BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 529/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2010 068 246

BPatG 152
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts am
19. November 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und
Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Den Widerspruch gegen die fur die Dienstleistung

Klasse 43: Verpflegung von Gésten in Cafés

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2010 068 246

Coffee & more

aus der Marke 30 2008 076 806



YO

die fur die Waren

29:

30:

32:

eingetragen ist, hat die Markenstelle mit Beschluss vom 16. Februar 2012 zurick-
gewiesen und dazu ausgefluhrt, die Verpflegungsdienstleistung des angegriffenen
Zeichens und die Waren aus den Klassen 29, 30 und 32 der Widerspruchsmarke
hatten BerUhrungspunkte, da sie ausnahmslos zu der Angebotspalette eines
Cafés gehorten. Dort wirden nicht nur Backwaren und ahnliche Produkte ange-
boten, sondern auch kleine Speisen und einfache Gerichte. Daher bedirfe es, um

Verwechslungen auszuschlieRen, eines grofen Markenabstands, der hier aller-

Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte; tief-
gefrorenes, konservierte, getrocknetes und gekochtes
Obst und Gemuse; Gallerten (Gelees), Konfittiren, Frucht-

mus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speisedle und —fette.

Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Mehle und Getreideprapa-
rate einschlie3lich Zerealienriegel; Brot, feine Backwaren
und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Fillung sowie
alle Ubrigen Schokoladewaren, Bonbons, Fruchtgummi,
Kaugummi (ausgenommen fur medizinische Zwecke) und
andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup;
Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Wurzmittel),

Gewlrze, Kihleis.

Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und
andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetréanke und Frucht-
safte; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung

von Getranken

dings gegeben sei.



Stelle man die beiden Vergleichsmarken einander in ihrer Gesamtheit gegenuber,
so sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, da der Unterschied auch bei nur

flichtiger Aufnahme der Wiedergabe der Marken nicht unbemerkt bleibe.

Lasse man die graphische Ausgestaltung des angegriffenen Zeichens aul3er Acht,

so stunde ,Jo's Coffee & more” dem Wort YO gegenuber.

Das angegriffene Zeichen erfahre im Gesamteindruck seine Pragung durch den
Bestandteil ,Jo's". ,Coffee & more® sei namlich eine die Art und den Inhalt der
Verpflegungsdienstleistungen beschreibende Angabe, der fur die fraglichen
Dienstleistungen jegliche Kennzeichnungskraft fehle. Sie misse daher im
Kollisionsverfahren ausgeklammert werden.

Sowohl im schriftbildlichen, klanglichen als auch im begrifflichen Bereich héatten
Jo's und YO unubersehbare Abweichungen. Gerade bei solch kurzen Begriffen,
die nur aus zwei bzw. drei Buchstaben bestiinden, wirden Abweichungen eher

wahrgenommen als bei langeren, mehrsilbigen Begriffen.

In klanglicher Hinsicht ahnelten die beiden Kurzwdrter einander zwar schon, da
ein ,y* die gleiche Sprechweise erfordere wie ein ,j“, doch seien sie nicht identisch,
da sich am Ende des angegriffenen Zeichens die Genitivform durch ein nicht tber-
horbares stimmhaftes ,s“ anschlieRe, das in der Widerspruchsmarke keine

Entsprechung finde.

Auch begrifflich unterschieden sich die beiden Marken durch die Genitivform eines
Namenskirzels, wahrend die Widerspruchsmarke eine reine Phantasiesilbe ohne

erkennbaren Inhalt sei.

Fur die Prufung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft beider beteiligten Marken auszugehen. Es lagen keinerlei An-
haltspunkte vor, die eine Steigerung oder Schwachung der Kennzeichnungskraft

einer der beiden Marken begriinden kdnnten.



Die Widersprechende hat am 28. Februar 2012 Beschwerde eingelegt. Sie ist der
Auffassung, J und Y wirden oft vertauscht (Jannik — Yannik, Yves — Jvo, Jvonne —
Yvonne etc.).
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,J0’s“ sei neben den beschreibenden Waértern und der werbeulblichen Graphik im

angegriffenen Zeichen pragend.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. Februar 2012 aufzu-
heben und die Marke auf den Widerspruch hin zu l6schen.

Demgegeniber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurtuckzuweisen und der Widersprechenden

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung ,Jo’s® prdge den Gesamteindruck des angegriffenen
Zeichens nicht. Im Ubrigen habe die Markenstelle die Unterschiede der Marken
zutreffend gewdrdigt. Die Widersprechende hatte die Kosten zu tragen, weil sie

einen erkennbar aussichtslosen Anspruch durchzusetzen versuche.

