BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 504/19 Verkiindet am
21. April 2021

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:210421B29Wpat504.19.0



betreffend die Marke 30 2017 004 598

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 21. April 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Lachenmayr-
Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
23.10.2018 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke UM
002 715 670 im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35

zurlickgewiesen wurde.

Im Umfang der vorgenannten Dienstleistungen wird die Léschung der
Marke DE 30 2017 004 598 angeordnet.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zuriickgewiesen.

Grinde

Die angegriffene Wortmarke 30 2017 004 598

DLOHN



iIst am 22. Februar 2017 angemeldet und am 21. Méarz 2017 fur die Waren und

Dienstleistungen der

Klasse 09:

Klasse 35:

Klasse 42:

Software; Computerhardware;

Beratung in Bezug auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen;
Beratungsdienste in Steuerangelegenheiten; Buchfihrung und
Buchhaltung; Buchprifung; Computergeschitzten (Anm.: es dirfte
~,computergestitzte" gemeint sein) Lohn- und Gehaltsabrechnungen;
Unternehmensberatung in Bezug auf die Festlegung von Lohn-,

Gehalts- und Einstufungsstrukturen;

Softwaredesign; Softwareentwicklung; Installation von
Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Vermietung von

Computersoftware; Hostingdienste;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register

eingetragen worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 21. April 2017.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeflihrerin aus ihrer am
28. November 2003 eingetragenen Unions-Wort-/Bildmarke 002 715 670

Widerspruch

>edlohn

erhoben. Die Widerspruchsmarke genief3t neben Waren und

Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 Schutz auch fir die folgenden

Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Biroarbeiten.



Der Widerspruch ist beschrankt aus den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse
35 erhoben worden.

Die Markenstelle furr Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 23. Oktober 2018
den Widerspruch zurtickgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Vergleichsmarken nicht vorliege. Zwischen den Widerspruchsdienstleistungen
,Jnternehmensverwaltung* und den angegriffenen Dienstleistungen
,Junternehmensberatung in Bezug auf die Festlegung von Lohn- und Gehalts- und
Einstufungsstrukturen* konne eine Ahnlichkeit im mittleren Bereich festgestellt
werden. Zwischen der ,Geschaftsfuhrung“ der Widersprechenden und den
angegriffenen Diensten ,Buchfiihrung und Buchhaltung“ bestehe eine hochgradige
Ahnlichkeit bis hin zur Identitat, da die Buchfiihrung begrifflich zu den Diensten der
Geschaftsfiihrung gehoére. Ob und in welchem Grad weitere Ahnlichkeiten der
angegriffenen Dienstleistungen und/oder Waren mit den
Widerspruchsdienstleistungen bestinden, kénne dahingestellt bleiben, da selbst
bei unterstellter Identitdt keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die
Widerspruchsmarke verfuge uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und
einen normalen Schutzumfang, denn konkrete Anhaltspunkte, die fur eine hohe
oder geringe Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens sprachen, seien weder
vorgetragen worden noch ersichtlich. Auch wenn das Element ,lohn“ in der Marke
vorkomme und dieses im Hinblick auf die relevanten Dienste der Klasse 35 als
kennzeichnungsschwach einzustufen sei, weil es als beschreibender Hinweis auf
den Gegenstand der Dienstleistungen im Lohnbereich aufgefasst werde, kénne
daraus nicht auf die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke geschlossen werden;
durch die weiteren Buchstabenelemente ,ed” und das grafische, vorangestellte
Element eines ,GroRer-als-Zeichens* sei die Widerspruchsmarke hinreichend
fantasievoll gebildet. In bildlicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken sicher
auseinanderzuhalten, denn die in der Widerspruchsmarke enthaltenen zuséatzlichen
Elemente in Form des Buchstabens ,e", des grafischen ,GrolRer-als-Zeichens®, des
Fettdrucks dieses Zeichens sowie der ersten Buchstaben ,ed* fanden in der

angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung.



