BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 523/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 054 565

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. Juli2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 44 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes vom 27. Januar 2014 aufgehoben.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 11 358 wird die LO-

schung der angegriffenen Marke 30 2011 054 565 angeordnet.

Grinde

Das farbig - in weil3, blau, schwarz - gestaltete Wort-/Bildzeichen

Diakonie-Pflege E a
Wedding gGmbH . .

ist am 24. November 2011 angemeldet und am 16. Januar 2012 als Marke fur die

Dienstleistungen der

.Klasse 44:  Krankenpflegedienste®



in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen
worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 17. Februar 2012. Die
Inhaberin der Marke Fa. Diakonie-Pflege Wedding gGmbH ist durch Verschmel-
zungsvertrag vom 10. Juli 2012 auf die Beschwerdegegnerin verschmolzen wor-

den.

Gegen die Eintragung hat der Beschwerdefiihrer - damals noch unter dem Namen
,Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.” - Widerspruch
erhoben aus der am 23. April 2002 eingetragenen, farbig -in blau,
weil} - gestalteten deutschen Wort-/Bildmarke 301 11 358

Diakonie &&

die nach einer Umgruppierung am 3. Januar 2011 fur folgende Waren und
Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 41, 43, 44 und 45 geschtzt ist:

,oruckereierzeugnisse, Bucher, Zeitungen, Zeitschriften; Spen-
denakquisition durch Einwerbung von Spenden sowie Beantra-
gung von o6ffentlichen Férderungsmitteln und nichtoéffentlichen Zu-
schissen (Lotteriegelder, Mittel von anderen Hilfsorganisationen)
fur die Durchfiihrung von Unterstitzungsmal3nahmen der Hunger-,
Not- und Katastrophenhilfe; Finanzierung von Projekten in den
Sektoren Nothilfe und Rehabilitation durch Spenden- und Dritt-
mittelverwaltung und Weiterleitung von Spenden, Sammlung,
Verwaltung, Verteilung von Spendengeldern, Sammeln von Spen-
den fur Wohltatigkeitszwecke sowie gemeinnutzige, mildtatige und
kirchliche Zwecke, Katastrophenvorsorge und -vorbeugung, Ab-
stimmung von Programmen und Projekten der Diakonie Kata-
strophenhilfe mit anderen Stellen in einzelnen Landern und/oder

international; Erziehungs- und Jugendarbeit; Ausbildung, Fort- und



Weiterbildung in Fach- und Fachhochschulen sowie in Diakoni-
schen Akademien, einschliel3lich der Fortbildung von Theologen;
Durchfiihrung von Projekten der Diakonie Katastrophenhilfe in Zu-
sammenarbeit mit Partnerorganisationen in den jeweiligen Lan-
dern und/oder Projektburos der Diakonie Katastrophenhilfe durch
Projektfinanzierung, Unterstitzung bei der Organisation, Be-
schaffung, namlich durch Einkauf und Belieferung, und Verteilung
von Nothilfegutern und Uberlebensgiitern, wie insbesondere Nah-
rungsmitteln, Medikamenten, Bekleidung, Decken und Zelten;
Projektbegleitung und Unterstiitzung von Partnerorganisationen
durch Organisationsentwicklung ("capacity building") durch die
Diakonie Katastrophenhilfe, namlich Finanzierung von Fortbil-
dungsmal3nahmen und Organisationsberatungen durch lokale
Fachburos/-firmen und Beratung der Partnerorganisationen im
Hinblick auf Katastrophenvorsorge und Katastrophenvorbeu-
gungsprogramme, Berichterstattung und Rechnungslegung Uber
die durchgefiihrten Mal3Bnahmen der Diakonie Katastrophenhilfe
gegenuber Gremien, Drittmittelgebern sowie kirchlicher und all-
gemeiner Offentlichkeit; Offentlichkeitsarbeit hinsichtlich der ange-
gebenen Dienstleistungen; [44] Dienstleistungen von Kinderkrip-
pen, -garten und -tagesstatten, von Jugendheimen, Mitterheimen,
Altentagesstatten und -heimen, Pflegeheimen, Krankenh&ausern,
Therapiezentren, Kurheimen, Sanatorien, Erholungsheimen und
anderen FUrsorgeanstalten; soziale und seelsorgerische Betreu-
ung von Kindern, Frauen, Muttern, Familien, Strafféalligen, Behin-
derten und deren Angehdrige sowie von Menschen in der Fremde;
Missionstatigkeiten, namlich Einrichtung und Betreuung von Ge-
bets- und Opfergemeinschaften durch zielgruppenorientierte Seel-
sorge und Beratung sowie volksmissionarische Téatigkeiten durch

