BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 228/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 301 08 452

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 2. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der fir die

Dienstleistung
~Finanzwesen*

registrierten Marke 301 08 452

m
PLUTOS

VERMOGENSVERWALTUNG AG




aufgrund der fur die Waren- und Dienstleistungen

.Disketten, CD-Roms, Datenverarbeitungsgerate, Computer, mit
Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art,
Rechenmaschinen, Funktelefone, Telefone, elektronische Organi-
zer, elektrische Geréate zur mobilen und satellitengesttitzten Kom-
munikation, elektronische Gerate zum Senden und Empfangen
von Daten, Bildern und akustischen Signalen, insbesondere Spra-
che; Datentrager und elektrische Gerate zur Abwicklung von Zah-
lungsverkehr und Wertpapierhandel; Uhren; Audio- Fernseh- und
Videogerate; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Bekleidungs-
stucke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Wer-
bung, Geschaftsfiihrung, Unternehmensverwaltung und -beratung;
Versicherungswesen, Bankgeschéafte, namlich Anschaffung und
VeraulRerung von Wertpapieren fur andere (Effektengeschétft) so-
wie Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren fur andere
(Depotgeschatft); Finanzwesen, Geldgeschafte, Immobilienwesen;
Sammeln und Liefern von Nachrichten, Telekommunikation, Nach-
richtentbermittlung, Funkdienste; Ton-, Daten- und Bildibertra-
gung; Veranstaltungen und Vermittlung von Reisen, Vermittlung
von Verkehrsleistungen; Ausbildung, Erziehung und Unterricht;
Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Weiterbildung, Filmvorfih-
rung, Kunstlervermittlung, Musikdarbietungen, Rundfunk- und
Fernsehunterhaltung, Theaterauffiihrung, Veranstaltung von kultu-
rellen Darbietungen, namlich von Theater, Kabarett, Tanztheater,
Oper, Ballett; Veranstaltung von Dichterlesungen; Erstellen von
Programmen fur die Datenverarbeitung, Teledienstleistungen,
namlich gewerbsmallige Vermittlung und Abwicklung von Ge-
schaften Uber Wertpapiere und Devisen Uber das Internet sowie
die Bereitstellung von Informationen zum Thema Wertpapiere Uber

das Internet, Er6ffnung, Fihrung und Verwaltung von Online-Bor-



sen-Depots und -Konten fur Kunden; Bereitstellung von Unter-
nehmensdaten und Wirtschaftsinformationen fur Kunden; Veran-
staltungen von Internet-Auktionen, Errichtung und Betrieb von vir-
tuellen Einkaufszentren im Internet, namlich elektronische Entge-
gennahme von Warenbestellungen, Vermittlung von Vertragen
sowohl tber die Anschaffung von Waren als auch tber die Erbrin-
gung von Dienstleistungen uber elektronische Netze sowie Ver-
mittlung und Abschluss von Handelsgeschéaften im Rahmen eines
virtuellen Einkaufszentrums sowie das Erstellen und Gestalten von
Internetseiten, Vermittlung zum Verkauf, Vermieten und Leasen

von Waren im Internet"

farbig (in den Farben schwarz, weil3 und rot) am 27. Oktober 2000 eingetragenen
Marke 300 72 403

Consors®

am 18. Januar 2002 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fir Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom
8. Juli 2003 zuriickgewiesen. Sie hat ausgefuhrt, dass trotz identischer Dienst-
leistungen die Marken genigend Abstand hielten, um eine bildliche Verwechs-
lungsgefahr hinreichend sicher auszuschlie3en. Der Beurteilung sei ein normaler
Schutzumfang der Widerspruchsmarke zugrundezulegen. Bei der visuellen Ge-
genuberstellung der Zeichen seien die Unterschiede in jeder Hinsicht ausreichend
deutlich. Klanglich kdme eine Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn
der Gesamteindruck der jungeren Marke durch den Bildbestandteil - also die

Saulenspitze - bestimmt wirde. Daflr fehle es aber an jeglichen Anhaltspunkten.