Davon unterscheide sich die in GrolBbuchstaben geschriebenen Wortmarke
,DLOHN" deutlich. Auch im klanglichen Vergleich genugten die Unterschiede am
Wortanfang fir ein sicheres Auseinanderhalten, denn die Aufmerksamkeit liege
wegen der Schutzunfahigkeit der Markenendungen ,-lohn“ gerade auf den

anfanglichen Abweichungen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des gemeinsamen Elements
,LOHN/lohn* komme ebenfalls nicht in Betracht. Zum einen handele es sich bei dem
Widerspruchszeichen schon nicht um eine mehrteilige Marke, so dass es nicht
gerechtfertigt sei, den Bestandteil ,lohn“ losgel6st von ,edlohn* zu betrachten. Eine
Pragung der Widerspruchsmarke nur durch dieses Element komme zudem deshalb
nicht in Betracht, weil es sich bei ,Lohn* um einen beschreibenden Hinweis auf den
Gegenstand der relevanten Dienstleistungen handele. Die Marken wirden
schlieBlich auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht,

Anhaltspunkte fur eine solche Art der Verwechslungsgefahr lagen nicht vor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Beschwerde
richtet sich dabei in erster Linie gegen die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit durch
die Markenstelle. So sei schon von einer bildlichen Ahnlichkeit der
Vergleichsmarken auszugehen. Es liege auch eine klangliche Ahnlichkeit vor.
Neben der vom Amt angenommenen Aussprache der Widerspruchsmarke als ,ed-
lohn* sei auch mit einer Aussprache wie ,e-de-lohn“ zu rechnen; dem stehe die
angegriffene Marke klanglich mit ,de-lohn* gegenuber, weil dieser Bestandteil die
angegriffene Marke prage. Der einzige Unterschied liege in dem zusatzlichen

Buchstaben ,e“, der sehr leicht Giberh6rt werden kénne.



Die Beschwerdefiihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. Oktober 2018 aufzuheben und die Eintragung der
angegriffenen Marke 30 2017 004 598 aufgrund des Widerspruchs aus der
Unionsmarke UM 002 715 670 zu l6schen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache
geadulRert oder einen Antrag gestellt noch hat sie an der miundlichen Verhandlung

teilgenommen.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass weder eine Waren- und
Dienstleistungséhnlichkeit noch eine ausreichende Markenadhnlichkeit bejaht
werden konne. So wirden unterschiedliche Dienstleistungen angeboten.
Ausweislich der Produktbeschreibung von ,>edlohn* handele es sich um ein reines
Lohnabrechnungsprogramm fir den Endverbraucher. Mit der Marke ,DLOHN*
werde dagegen ein komplexes Inhouse-PayRoll-System fiir die Branchen
Gesundheitswesen und Offentlicher Dienst sowie die damit verbundenen

Dienstleistungen geschutzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulassige Beschwerde der Widersprechenden

hat in der Sache teilweise Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Umfang der Dienstleistungen der
Klasse 35 die Gefahr von unmittelbaren klanglichen Verwechslungen nach 88 9
Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit der Beschluss



der Markenstelle des DPMA aufzuheben und die L6schung der Eintragung der
jungeren Marke hierfiir anzuordnen waren, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Im Ubrigen
ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen; insoweit hat die Markenstelle den
Widerspruch zu Recht zurlickgewiesen (8 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009
und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist fir den gegen diese Eintragung
erhobenen Widerspruch gemall 8 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem
14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und
2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden

.MarkenG") anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitéat
oder der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EUGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 — Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSOL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/HABM,;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 —
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 — KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 —
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. — Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 — BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Dariber hinaus kdnnen fir die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter

anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall


https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/K?oi=E3qXyTfSWH&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/K?oi=E3qXyTfSWH&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende
Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermogen dieser

Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsétzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare
klangliche Verwechslungsgefahr im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35 zu

bejahen.