seelsorgerische und theologisch geistliche Begleitung von Perso-



nengruppen; Organisation, nadmlich Verwaltung und Koordination

der Kur-, Urlaubs- und Telefonseelsorge®.

Mit Beschluss vom 27. Januar 2014 hat die Markenstelle fir Klasse 44 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, die angegriffene Marke halte den mittleren Abstand ein,
den die Widerspruchsmarke verlangen kdénne. Zwar bestehe zwischen den von
der Widerspruchsmarke u. a. in Klasse 44 beanspruchten ,Dienstleistungen von
Pflegeheimen, Krankenhdausern, Therapiezentren, Kurheimen, Sanatorien“ und
der von der angegriffenen Marke in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistung
,Krankenpflegedienste“ eine bis zur Identitat reichende Ahnlichkeit. Der Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke sei jedoch leicht unterdurchschnittlich. Der Wort-
bestandteil ,Diakonie“ sei fur sich genommen kennzeichnungsschwach, weil es
sich dabei um eine allgemeingebrauchliche Bezeichnung fur den Dienst an Hilfs-
bedurftigen (Krankenpflege, Firsorge usw.) im Bereich der evangelischen Kirchen
und Gemeinden handele. ,Diakonie“ (griech. Dienst) bezeichne die Wahrnehmung
sozialer Verantwortung durch die evangelische Kirche im Rahmen institutionali-
sierter eigener sozialer Dienste. Als kirchliche Aufgabe sei die Diakonie theolo-
gisch in der Nachfolge Christi und in der christlichen Nachstenliebe begrindet
(Galater 5,13). Kennzeichnungsschwach sei auch das sogenannte ,Kronenkreuz"
als Symbol und Erkennungszeichen der Diakonie, das bereits seit 1925 im vorlie-
genden Sektor verwendet werde. Im mal3geblichen Gesamteindruck fuhre allein
die konkrete farbliche Ausgestaltung von der Vorstellung einer bloRen Sachan-
gabe weg. Eine durch intensive Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeich-
nungskraft konne der Widerspruchsmarke nicht beigemessen werden. Hierfur
fehle es an hinreichend konkreten Angaben nicht nur zu den mit der Marke erziel-
ten Umsétzen sowie zu Intensitat und Dauer der Markenbenutzung, sondern auch
zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, zum Investitionsumfang zwecks
Forderung der Marke sowie zur geografischen Verbreitung und der dadurch er-
reichten Bekanntheit der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen. Aus der nicht

datierten Ubersicht ,Diakonie Kampagnenkommunikation/Ergebnisbericht Kam-



pagnencontrolling” sei nicht ersichtlich, dass die Widerspruchsmarke Gegenstand
der Umfrage gewesen sei. Zu bedenken sei auch, dass das Diakonische
Werk - Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.
rund 31.000 selbststandige Einrichtungen (Krankenhauser, Kindergarten, Einrich-
tungen der Sozialarbeit) unterschiedlicher Grél3e und Rechtsform umfasse. Ferner
gebe es eine Reihe von Drittmarken, die der Widersprechenden nicht als Serien-

marken zurechenbar seien.

