BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 14/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 035 261

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als

Vorsitzender, der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Cordia

ist am 30. Mai 2008 angemeldet und am 24. November 2008 unter der Nummer
30 2009 035 261 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefuihrte Register eingetragen worden fur Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; organi-
satorisch-betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick

auf Unternehmensbeteiligungen;

Klasse 36: Finanzierungsdienstleistungen; Immobilienwesen;
Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Unter-
nehmen; finanzielle Beratung im Hinblick auf Unter-

nehmensbeteiligungen.



Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. Dezember 2008 verdffentlicht

wurde, hat der Inhaber der alteren Gemeinschaftswortmarke

CORDIUS

die am 27. Juni 2008 unter der Nummer EM 006119218 eingetragen wurde fur

Dienstleistungen der

Klasse 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Geldgeschafte;
Bankdienstleistungen, auch mit Hilfe von Geldauto-
maten; Bereitstellung von Finanz- und Bankdienst-
leistungen im Rahmen des Homebanking; Vermo-
gensberatung; Effektengeschafte; Eigentumsverwal-
tung; Aufbewahrung von Geld, Werten, Wertpapieren
und Wertsachen; Vermietung von Tresoren; Ausgabe
von Schecks, Kreditkarten, Reiseschecks und ande-
ren Zahlungsmitteln; Wechseln und Einziehen von
Geldern; Devisenhandel; Auszahlung von Wertpapie-
ren; Ausfihrung von Zahlungen; Telebanking; Kredit-
vergabe und diesbezlgliche Beratung; Ausgabe von
Kreditbriefen; Bereitstellung von Darlehen und Ver-
braucherkrediten; Kreditberatung; Vermittlung beim
Abschluss von Krediten; Vorbereitung von Finanzdo-
kumenten; Betreuung und Prufung von Hypotheken
und Hypothekenvollmachten; Dienstleistungen von
Pensions- und Anlagefonds; Altersvorsorge; Bereit-
stellung von Finanzinformationen; Steuerberatung;
Sponsoring von Aktivitaten; Versicherung von Kreditri-
siken und Wechselrisiken; Ruckversicherungen;
Schuldsaldoversicherungen; Agentur fur Finanzanaly-

sen von Betrieben; Vermittlung von Versicherungen;



Dienstleistungen fur Versicherer und Versicherte, wo-
bei angeboten wird, eine Versicherung zu unterschrei-
ben; Dienstleistungen von Versicherungsagenten und
-maklern; Gruppenversicherungen; Agentur fir Pri-
fung der Kreditwurdigkeit von Unternehmen und Pri-
vatpersonen; Factoring; Dienstleistungen von Hol-
dings, Beteiligungsgesellschaften und Investment-
trusts; Verwaltung und Vermittlung von Immobilien;
Vermietung von Immobilien; Schatzung von Immobi-
lien; Leasing; Verwahrung von Wertpapieren; Bera-
tung in Bezug auf Finanzdienstleistungen und Geld-
angelegenheiten; Emission von Obligationen; Gewah-
rung von Obligationsdarlehen und anderen Finanzie-
rungsinstrumenten fir Unternehmen sowie diesbeziig-
liche Beratung; Sparkassendienstleistungen; Emission
von SICAVs und BEVEKSs (beides Investmentgesell-
schaften mit veranderlichem Kapital), Immobilienzerti-
fikaten und anderen Kapitalanlageprodukten und
Wertpapieren sowie Finanzverwaltung der vorge-
nannten Kapitalanlageprodukte und Wertpapiere;
Dienstleistungen von Finanzgesellschaften; Finanzie-
rung von gewerblichen Aktivitdten; Anlagen; Finanzie-
rung von Betriebstibernahmen und diesbeziigliche Be-
ratung, Finanzierung von Projekten; Beratung von
Unternehmen in Bezug auf Borseneinfuhrungen;
Emission von Staatspapieren, wie Staatsscheine und
-obligationen, sowie Vermittlung bei deren Handel; Ta-
xierung von Minzen, Wertmarken, Kunstwerken,
Briefmarken, Schmuckwaren und Immobilien; Clea-
ring; Dienstleistungen eines Maklers, einschlief3lich so

genanntes "Renting"; Kredit- und Debitkartendienste;



