BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 116/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 049 426

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und
die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 30. Juli 2008 angemeldete und am 16. Dezember 2008 flur die

Waren und Dienstleistungen

,Kaffee, Kaffeegetranke; Werbung, Geschéftsfihrung, Unterneh-

mensverwaltung, Verpflegung von Gasten in Cafeteria“

eingetragene Wortmarke 30 2008 049 426

puro coffee

hat der Widersprechende Widerspruch erhoben aus seiner am 18. Mai 2007
angemeldeten Wortmarke 307 32 350

PUORO,

die Schutz geniel3t fur die Waren und Dienstleistungen



»1extilservietten; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln
und Loffel); elektrische Kaffeemaschinen; Papierservietten; Gerate
und Behélter fur Haushalt und Kiiche; Glaswaren, Porzellan und
Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Fleisch, Fisch, Geflugel
und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekihltes, getrockne-
tes und gekochtes Obst und Gemause; Gallerten (Gelees); Konfi-
tiren, Marmeladen, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speisdle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka,
Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepraparate; Brot, fei-
ne Backwaren und Konditorwaren, Schokolade und Schokolade-
waren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz,
Senf; Essig, SoRBen (Wurzmittel); Gewdrze; Kuhleis; Biere; Mi-
neralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkohol-
freie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtséfte; Sirupe und ande-
re Praparate fur die Zubereitung von Getranken; alkoholische Ge-
tranke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine; Installation,
Wartung, Reinigung und Reparatur von Kaffeemaschinen; Dienst-
leistungen zur Verpflegung von Gasten”

und aus seiner am 5. August 2008 fir die Waren und Dienstleistungen

.Parfumeriewaren; Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel,
Kochgeréte, elektrisch, insbesondere Kaffeemaschinen; Juwelier-
waren, Schmuckwaren, Uhren; Reise- und Handkoffer;, Regen-
schirme, Sonnenschirme; Gerate und Behalter fur Haushalt und
Kiche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild;
Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekihltes, getrocknetes und ge-
kochtes Obst und Gemise; Gallerten (Gelees), Konfitiren, Kom-
potte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speisedle und -fette; Kaffee,

Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Brot,



feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melasse-
sirup; Salz, Senf; Essig, Solen (Wurzmittel); Gewdrze; Biere; Mi-
neralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkohol-
freie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und ande-
re Praparate fur die Zubereitung von Getranke; alkoholische Ge-
tranke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine und Spiritu-
osen; Tabak; Raucherartikel; Streichhélzer; Installation, Wartung
und Reparatur von Kaffeemaschinen. Veranstaltung von Reise;
Dienstleistungen zur Verpflegung von Gasten; Dienstleistungen

zur Beherbergung von Gasten®

angemeldeten farbigen (dunkelbraun) Gemeinschaftswort-/Bildmarke 006 641 997

UICOr "o

cafe - vino

Die Widerspriche werden auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchs-
marken gestitzt und richten sich gegen alle gleichen und &hnlichen Waren/Dienst-

leistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle fur Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Widerspriche mit Beschliissen vom 6. August 2009 und vom 31. August 2011,
von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr zurtickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, bezuglich der
angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 bestehe mit
den zugunsten der Widerspruchsmarke 307 32 350 in diesen Klassen eingetrage-
nen Waren und Dienstleistungen Identitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit. Keine

Ahnlichkeit bestehe zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35



und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 307 32 350, so
dass insoweit eine Verwechslungsgefahr bereits an der fehlenden Waren-/Dienst-

leistungsahnlichkeit scheitere.

Beziglich der Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 bestehe teilweise
Warenidentitat und im Ubrigen hochgradige Ahnlichkeit im Bereich der Klassen 30
und 43. Keine Ahnlichkeit bestehe mit den angegriffenen Dienstleistungen der
Klasse 35.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich. Dass der
Wortbestandteil ,PUORO* vom Publikum sofort und ohne analysierende Betrach-
tung als Anlehnung an das Adjektiv ,pur verstanden werde, scheine zu weit
hergeholt. Hierfur bedurfe es nicht nur des Erkennens der Abwandlung von ,puro”
zu ,PUORO*, sondern dariiber hinaus auch noch einer Ubersetzung vom ltalieni-

schen oder Spanischen ins Deutsche.