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken klar und
unverwechselbar im Gesamteindruck. Die angegriffene Marke enthalte gegentiber
der Widerspruchsmarke die zusatzlichen Wortelemente ,Pflege”, ,Wedding“ und
,gdGmbH®. Die Vergleichsmarken unterschieden sich deshalb in Buchstaben-, Sil-
ben- und Vokalanzahl so deutlich voneinander, dass insoweit sowohl klangliche
als auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheide. Von einer Préagung
durch den in beiden Marken enthaltenen Wortbestandteil ,Diakonie” bzw. das
Bildelement ,Kronenkreuz“ sei nicht auszugehen. Zwar seien die in der angegrif-
fenen Marke weiter enthaltenen Wortelemente ,Pflege®, ,Wedding“ und ,gGmbH"
jeweils sehr kennzeichnungsschwach, sodass sie bei der vielfach mindlichen Be-
nennung weggelassen werden wirden, auch wenn der zwischen den Wortele-
menten ,Diakonie“ und ,Pflege“ enthaltene Bindestrich eine gewisse Klammerwir-
kung erzeuge. Aber auch ,Diakonie” und der Bildbestandteil des Kronenkreuzes
seien fur die im engen Ahnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen beschrei-
bungsgeeignete Angaben und als solche nicht geeignet, die Vergleichsmarken zu
pragen. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen im
Hinblick auf einen gemeinsamen Stammbestandteil oder aus sonstigen Grinden
bestehe wegen der Kennzeichnungsschwéche der gemeinsamen Elemente

ebenfalls nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er tragt vor, die
Widerspruchsmarke verfiige Giber eine aul3erordentlich hohe Kennzeichnungskratft,

wie sich aus dem Ergebnis der im Widerspruchsverfahren vorgelegten demosko-



pischen Befragung ,Diakonie Kampagnenkommunikation Ergebnisbericht Kam-
pagnencontrolling“ ergebe. Nahezu auf jeder Seite sei ersichtlich, dass sich die
Befragungsergebnisse auf das Jahr 2009 bezdgen. Die Markenstelle gebe mit
ihren Ausfiihrungen und den Anlagen selbst die beste Begriindung fur den aul3er-
ordentlichen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, wenn sie ausfiihre, es
handele sich bei ,Diakonie” um die allgemein-gebrauchliche Bezeichnung fur den
Dienst an Hilfsbedurftigen im Bereich der evangelischen Kirchen und Gemeinden.
Der Widersprechende sei aber doch das Diakonische Werk der evangelischen
Kirche. Wenn es sich tatsdchlich um die allgemein bekannte Bezeichnung der
Dienstleistungen des Widersprechenden handele, bedeute das markenrechtlich
nichts anderes, als dass es sich um ein auflerst bekanntes Zeichen fir die
Dienstleistungen des Widersprechenden handele. Und bei ,Diakonie handele es
sich zudem um die allgemein gebrauchliche Kurzbezeichnung fiir den Widerspre-
chenden, unter der er schlagwortartig selbst auftrete. Soweit die Markenstelle zum
Bildbestandteil auf zwei Anlagen zum Zurtckweisungsbeschluss verweise, werde
die Widersprechende ausdricklich als Zeicheninhaberin genannt. Die Marken-
stelle selbst habe Belege gefunden, wonach der Bildbestandteil der Wider-
spruchsmarke fir sich genommen allgemein als Erkennungszeichen des Wider-
sprechenden diene und seit 1925 verwendet werde. Bei der als Beleg angefihrten
Veroffentlichung ,Die Geschichte des Kronenkreuzes. 80 Jahre Corporate Identity
der Diakonie” in der Publikation ,Diakonie Impulse“ handele es sich um eine
hausinterne Untersuchung und Verdoffentlichung des Widersprechenden, in der es
gerade um die Benutzungsintensitat, Historie und Kennzeichnungskraft der Mar-
ken des Widersprechenden gehe. Die Widerspruchsmarke insgesamt und ihre
einzelnen Bestandteile seien auch nicht durch Drittzeichen geschwacht. Der Wi-
dersprechende, ,Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Deutschland
e.V., kurz: ,Diakonie®, sei das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in
Deutschland. Ihm gehorten 21 Landesverbdnde an, namlich die Diakonischen
Werke der Landeskirchen der evangelischen Kirchen in Deutschland. Er sei
satzungsgemal Inhaber der Markenrechte des Diakonischen Werkes der evange-

