben wieder-
gegebenen Adjektiv GRANDIOS und dem schon wegen der Binnengrol3schrei-
bung fur den angesprochenen Verkehr ohne weiteres erkennbar aus den einzel-
nen Wortern ,Assekuranz“ und ,Kontor“ bestehenden Begriff ,AssekuranzKontor®.
Das Adjektiv ,grandios® ist mit ,grofartig, Uberwaltigend” gleichzusetzen. Das Wort
»<Assekuranz® ist eine zwar veraltete, aber immer noch gebrauchliche Bezeichnung
fur ,Versicherung“, ,Versicherungsdienstleistung® oder ,Versicherungsgesell-
schaft. Der ebenfalls veraltete, aber durchaus noch gebréauchliche Begriff ,Kontor*
steht fur die ,Niederlassung eines Handelsunternehmens® und ist ebenso ein
Synonym fur ,Buro“ (vgl. dazu auch die Ausfihrungen des Senats zu der Bezeich-
nung ,e-contor/elektronisches Kontor/Buro“, Beschluss vom 24. Juni 2004,
25 W (pat) 54/03). Die Zusammenstellung der Worter ,Kontor* und ,Assekuranz®
oder ,Versicherung® sind mit der Bedeutung ,Versicherungsburo® ebenfalls ge-
brauchlich und vielfach nachweisbar (siehe hierzu die Anlagen 4, 5 zum (Erinne-
rungs)Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 23. April 2014). In der Zusam-
menstellung ergibt die Bezeichnung ,GRANDIOS Versicherungsburo“ ohne weite-
res den Aussagegehalt eines hinsichtlich seiner Dienstleistungen als grof3artig
angepriesenen Versicherungsbuiros. Die angesprochenen Verkehrskreise werden
der Bezeichnung somit zwar im Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistun-
gen und versicherungsnahen Dienstleistungen lediglich einen anpreisenden Hin-

weis auf die Erbringungsstatte bzw. den Erbringer solcher Dienstleistungen ent-



nehmen als solche eines hervorragenden Versicherungsbiros bzw. Versiche-
rungsmaklers. Dies gilt aber nicht in gleicher Weise fur die noch beschwerdege-
genstandlichen Dienstleistungen. Denn die Dienstleistungen der Klasse 44
,Dienstleistungen von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhausern; Kranken-
pflegedienste; Seniorenpflegedienste; Betrieb von Pflegeheimen, Sanatorien und
Krankenh&usern; Gesundheits- und Schonheitspflege” der Klasse 44 sowie die
,Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens, namlich Bestattungen; Trauer-
beratung, soweit in Klasse 45 enthalten, namlich Beratung zur Bestattungsvor-
sorge sowie zu Bestattungen® der Klasse 45 werden mit der werblich Ubertriebe-
nen Bezeichnung eines ,GRANDIOS AssekuranzKontors® nicht unmittelbar be-
schrieben. Auch handelt es sich Ublicherweise bei einem Versicherungsbiro nicht
um den Erbringer dieser Dienstleistungen bzw. betreiben Versicherungsbiros in
der Regel keine Pflegeheime, Sanatorien oder Krankenhauser, so dass insoweit
eine unmittelbar dienstleistungsbeschreibende Bedeutung nicht feststellbar ist.
Zwar konnen die noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen einen ge-
wissen Bezug zu einem Versicherungsbiro oder ,AssekuranzKontor® aufweisen,
da sie teilweise Gegenstand entsprechender von einem Versicherungsbiro ver-
mittelter Kranken-, Sterbe- oder Bestattungsversicherungen sein kdnnen. Aller-
dings fehlt es nach Ansicht des Senats dann aber an einem ausreichend engen
Bezug zwischen der Bezeichnung eines Versicherungsbiros und der Erbringung
solcher Dienstleistungen, die den Gegenstand eines Versicherungsvertrags dar-
stellen kdnnen. Denn ein solcher beschreibender Bezug zwischen den genannten
Dienstleistungen und den Ublichen Versicherungs- oder Vermittlungsdienstleistun-
gen eines Versicherungsbiros erschliel3t sich erst nach mehreren gedanklichen

Zwischenschritten und liegt nicht ohne weiteres auf der Hand.

Vor diesem Hintergrund ist, anders als die Markenstelle meint, der angemeldeten
Bezeichnung die Unterscheidungskraft flr die noch verbleibenden Dienstleistun-

gen nicht abzusprechen.
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Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge ,GRANDIOS AssekuranzKon-
tor zur unmittelbaren Beschreibung der noch beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedirfnis nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Nach alledem war der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben, als die

Anmeldung noch weiterverfolgt wird.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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