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halte die jingere Marke aufgrund
des Bestandteils ,coffee” ein. Die jungere Marke werde nicht von dem Bestandteil
,puro” gepragt. Zwar handle es sich bei ,coffee* um eine unmittelbar beschrei-
bende Angabe der Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und des Ge-
genstandes der im Ahnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen. Dennoch sei
nicht zu erwarten, dass dieser Begriff fir den Verbraucher in einer Weise zurlck-
trete, dass er fur den Gesamteindruck des rangjingeren Kombinationszeichens
vernachlassigt werden konne. Vielmehr erscheine es wahrscheinlich, dass zur
wartlichen Benennung des Zeichens beide Wortbestandteile gemeinsam heran-
gezogen wirden. Dafur spreche, dass beide Begriffe sowohl graphisch gleich-
wertig wirkten als auch inhaltlich aufeinander bezogen seien. So seien sie in der-
selben Schriftart und -grof3e gehalten und vermittelten in ihrer Zusammenstellung
die Gesamtaussage ,reiner, purer Kaffee“. Da es sich jeweils um Worter des ita-
lienischen bzw. englischen Grundwortschatzes handle und Uberdies eine eng-

lischsprachige Verwandtschaft zu den deutschen Pendants ,pur® und ,Kaffee®



bestiinde, sei auch davon auszugehen, dass der inlandische Verbraucher der
Marke diesen Begriffsgehalt trotz ihrer Fremdsprachigkeit beimesse. Gleichzeitig
beziehe die Marke gerade aus dieser eher ungewdhnlichen Zusammenstellung
zweier Worter aus unterschiedlichen Sprachen ihre individuelle Eigenart, was wie-

derum gegen eine Verkirzung auf einen Bestandteil spreche.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist dem Widersprechenden am

20. September 2011 zugestellt worden.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden vom
20. Oktober 2011. Er halt die Marken fiir verwechselbar. Eine Ahnlichkeit bestehe
entgegen der Auffassung der Markenstelle auch zwischen den angegriffenen
Dienstleistungen der Klasse 35 und den Waren und Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarken. Ein Unternehmen, welches in den Bereichen tatig werde, fur wel-
che die Widerspruchsmarken Waren bzw. Dienstleistungen beanspruche, sei
namlich in der Regel auch mit Werbung und mit Fragestellungen der Geschafts-

fuhrung bzw. Unternehmensverwaltung beschéftigt.

Bezuglich der Markenahnlichkeit sei von einer Pragung der jungeren Marke durch
den Bestandteil ,puro® auszugehen. Die deutsche Ubersetzung des italienischen
Begriffs ,puro® i. S. v. ,rein, pur, klar“ sei mit Blick auf die von der angegriffenen
Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen allenfalls suggestiv, wahrend
der weitere Bestandteil ,coffee” (englisch fur Kaffee) mit Blick auf die von der an-
gegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend
sei. Allein pragend sei daher im Rahmen der angegriffenen Marke der Bestandteil

,puro®.

Die Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 sei ebenfalls gepragt durch
den Bestandteil ,puoro”, da es sich bei dem Begriff ,puoro“ um einen Phanta-
siebegriff handle, wahrend die weiteren Bestandteile ,café“ und ,vino“ (italienisch

fur Wein) rein beschreibend seien.



Es stinden einander somit der prdgende Bestandteil der angegriffenen Marke
,puro” auf der einen Seite und die Widerspruchsmarke 307 32 350 ,PUOROQO" bzw.
der pragende Bestandteil ,puoro® in der Widerspruchsgemeinschaftsmarke

006 641 997 auf der anderen Seite gegenuber.

Vergleiche man nun ,puro” und ,puoro®, so unterschieden sie sich lediglich durch
das zusatzliche ,0“ in der Mitte der Widerspruchsmarke. Dieser zusatzliche Vo-
kal ,0“, welcher auf den Vokal ,u“ folge, sei bei einem klanglichen Vergleich leicht

zu tiberhoren. Gleiches gelte im Ubrigen auch bei einem bildlichen Vergleich.

Ferner durfe nicht auBer Acht bleiben, dass Zeichen-/Wortanfange im Allgemeinen
starker beachtet wirden als die nachfolgenden Teile. Schlief3lich sei zu beachten,
dass die Widerspruchsgemeinschaftsmarke 006 641 997 den weiteren Bestandteil
,café“ enthalte, welcher begrifflich identisch mit dem Bestandteil der angegriffenen

Marke ,coffee” sei.

Insgesamt sei somit offensichtlich eine hohe Kennzeichenahnlichkeit festzustellen.