lischen Kirche; dazu gehoéren neben der Widerspruchsmarke unter anderem auch



die beiden Wortmarken ,Diakonie” sowie Bildmarken des Kronenkreuzes. Die
Landes- und Fachverbande seien zur Markennutzung auf Grundlage und im Rah-
men der Verbandssatzung befugt. Es handele sich bei den Marken, auf die die
Markenstelle im angegriffenen Beschluss hinweise, schon nicht um Drittzeichen,
sondern um Zeichen, deren Inhaber Mitglieder des Widersprechenden seien, die
zur Zeichennutzung aufgrund der Satzung und der Gestattung durch den Wider-
sprechenden befugt seien. Die Marken bzw. deren Inhaber gehdrten somit zur
Organisation des Widersprechenden, weshalb diese Zeichen die Widerspruchs-
marke nicht schwachten, sondern den Markenschutz des Widersprechenden ge-
rade verbreiterten und verfestigten.

Zwischen den Vergleichszeichen bestehe enge Ahnlichkeit; die jingere Marke
werde durch die Elemente ,Diakonie” und das Kronenkreuz gepragt. Die Zusatze
~Pflege” und ,Wedding gGmbH" kénnten fur den Gesamteindruck vernachlassigt
werden. Unabhangig davon, dass namentlich der Bildbestandteil grafisch beson-
ders in Erscheinung trete, handele es sich bei den Zusatzen um glatt beschrei-
bende und somit den Gesamteindruck nicht mitbestimmende Angaben. Eine Zu-
ordnung der mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Dienstleistungen zu
einem bestimmten Unternehmen sei nur und ausschlie3lich aufgrund der Be-
standteile ,Diakonie” und des Bildbestandteils moglich. Dabei handele es sich

exakt um die Widerspruchsmarke.

Der Beschwerdefihrer stellt sinngemald den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 44, vom 27. Januar 2014 aufzuheben und L6-
schung der Marke 30 2011 054 565 aufgrund des Widerspruchs
aus der Marke 301 11 358 anzuordnen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt sinngemal3 den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei schwach, da
,Diakonie“ den sozialen Dienst an Hilfsbedurftigen beschreibe. Der Widerspre-
chende dirfe schon aus wettbewerbsrechtlichen Griinden nicht Dritte mit der Be-
grindung, er sei die ,Diakonie®, von der Betatigung im Bereich ahnlicher Dienst-
leistungen ausschliefen. Die Beschwerdegegnerin sei als Mitglied im ,Diakoni-
schen Werk Berlin-Brandenburg Schlesische Oberlausitz® berechtigt, ihren Fir-
mennamen schutzen zu lassen und den Begriff ,Diakonie” sowie das Kronenkreuz
zu fuhren, zumal eine Verwechselung der ,Diakonie-Stationen® innerhalb Berlins
ein permanentes Problem im laufenden Verkehr der Inhaberin der angegriffenen
Marke darstelle. Der Dachverband des Diakonischen Werkes verhalte sich
rechtswidrig, wenn er seinen Mitgliedern die Fuhrung des ,Kronenkreuzes® unter-
sage. Die Inhaberin der angegriffenen Marke bewege sich im Bereich der Alten-
und Krankenpflege und medizinischer Dienstleistungen, wahrend mit ,Diakonie” in
erster Linie seelsorgerische Maflinahmen, Kirche, Katastrophenhilfe und Schutz
gegen Armut etc. verbunden werde. Eine Verwechslungsgefahr sei auch deshalb
ausgeschlossen. Auch eine Zeichenahnlichkeit bestehe nicht. Die jungere Marke
trage einen ganz anderen Schriftzug und ein anderes Typenbild als die Wider-
spruchsmarke. Das Blau der Widerspruchsmarke enthalte einen Violett-Anteil
(Hinweis auf die Designrichtlinien des ,Bundesverbands des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.“). Das Blau der angegriffenen
Marke sei klarer, zusatzlich verflige sie Uber Buchstaben in der Farbe Schwarz.
Auch die Gestaltung des ,Kronenkreuzes® sei ganzlich abweichend; der Strich-

verlauf der Widerspruchmarke sei viel schlanker und dunner.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



-10 -

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den zu vergleichen-
den Zeichen besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von 89 Abs.1 Nr.2
MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuUGH GRUR
2010, 1098, Rn. 44 - Calvin Klein/[HABM; GRUR 2010, 933, Rn. 32 - BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Rn.45 -UNI; BGH GRUR 2012, 1040,
Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012,
64, Rn.9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU). Von
mafRgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Ver-
gleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen. Darlber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der é&lteren Marke
und - davon abhéangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die
Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungs-
gefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren
(st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR
2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B;
GRUR 2012, 64, Rn.9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103,
Rn. 37 - Pralinenform Il;, EuUGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria
Spa/HABM).