Treuhandverwaltungsdienste; Finanzanalysen, -aus-
kinfte sowie -beratung; elektronische Kapitaltransfers;
Inkassogeschéfte; Studien auf finanziellem und steu-
erlichem Gebiet sowie im Bereich Versicherungswe-

sen; Analyse von Finanzméarkten

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 15. November 2011 hat die Markenstelle fur Klasse 35 des
DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint und den
Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die Marken
konnten sich teilweise, z.B. hinsichtlich des Finanzwesens, bei identischen Dienst-
leistungen begegnen. Bei der Zielgruppe der in Frage stehenden Dienstleistungen
handele es sich entweder um Fachkreise aus Handel, Wirtschaft und dem Finanz-
wesen, die bereits berufsbedingt eine angemessene Sorgfalt walten lieRen, oder
um breite Verkehrskreise, die diese speziellen Dienstleistungen, die erhebliche
finanzielle Konsequenzen haben kdnnten, ebenfalls mit einer gewissen Sorgfalt in
Anspruch ndhmen. Die Widerspruchsmarke verfiige uber eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Der erforderliche Abstand werde von der angegriffenen
Marke aber selbst bei identischen Dienstleistungen sowie Anwendung nur durch-
schnittlicher Sorgfalt noch eingehalten. Die sich gegeniber stehenden Marken
unterschieden sich am Wortende deutlich. Die angegriffene Marke verflige tber
den Vokal ,a“ und die Widerspruchsmarke tber den Vokal ,U"“ und den Zischlaut
.S, die der jeweils anderen Marke fehlten. Daraus ergebe sich eine andere Vo-
kalfolge und ein etwas anderer Sprech- und Betonungsrhythmus. Ferner kl&ngen
die Marken wie ein Frauen- und ein Mannervorname, was Hor- und Merkfehler
vermeide. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei aufgrund der typischen
Umrisscharakteristik der Bestandteile ,a“ gegeniber ,US* ebenfalls ausgeschlos-
sen. Fur andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder er-

sichtlich. Die angesprochenen Verkehrskreise wirden auch nicht davon ausge-



hen, dass es sich bei der jingeren Marke um ein weiteres Produkt der Wider-
sprechenden handele, zumal die Marken anders gebildet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinn-

gemal beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 15. November 2011 aufzuheben
und das DPMA anzuweisen, die Loéschung der angegriffenen Mar-

ke anzuordnen.

Sie ist der Ansicht, nach der maR3geblichen Registerlage stiinden sich Uberwie-
gend identische Dienstleistungen gegeniber. Die fir die angegriffene Marke in
Klasse 36 geschitzten Dienstleistungen seien oberbegrifflich in Klasse 36 des
Verzeichnisses der Widersprechenden enthalten. Auch die in Klasse 35 von der
jungeren Marke beanspruchten Dienstleistungen wiesen enge Berihrungspunkte
zu den Widerspruchsdienstleistungen auf und seien daher hochgradig ahnlich. Der
von der Markenstelle angenommene Aufmerksamkeitsgrad sei unzutreffend. Die
Dienstleistungen der alteren Marke erfassten u.a. ,Bankdienstleistungen, auch mit
Hilfe von Geldautomaten® und ,,Ausgabe von Reiseschecks", bei denen es sich um
Geschafte des taglichen Bedarfs handele. Erfasst wirden von den beiderseitigen
Finanzierungsdienstleistungen auch Klein- und Sofortkredite, die sehr haufig und
zunehmend ,online* angeboten und mit wenigen Klicks im Internet gewisserma-
Ren ,nebenbei“ abgeschlossen werden kdnnten. Dabei wirden von Kreditvermitt-
lern oft verschiedene Angebote in Tabellen nebeneinander gestellt und zum sofor-
tigen Abschluss angeboten (Anlage W 1, BIl. 22 GA). Kleinkredite in Hohe von