Sollte man falschlicherweise eine Pragung der jungeren Marke durch den Be-
standteil ,puro® verneinen, bestinde nach der Thomson-Life-Entscheidung des
EuGH (GRUR 2005, 1042) jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da

dem Bestandteil ,puro” eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukomme.
Der Widersprechende beantragt,
die Beschlisse der Markenstelle vom 6. August 2009 und vom

31. August 2011 aufzuheben und die angegriffene Marke zu 16-

schen.



Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Er verteidigt die angegriffenen Beschliisse und héalt die Marken fir nicht verwech-
selbar. Es bestehe keinerlei Veranlassung, bei der jungeren Marke allein den
Wortbestandteil ,puro“ zu benennen. Der Gesamteindruck der Marke werde hier
durch das Zusammenwirken der Wortbestandteile in ihrer tatsachlichen Form be-
stimmt, so dass die Bestandteile ,puro“ und ,coffee” eine gesamtbegriffliche
Einheit aus Adjektiv und Subjektiv mit dem Begriffsinhalt ,reiner Kaffee“ dar-
stellten. Dementsprechend bestehe weder eine mittelbare noch eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr.

Nachdem der Widersprechende seinen zunachst gestellten Hilfsantrag auf mind-
liche Verhandlung zuriickgenommen hat und der Senat diese auch nicht fir gebo-

ten halt, kann ohne miundliche Verhandlung entschieden werden.

1.

Die statthafte und zuldssige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache
keinen Erfolg; es besteht auch nach der Auffassung des Senats keine marken-
rechtlich relevante Verwechslungsgefahr gemaR 8§42 Abs.2 Nr.1, 89 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europa-
ischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstande
des Einzelfalls zu beurteilen. Von malf3geblicher Bedeutung sind insoweit die
Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den

Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dartber hinaus sind die Kenn-



zeichnungskraft der &lteren Marke und -davon abhangig- der dieser zu-
kommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine
gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH
GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 ff. - Picasso; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba).
Nach diesen Grundsatzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall
nicht festgestellt werden.

a)
Die angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 sind im
Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarken identisch enthalten.

Keine Ahnlichkeit besteht zwischen den zugunsten der jiingeren Marke in der
Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen ,Werbung, Geschaftsfiihrung, Unter-
nehmensverwaltung“ und den zugunsten der Widerspruchsmarken eingetragenen
Dienstleistungen. Dass der Widersprechende entsprechende Dienstleistungen
ebenfalls erbringt, spielt fir die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit
keine Rolle, da es nur auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen an-
kommt. Die Widerspruchsmarken sind fir Dienstleistungen der Klasse 35 oder mit

diesen ahnlichen Waren und Dienstleistungen nicht geschutzt.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halt der Senat ebenso wie die
Markenstelle fur durchschnitttlich. Bei dem Wort ,PUORO" handelt es sich um
einen Phantasiebegriff, dem das Publikum keine beschreibende Bedeutung fur die
hier relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 entnehmen
wird. Dass der Verbraucher ,PUORQO" im Sinn von ,pur” verstehen wird, halt der

Senat fur nicht naheliegend.

C)
Den danach im Bereich der identischen Waren und Dienstleistungen erforder-

lichen weiten Abstand halt die jingere Marke aufgrund des Bestandteils ,coffee”
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zu beiden Widerspruchsmarken ein. Entgegen der Auffassung des Widerspre-
chenden kann nicht von einer Pragung der jingeren Marke durch den Bestandteil
,puro” ausgegangen werden. Das italienische Wort ,puro” bedeutet Gbersetzt ,pur,
rein, klar® und ist fur die hier relevanten Waren und Dienstleistungen glatt be-
schreibend und damit schutzunfahig. Wegen der Ahnlichkeit mit dem deutschen
Wort ,pur® hat der Senat auch keine Zweifel, dass der deutsche Verbraucher das
italienische Wort in diesem Sinn verstehen wird. Der flr sich schutzunfahige Be-
griff ,puro” ist nicht geeignet, die jungere Marke zu pragen. Dagegen spricht im
Ubrigen auch der gesamtbegriffliche Charakter der jiingeren Marke im Sinn von

Jreiner Kaffee®.

An dem gesamtbegrifflichen Charakter der jungeren Marke scheitert auch die von

dem Widersprechenden behauptete mittelbare Verwechslungsgefahr.

2.

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten gemaf 8§ 71 Abs. 1 MarkenG besteht
kein Anlass.

Dr. Albrecht Kruppa Kopacek

Hu