Nach diesen Grundséatzen hat die angegriffene Marke einen weiten Abstand von

der Widerspruchsmarke einzuhalten, dem sie nicht gerecht wird.

Mit den von der Widerspruchsmarke u. a. beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 44 ,Dienstleistungen von Pflegeheimen, Krankenhausern, Therapiezen-

tren, Kurheimen, Sanatorien“ und den von der angegriffenen Marke beanspruch-
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ten ,Krankenpflegediensten® stehen sich identische bis hochgradig &hnliche
Dienstleistungen gegentber. Dabei ist von der Registerlage und nicht von einem

vagen Vorstellungsbild der Allgemeinheit auszugehen.

Der deshalb erforderliche weite Abstand verringert sich durch die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke nicht.

Die Wort-/Bildmarke Dlakonle MW yerfiigt von Haus aus tiber durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft.

Unter ,Diakonie“ versteht man den ,(berufsmaRigen) Dienst an Hilfsbedurftigen
(Krankenpflege, Fursorge usw.) in der evangelischen Kirche” (DUDEN, Deutsches
Universalworterbuch, 7. Auflage, 2011, S. 415). Der Begriff wird im Zusammen-
hang mit den hier zu vergleichenden Dienstleistungen der Krankenpflege seit
Jahrzehnten als Hinweis auf die Evangelische Kirche Deutschland als Erbringerin
der Dienstleistungen, bzw. auf den Widersprechenden als zum Organisationsbe-
reich der EKD gehérigen gemeinnitzigen Verein und damit als betrieblicher Her-
kunftshinweis verwendet. Soweit ,Diakonie“ als ,allgemeingebrauchliche Bezeich-
nung fur den Dienst an Hilfsbedirftigen im Bereich der evangelischen Kirchen und
Gemeinden® beschrieben wird (vgl. Bauer (Hrsg.), Lexikon des Sozial- und Ge-
sundheitswesens, 2. Aufl. 1996, Bd. A-F, S. 430), ist nicht ersichtlich, dass es In-
stitutionen gibt, die ihre Pflegedienstleistungen mit dem Begriff ,Diakonie” kenn-
zeichnen und dabei nicht dem Organisationsbereich des Widersprechenden an-
gehoren. Fiur eine beschreibende Verwendung des Wortes fur Krankenpflege-
dienstleistungen unabhangig von dem Diakonischen Werk der evangelischen Kir-
che und damit des Widersprechenden als Erbringer gibt es keinerlei Anhalts-

punkte.

Originar kennzeichnungsschwach ist auch nicht das ,Kronenkreuz® S8. Das

Zeichen wurde 1925 fur die ,Innere Mission®, eine Initiative innerhalb der
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evangelischen Kirche entworfen und dient seit Jahrzehnten als Symbol und
Erkennungszeichen der Diakonie. Anhaltspunkte fir einen verwassernden Drittge-
brauch dieses Zeichens gibt es nicht, sodass das Zeichen nicht als kennzeich-
nungsschwach angesehen werden kann. Die von der Markenstelle recherchierten
Drittzeichen sind - soweit sie tatsachlich benutzt sind - nicht geeignet, die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu schwéachen, da die Verwender unmit-
telbar oder mittelbar dem Organisationsbereich des Widersprechenden zuzuord-
nen sind. Soweit das nicht der Fall sein sollte, ist Uber deren Benutzung nichts
bekannt. Unbenutzte Drittzeichen sind nicht geeignet, die Kennzeichnungskraft
einer Marke zu schwéachen (Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, 8§89
Rn. 153 f.).