Der Verkehr orientiere sich bei einer Kombinationsmarke in der Regel am Wort.
Anhaltspunkte dafur, dass hier der Bildbestandteil entsprechend blickfangmafig
hervorgehoben worden sei, gebe es nicht. Die jeweils sich gegeniuberstehenden
Marken wirden durch ihre Wortbestandteile gepragt werden. Auch die Gefahr,
dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wirden, sei we-

der vorgetragen noch ersichtlich.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
tragt vor, dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn zu
bejahen sei. Zwischen den Marken bestehe Zeichenahnlichkeit, die insbesondere
durch die grafische Ausbildung des Saulenlogos in den jeweiligen Marken begrin-
det sei, wobei bei beiden Marken ein Kreissymbol vorliege, in das ein stilisierter
Saulenkopf integriert sei. Diese hochgradige grafische Verwechslungsgefahr
werde bei einer visuellen Gegenuberstellung der Zeichen durch die hinzugefligten
Wortbestandteile unterstrichen. Beide Wortbestandteile seien in einer sehr &hnli-
chen Standardtypografie dem Kreissymbol zugeordnet. Auch entspreche das
GrolRenverhdltnis der Wortbestandteile in Relation zu den Bildbestandteilen etwa
dem gleichen rdumlichen Verhaltnis. Jedenfalls seien beide Marken verwechs-
lungsfahig im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens. Das Saulensymbol
der Widerspruchsmarke sei ein immer wiederkehrendes Serienzeichen im Rah-
men zahlreicher Marken der Widersprechenden. Selbst wenn man jedoch un-
terstelle, dass der Verkehr die einander gegenuberstehenden Zeichen aufgrund
der Wortbestandteile auseinanderhalten konne, werde er dennoch aufgrund des
identischen Logos den unzutreffenden Eindruck gewinnen, die hinter den Zeichen
stehenden Unternehmen seien miteinander durch Lizenz, vertraglich, organisato-

risch oder in sonstiger Weise wirtschaftlich miteinander verbunden.

Hilfsweise sei die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da im vorliegenden Fall
Rechtsfragen von grundsétzlicher Bedeutung zu entscheiden seien. Dies gelte

insbesondere fur die Frage, inwieweit bei der Beurteilung der grafischen Ver-



wechslungsgefahr unterschiedliche Bedeutungen der Wortbestandteile bei grafi-

schen Ahnlichkeiten beriicksichtigt werden mussen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemars,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Markeninhaberin hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht
geaullert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie vorgetragen, dass die Abwei-
chungen zwischen den sich gegenuberstehenden Marken hinsichtlich der Bildbe-
standteile erheblich seien. Die Farbgebung weiche voneinander ab, die Proportio-
nen der Bildbestandteile zu den Wortbestandteilen seien unterschiedlich und auch

der grafische Aufbau sei nicht vergleichbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Ak-

teninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Auch der Senat hélt die Gefahr von
Verwechslungen der Marken gemaf3 8§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht fur gegeben.
Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht gemal § 43 Abs 2 Satz 2

MarkenG zuriickgewiesen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der

Identitat oder Ahnlichkeit der gegeniberstehenden Marken einerseits und ande-



rerseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken erfassten
Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl
EuGH GRUR Int1999, 734, 736 -Lloyd, BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/TISSERAND). Dariiber hinaus sind alle weiteren Umsténde zu be-
ricksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kénnen, insbeson-
dere die Kennzeichnungskraft der alteren Marke (EuGH aaO - Lloyd; BGH GRUR
aaO - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen
die verschiedenen fiur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehen-
den Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad an Mar-
kenéhnlichkeit durch eine hohere Kennzeichnungskraft der &lteren Marke bzw
durch einen hoheren Grad an Dienstleistungséahnlichkeit ausgeglichen werden
kann (stRspr vgl BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOP). Nach diesen
Grundsatzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht

werden.

a) Nachdem Benutzungsfragen hier nicht angesprochen worden sind, ist fur die
Frage der Dienstleistungsahnlichkeit von der Registerlage auszugehen. In den
sich gegenuberstehenden Marken ist identisch die Dienstleistung ,Finanzwesen*
enthalten.

b) Mangels anderweitiger Anhaltspunkte legt der Senat seiner Beurteilung eine

durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde.

c) Den insoweit erforderlichen Abstand halten die sich gegenliberstehenden Mar-

ken in jeglicher Hinsicht ein.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann allein deshalb nicht bejaht werden,
weil die sich gegeniberstehenden Marken nicht durch ihre Bildbestandteile ge-
pragt werden. In klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der Verkehr, hier

neben Fachkreisen auch das allgemeine Publikum, beim Zusammentreffen von



Wort- und Bildbestandteilen dem Wort als einfachster und kirzester Bezeich-
nungsform eine pragende Bedeutung zumisst (stRspr BGH GRUR 2000, 883
- PAPPAGALLO; GRUR 2001, 1158 - Dorf MUNSTERLAND).

Auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in (schrift-)bildlicher Hinsicht liegt
nicht vor. Davon kann nur dann ausgegangen werden, wenn ein Bild durch seinen
Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass
das Wort kaum mehr beachtet wird oder wenn es eine den Gesamteindruck so
pragende Wirkung entfaltet, dass es von einem beachtlichen Teil des Verkehrs als
eigenstandiger Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl BGH GRUR 1996, 198
- Springende Raubkatze). Im vorliegenden Fall enthalten beide sich gegeniber-
stehenden Marken zwar Saulenkapitelle, die in einen Kreis eingebunden sind.
Darlber hinaus finden sich in der angegriffenen Marke aber die Wortbestandteile
LLLUTOS" und durch einen waagerechten Strich getrennt als Unterzeile
. VERMOGENSVERWALTUNGS AG". Das Logo ist dabei in der Mitte (iber den
Wortbestandteilen angeordnet. In der Widerspruchsmarke befindet sich der Bild-
bestandteil am Ende des Worts ,Consors”, allerdings nicht in der gleichen Zeile
sondern eine halbe Zeile erh6ht. Insbesondere auch unter Berlcksichtigung der
Tatsache, dass die Wortbestandteile ,PLUTOS" und ,Consors” keine unmittelbar
beschreibenden Anklange enthalten, ist nicht davon auszugehen, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise lediglich die Bildbestandteile beachten und die Wort-

bestandteile vernachlassigen werden.

Auch Anhaltspunkte fur eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen nicht. Vor-
aussetzung dafur ware, dass die angesprochenen Verkehrskreise zwar die Unter-
schiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und somit keinen unmittelba-
ren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl aber einen in beiden Marken uber-
einstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der &lteren
Marke werten, diesem Stammbestandteil also fur sich schon die maf3gebliche
Herkunftsfunktion zuweisen und deshalb die Ubrigen Markenteile nur noch als

Kennzeichen fir bestimmte Dienstleistungen aus dem Geschaftsbetrieb des Inha-



bers der alteren Marke ansehen (BGH GRUR 1999, 240 - STEPHANSKRONE I).
Dies setzt allerdings voraus, dass der als Stammbestandteil in Betracht kom-
mende Markenteil in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich ent-
halten ist. Insoweit reichen bereits relativ geringfliigige Unterschiede aus, um den
Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen
(vgl BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

Im vorliegenden Fall weichen die Bildbestandteile der sich gegeniuberstehenden
Marken soweit voneinander ab, dass eine Wesensgleichheit nicht mehr bejaht
werden kann. Zu bericksichtigen ist in diesem Zusammenhang - wie bereits aus-
gefuhrt - dass die Bildbestandteile unterschiedliche Positionen in der Gesamt-
marke einnehmen. Auch verhalten sich die Proportionen der Bildbestandteile zu
den Wortbestandteilen unterschiedlich. Die Bildbestandteile selbst enthalten dar-
Uber hinaus zwar beide ein Saulenkapitell umgeben von einem Kreis, die konkrete
Ausgestaltung differiert erheblich. So ist der sich im Kreis befindliche Hintergrund
des (in roter Farbe gehaltenen) Saulenkapitells in der Widerspruchsmarke dunkel
ausgestaltet, in der angegriffenen Marke befindet sich ein weil3er Hintergrund. In
der angegriffenen Marke bildet sich aus der Linie des Kreises das Saulenkapitell,
in der Widerspruchsmarke werden flachige Elemente, die das Saulenkapitell bil-

den, aus einer Flache in Form eines Kreises ausgespart.

Der Senat sieht keine Veranlassung die Rechtsbeschwerde gemald § 83 Abs 2
Nr 1 oder 2 MarkenG zuzulassen. Zur Frage der Verwechslungsgefahr beim Zu-
sammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen existiert eine gefestigte Recht-
sprechung (vgl beispielsweise BGH - Springende Raubkatze aaO - PAPPAGALLO
aa0).
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Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass die Kosten des

Verfahrens einer Partei gemald 8 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Pagenberg Dr. Hock

Cl