1)

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden, tber die, nachdem die Be-
teiligten hinreichend Zeit zur Stellungnahme hatten, ohne mindliche Verhandlung
entschieden werden kann, weil kein Beteiligter eine solche beantragt hat und der
Senat eine solche nicht fur erforderlich erachtet, hat in der Sache keinen Erfolg.
Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.



a)
Die Dienstleistung ,Verpflegung in Cafés® ist zu den Waren aus den Lebensmittel-
bereich, insbesondere Zucker, Backwaren, Speiseeis und Getranke durchschnitt-

lich ahnlich.

b)

Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskraftig. Anhaltspunkte
fur eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind nicht er-
sichtlich.

c)

Trotz durchschnittlicher Kennzeichenkraft der Widerspruchsmarke und Dienstleis-
tungs- und Warenéahnlichkeit besteht keine Verwechslungsgefahr in unmittelbarer
oder sonstiger Hinsicht, wobei durchschnittliche Anforderungen an den erforder-
lichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im marken-

rechtlichen Sinn auszuschlief3en.

aa)
Im Gesamteindruck verhindern die in der juingeren Marke neben ,Jo“ enthaltenen
Bestandteile unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder

begrifflicher Hinsicht.

bb)

Zwar ist das angegriffene Zeichen als Wort-Bild-Marke eingetragen; enthalt eine
solche Marke aber aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr
wegen klanglicher Zeichenahnlichkeit in Betracht. Da ,Jo“ ein in Deutschland
allgemein bekannter Vorname ist, bei dem eine englische Aussprache wie Dscho
vorherrschend ist, ist aber die klangliche Verwechslungsgefahr hinsichtlich ,Jo-Yo"
deutlich verringert. Hinzu kommt die Genitivform ,Jo’s“, die bei einer Etablisse-
mentbezeichnung, wie hier fur ein Cafe, als Eigentimer- bzw. Betreiberangabe

nicht vernachlassigt wird.



cC)
Eine begriffliche Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen ist nicht
erkennbar, da es sich nur bei ,Jo* um einen Vornamen handelt, bei dem

Wortzeichen YO aber um einen Phantasiebegriff.

dd)

Allerdings kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein,
wenn der Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit
der Gegenmarke Ubereinstimmenden Bestandteil gepragt wird und die Ubrigen
Bestandteile demgegentber weitgehend in den Hintergrund treten sowie fir den
Gesamteindruck des Zeichens vernachlassigt werden kénnen (BGH GRUR 2004,
598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang). Eine den Ge-
samteindruck pragende wund damit kollisionsbegrindende Stellung des
Bestandteils ,Jo“ kann jedoch nicht bejaht werden. ,Jo’s” ist durch das Genitiv-s

auf ,Coffe & more” bezogen.

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft
auf. Daher kann dem Bestandteil ,Jo* eine den Gesamteindruck der jungeren Mar-
ke pragende Stellung auch nicht auf der Grundlage einer erhdhten Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke zuerkannt werden.

Zwar kann eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die
jungere Marke neben anderen Elementen einen Bestandteil enthalt, der in dem
zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu pragen, eine
selbstandig kennzeichnende Stellung behéalt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr.
32 ff.] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] — Malteserkreuz).

Dazu miussten ,Jo’s* und ,YO“ aber identisch sein, was weder schriftbildlich noch
klanglich der Fall ist. Der alteren Marke ist hier nicht lediglich der Handelsname

oder eine bekannte Marke hinzugefligt worden.



ee)
Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich mitein-

ander in Verbindung gebracht werden.

Weder ist die Widersprechende bereits mit einer Serie von dem angegriffenen Zei-
chen entsprechenden Marken aufgetreten, noch ist ,Jo“ ein in beiden Marken ent-

haltenes Ubereinstimmendes Element, das als Stammbestanteil in Betracht kame.

2)

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht Uber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der ein-
schlagigen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesge-
richtshofs Uber einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwer-
de ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr von mehrteiligen Marken erforderlich,
weil hier die Unterschiede zwischen Jo’s und YO daflir ausschlaggebend sind,

eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

3)

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 2 Mar-
kenG), da sich die Widersprechende darauf berufen konnte, dass YO wie Jo ge-
sprochen werden kann, der Widerspruch bzw. die Beschwerde also nicht von

vornherein aussichtslos erscheinen lassen musste.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