. Euro seien bereits fur eine monatliche Rate von ... € zu haben, was we
niger sei als viele Zeitungsabonnements kosteten (Anlage W 1, Bl. 22 GA). Derar-
tige Kredite wirden gerade nicht mit Sorgfalt aufgenommen, sondern in der
Presse werde haufig beklagt, dass dies geradezu ,leichtfertig” geschehe (Artikel
aus der Suddeutschen Zeitung und dem Hamburger Abendblatt, Anlagen W 2 und
W 3, Bl. 23 — 27 GA). Es kdnne daher von erhohter Sorgfalt der angesprochenen



Verkehrskreise als verwechslungsminderndem Faktor keine Rede sein. Die Ver-
gleichsmarken wiesen zudem insbesondere in ihrem klanglichen Gesamteindruck
eine Vielzahl von Ubereinstimmungen auf, gegen die die verbleibenden Unter-
schiede nur unmaf3geblich ins Gewicht fielen. Beide wirden auf der Ubereinstim-
menden Anfangssilbe ,,Cor” betont. Die starker beachteten Wortanfange der Ver-
gleichsmarken seien identisch. Der Abweichung allein in den Endbuchstaben
komme gegeniiber der Ubereinstimmung in den klangtragenden und fir den Ge-
samteindruck wesentlichen Anfangsbestandteilen mit fiunf Buchstaben nur ge-
ringfligige Bedeutung zu, zumal die Wortendungen nicht aus stark aul3ergewdhnli-
chen Buchstaben bestinden. Eine Abweichung in nur einem oder zwei Buchsta-
ben reiche allenfalls bei sog. Kurzmarken aus, wozu dreisilbige Worter mit funf
oder mehr Buchstaben nicht gehérten. Da die Markenworter ,Cordia“ und
,cordius“ keine gangigen Vornamen darstellten und von den Uberwiegenden Ver-
kehrskreisen als reine Fantasiebezeichnungen aufgefasst wirden, wirden die
Marken nicht auseinandergehalten. Auch in schriftbildlicher Hinsicht kamen sie
sich zu nahe. Denn die jingere Marke stimme mit flnf von sieben Buchstaben der
Widerspruchsmarke identisch tberein. In Anbetracht der Identitéat und hochgradi-
gen Ahnlichkeit der Dienstleistungen, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke und der hochgradigen klanglichen und schriftbildlichen
Ahnlichkeit liege eine Verwechslungsgefahr vor, selbst wenn man von einer er-

hohten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausginge.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht ge-
aulRert. Im Amtsverfahren hat er die Auffassung vertreten, die maskuline Ausrich-
tung der Widerspruchsmarke durch die Endung ,ius“ im Gegensatz zur femininen
Endung ,a“ der jungeren Marke mache einen signifikanten geschlechtsspezifi-

schen Unterschied aus, der eine Verwechslungsgefahr ausschliel3e.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist unbegriundet.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen den beiden Mar-
ken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2,
125b Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG st
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Beriicksichtigung aller
Umstande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 — Mustang; GRUR
2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 — coccodrillo; GRUR
2006, 859, 860 Rdnr. 16 — Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 — SIERRA
ANTIGUO; GRUR 2008, 906 — Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 —
INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 — METROBUS;
GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 — AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 — PICA-
RO/PICASSO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kenn-

zeichnung identischer sowie mittelgradig &hnlicher Dienstleistungen verwendet.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle er-
heblichen Faktoren zu berlcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren

oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehdren insbesondere die Art der



Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder
Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienst-
leistungen regelmanig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle her-
gestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Beruhrungspunkte aufwei-
sen. (EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 15 — Canon; BGH, GRUR 2007, 321 Rdnr. 20
— COHIBA; GRUR 2009, 484 Rdnr. 25 — METROBUS; GRUR 2012, 1145, 1148
Rdnr. 34 f.- Pelikan).