Angesichts der jahrzehntelangen gerichtsbekannten umfangreichen Benutzung
beider Zeichenelemente als betriebliche Herkunftshinweise des Widersprechen-
den bzw. seiner Vorgangerorganisationen hat der Senat unabhéngig von der Be-
weiskraft der im Amtsverfahren vorgelegten Umfrageergebnisse keinen Zweifel
daran, dass der Widerspruchsmarke fur die im Ahnlichkeitsbereich liegenden
Dienstleistungen der Gesundheitspflege gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubil-
ligen ist. Aber auch wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke
von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeht, halt
die jungere Marke den wegen der engen Dienstleistungsahnlichkeit erforderlichen
weiten Abstand zu der Widerspruchsmarke nicht ein.

Zwischen den Kollisionszeichen besteht unmittelbare Zeichen&hnlichkeit. Zwar
unterscheiden sich die Zeichen im Hinblick auf die zusatzlichen Wortbestandteile
der angegriffenen Marke ,-Pflege Wedding gGmbH® in Wortlange und Schriftbild.
Diese Wortelemente treten jedoch als unmittelbar beschreibende Angaben im Zei-
chenvergleich zurlick, sodass die jungere Marke vom Wort- und Bildelement der
alteren Marke gepragt wird. ,-Pflege“ bezeichnet schon nach dem Wortlaut die
Dienstleistung, fur die das jungere Zeichen geschiitzt ist. Wedding ist ein Stadtteil

von Berlin und stellt damit einen Hinweis auf den Erbringungsort der angebotenen
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Dienstleistungen dar. ,gGmbH" beschreibt die Rechtsform des Tragers der
Leistungserbringung und nimmt deshalb aus Rechtsgriinden nicht am Zeichenver-
gleich teil. Damit stehen sich bei den Vergleichszeichen der grafisch &hnlich
gestaltete und im Inhalt identische Bestandteil ,Diakonie“ sowie zwei blaue
Kronenkreuzbilder gegenuber. Die farbliche Abweichung durch den unterschied-
lich ausgepragten Violettanteil ist unauffallig und nicht geeignet, den angespro-
chenen Verkehrskreisen als Differenzierungskriterium im Gedéachtnis zu bleiben.
Gleiches qilt fur die Abweichung in der Anordnung des markenrechtlich relevanten
Wortbestandteils Diakonie neben der oberen Halfte des Kronenkreuzes gegen-
Uber dem flachig in ganzer H6he neben dem Kronenkreuz angeordneten Wortbe-
standteil der Widerspruchsmarke und den geringfligig dinneren Kronenkreuzlinien
und -bdgen innerhalb des Bildsymbols der jingeren Marke. Dabei ist zu bertck-
sichtigen, dass die Marken sich in der Regel nicht unmittelbar begegnen, sondern
nur im Erinnerungsbild der angesprochenen Verbraucher. Diese werden die ge-
ringfligige Abweichung im Blauton und in der grafischen Darstellung nicht im Ge-
dachtnis behalten. Wegen der weitgehenden Ubereinstimmung in den pragenden
Bestandteilen kann die Gefahr der schriftbildlichen Verwechslung der Zeichen

nicht ausgeschlossen werden.

Klanglich und begrifflich stehen sich die identischen Wortbestandteile ,Diakonie*
bzw. bei Benennung des nebenstehenden Bildbestandteils die identischen Be-
zeichnungen ,Diakonie mit Kronenkreuz“ gegenuber, sodass auch insoweit eine

Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, sie sei als Mitglied des Dachverbands des
diakonischen Werkes zur Benutzung der Elemente der Widerspruchsmarke be-

rechtigt, ist im Widerspruchsverfahren unbeachtlich.

Deshalb waren der Zuriickweisungsbeschluss des DPMA aufzuheben und die L6-

schung der angegriffenen Marke anzuordnen.
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Grinde fur eine Kostenauferlegung gemald 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind we-
der vorgetragen noch ersichtlich. Es bleibt deshalb die der Kostenfolge des § 71
Abs. 1 Satz 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst

zu tragen hat.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1.  das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder we-
gen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5.  der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen
ist, bei der die Vorschriften Uiber 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, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
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beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Winter Uhlmann

Cl