a) ldentitat besteht zwischen samtlichen in Klasse 36 genannten Dienstleistun-
gen ,Finanzierungsdienstleistungen; Immobilienwesen; Vermittlung von finanziel-
len Beteiligungen an Unternehmen; finanzielle Beratung im Hinblick auf Unter-
nehmensbeteiligungen® der angegriffenen Marke und den in der gleichen Klasse
registrierten Widerspruchsdienstleistungen ,Versicherungs- und Finanzwesen;
Geldgeschéafte; Bankdienstleistungen, Vermogensberatung; Bereitstellung von
Finanzinformationen; Dienstleistungen von Holdings, Beteiligungsgesellschaften
und Investmenttrusts; Verwaltung und Vermittlung von Immobilien; Vermietung
von Immobilien; Schatzung von Immobilien; Beratung in Bezug auf Finanzdienst-
leistungen und Geldangelegenheiten; Dienstleistungen eines Maklers; Finanz-
analysen, -auskinfte sowie -beratung; Beratung von Unternehmen in Bezug auf
Borseneinfuhrungen®, weil die Dienstleistungen der jingeren Marke von den
Oberbegriffen der Widerspruchsdienstleistungen erfasst werden (vgl. BGH GRUR
2009, 1055, 1059 Rdnr. 64 - airdsl).

b) Die in Klasse 35 angegriffene Dienstleistung der jingeren Marke ,organisato-
risch-betriebswirtschaftliche Beratung im Hinblick auf Unternehmensbeteiligungen®
ist nur durchschnittlich &hnlich mit der in Klasse 36 registrierten Widerspruchs-
dienstleistung ,Beratung von Unternehmen in Bezug auf Bérseneinfuhrungen®,
weil die Beratung von denselben Dienstleistern erbracht werden kénnen. Die fur
die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen ,Geschéftsfihrung; Unterneh-

mensverwaltung” weisen ebenfalls nur eine mittelgradige Ahnlichkeit zu den fur
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die Widerspruchsmarke geschitzten Finanzierungsdienstleistungen auf, weil die
Prufung, Verwaltung und Organisation der Firmenfinanzen ein wesentlicher Be-
standteil einer Geschaftsfihrung bzw. Verwaltung von Firmen und Unternehmen
sein kann (25 W (pat) 17/06 — SmileCompany/SMILE). Entgegen der Auffassung
der Widersprechenden befindet sich die von der jingeren Marke beanspruchte
Dienstleistung ,Geschdftsfihrung” nicht in einem engen Ahnlichkeitsbereich mit
der zugunsten der Widersprechenden eingetragenen Dienstleistung ,Beratung von
Unternehmen in Bezug auf Borseneinfihrungen®, weil die Widerspruchsdienst-
leistung nicht Unternehmensberatung, sondern nur die spezielle Beratung zur
Frage der Bérseneinfihrung umfasst. Soweit sich die Widersprechende auf die
Entscheidung des BPatG 33 W (pat) 159/03 24:ipo/241P beruft, wird tUbersehen,
dass sich dort die Dienstleistungen ,Geschaftsfihrung“ und ,Unternehmensbera-

tung” gegenuberstanden.

2. Die sich gegenuberstehenden identischen und mittelgradig @hnlichen Dienst-
leistungen der Vergleichsmarken richten sich an Fachkreise aus Handel, Wirt-
schaft und dem Finanzwesen, die bereits berufsbedingt eine angemessene Sorg-
falt walten lassen, aber auch an den Durchschnittsverbraucher, der Finanzdienst-
leistungen grundsatzlich mit erhdhter Aufmerksamkeit begegnet. Auch der End-
verbraucher entscheidet sich in der Regel erst nach gewisser Priifung und Uberle-
gung fur eine Kreditaufnahme. Soweit nach der von der Widersprechenden vor-
gelegten Presseberichterstattung vom 7. April 2004 (Hamburger Abendblatt ,Im-
mer Ofter in der Kreditfalle, Anlage W 3, BIl. 26 f. GA) und vom 14. Juli 2009 (Sud-
deutsche.de ,Skandaldse Geschafte®, Anlage W 2, BIl. 23 ff. GA) Onlinekredite mit
Sofortzusage auch leichtfertig aufgenommen werden, kann allein aus diesen bei-
den Presseartikeln noch nicht geschlossen werden, dass der maf3gebliche Durch-
schnittsverbraucher bei der Inanspruchnahme von Finanzierungsdienstleistungen

in der Regel keine oder nur durchschnittliche Sorgfalt anwendet.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.
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,LCORDIUS" ist, wie die den Verfahrensbeteiligten bekannt gegebene Senats-
recherche ergeben hat, der mannliche Vorname mehrerer bedeutender R6mer

(http://de.wikipedia.org/wiki/Pomponius: Gaius Pomponius Cordius;

Liste der romischen Minzmeister — Wikipedia: Manlius Cordius Rufus

http://www.muenzen-ritter.de: Rémische Republik, Mn. Cordius Rufus,
denar 46 v. Chr.)

sowie eines katholischen Martyrers und Heiligen

(http://heiligenlexikon.de/KalenderFebruar/17.htm:  Okumenisches Heili-

genlexikon - 17. Februar — Katholisch: Cordius, Martyrer).

Solange ein Vorname in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen keine beschreibenden Anklange aufweist oder aus sonstigen Grinden keinen
betrieblichen Herkunftshinweis gibt, ist er in gleichem Male wie jeder andere lexi-
kalisch nachweisbare oder frei erfundene Begriff zur Erfullung der Herkunftsfunk-
tion geeignet (vgl. BGH GRUR 1970, 552 - Felina Britta; BPatG, Mitt. 1996, 247 -
Monsieur Michel). So liegt der Fall auch hier.

4. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke bei identischen und mittelgradig ahnlichen Dienstleistungen und
selbst bei Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt halt die angegriffene Marke
den erforderlichen Abstand noch ein.

Mal3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen
ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie

einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuUGH GRUR
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2004, 428, 431 Rdnr. 53 — Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 — RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Der Grad
der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im

(Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln.

Die sich hier gegenuberstehenden Marken werden weder klanglich noch schrift-

bildlich noch begrifflich &hnlich wahrgenommen.

Es trifft zwar zu, dass die dreisilbigen Vergleichszeichen in den ersten funf Buch-
staben Ubereinstimmen und somit Gber einen klanglich und schriftbildlich identi-
schen und regelmalig starker beachteten Wortanfang verfligen. Aber die Endun-
gen bewirken ein deutlich hervortretendes, abweichendes Gesamtklangbild, das

durch begriffliche Unterschiede noch verstarkt wird.

Die sich an die identischen Buchstaben anschlieBende Endung der normal kenn-
zeichnungskraftigen Widerspruchsmarke ,US“ ist einen Buchstaben langer als
diejenige der jungeren Marke. Die angegriffene Marke endet auf den Vokal ,a“
wahrend die Widerspruchsmarke auf den wesentlich dunkleren Vokal ,u“ und den

markant in Erscheinung tretenden Zischlaut ,s" endet.

Hinzu kommt, dass die beiden Markenwdrter von den angesprochenen Verkehrs-
kreisen als (Fantasie-)Namen verstanden werden und ihnen bekannt ist, dass die
Endung ,a“ auf einen weiblichen und die Endung ,,US* auf einen mannlichen Na-

men hinweist.

Tatsachlich handelt es sich auch bei dem Markenwort der jingeren Marke um ei-
nen Vornamen. ,Cordia“ ist die Kurzform des weiblichen Vornamens Concordia
(Weitershaus, Das grof3e Vornamen-Lexikon, 1998, Stichwort: Kordia; Vornamen

von A bis Z, Neuer Honos Verlag, Stichworte: Kordia und Concordia).
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Die angesprochenen Verkehrskreise werden diesen signifikanten geschlechtsspe-
zifischen Unterschied zwischen den beiden Markenwortern sowohl klanglich als
auch schriftbildlich und begrifflich deutlich wahrnehmen, so dass eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr ausscheidet.

5. FUr andere Arten von Verwechslungsgefahren ist nichts dargetan oder ersicht-
lich.

Kortge Uhlmann Akintche

Hu