1. Benutzungsfragen sind nicht zu erdrtern, da die Inhaberin der angegriffenen
Marke die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben hat. Maligeblich fur die
Prufung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit ist daher allein die Registerlage,

auf die tatsachlichen Geschaftsfelder der Beteiligten kommt es nicht an.

a) Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist
grundsatzlich anzunehmen, wenn diese unter Berucksichtigung aller erheblichen
Faktoren, die ihr Verhdltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer
Beschaffenheit, ihrer regelmafRligen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméaRigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergdnzende Produkte oder Leistungen oder anderer fur die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentlichen Griinde so enge Beruihrungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus
demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int.
2009, 397 Rn. 65 — Les Editions Albert René Sarl/[HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH
MarkenR 2016, 157 Rn. 21 - BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 -
ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 — DESPERADOS/DESPERADO).

Angesichts der fehlenden Korperlichkeit ist fiir die Beurteilung der Ahnlichkeit von
Dienstleistungen untereinander in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen flr

den Empfanger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs



malfigeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit
erbracht werden (BGH a. a. O. Rn. 21 - Bio Gourmet/Biogourmet).

Zwischen der Erbringung einer unkorperlichen Dienstleistung und der Herstellung
bzw. dem Vertrieb einer kdrperlichen Ware bestehen grundlegende Abweichungen.
Eine Ahnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits
kommt grundsatzlich nur in Betracht, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der
Eindruck aufkommt, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben
Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich
selbstandig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es,
dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsgebiet betatigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rn. 35 — Pelikan; GRUR
2004, 241 Rn. 26 — GeDIOS).

Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen
werden, wenn trotz (unterstellter) Identitdt der Zeichen und erhdhter
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke die Annahme einer
Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von
vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.; vgl. nur EUGH GRUR 1998, 922 Rn. 22 -
Canon; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 17 - ZOOM/ZOOM).

b) In Anwendung dieser Grundsatze sind die sich gegenlberstehenden Waren
und Dienstleistungen zum Teil identisch oder ahnlich in unterschiedlichen Graden
sowie zum Teil unéhnlich. Im Umfang der unahnlichen Waren und Dienstleistungen
der angegriffenen Marke muss schon deshalb der Widerspruch und damit die
Beschwerde erfolglos bleiben. Denn eine Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen,
wenn die Waren oder Dienstleistungen einander nicht ahnlich sind (BGH GRUR
2021, 724 Rn. 31 — PEARL/PURE PEARL).

aa) Zwischen den sich gegeniuberstehenden Dienstleistungen aus der Klasse 35

liegt - anders als die Markenstelle angenommen hat - insgesamt Identitat oder


https://www.juris.de/jportal/portal/t/yfd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317202000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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jedenfalls eine sehr hohe Ahnlichkeit vor (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen, 18. Aufl., Stichworte: Geschéftsfiuhrung S. 370,371,

Unternehmensverwaltung S. 393, 394 und Unternehmensberatung S. 393).

So sind die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ,Buchfiihrung und
Buchhaltung“ sowie ,computergeschitzte Lohn- und Gehaltsabrechnung” mit der
Dienstleistung der Widerspruchsmarke ,Unternehmensverwaltung“ hochgradig
ahnlich oder identisch, denn alle diese Leistungen fallen bei der Verwaltung von
Unternehmen an. Auch zwischen den Dienstleistungen der jungeren Marke
.Beratung in Bezug auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen; Beratungsdienste in
Steuerangelegenheiten; Buchprifung; Unternehmensberatung in Bezug auf die
Festlegung von Lohn-, Gehalts- und Einstufungsstrukturen* und der
Widerspruchsdienstleistung ,Geschaftsfiihrung“ besteht enge Ahnlichkeit bis hin zur
Identitdt, da die genannten Dienstleistungen in den Tatigkeitsbereich eines
Geschaftsfuhrers fallen oder von Unternehmen angeboten werden, die auch die
,Geschaftsfuhrung* fur Drittunternehmen anbieten (vgl. BPatG, Beschluss vom
29.01.2013, 29 W (pat) 16/11).

bb) Im Umfang der Ubrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
liegt dagegen Unahnlichkeit oder hichstens eine geringe Ahnlichkeit vor. Ob noch
eine Ahnlichkeit angenommen werden kann, braucht insoweit nicht abschlieRend
gepruft werden, denn es kann allenfalls von einem geringen Ahnlichkeitsgrad
ausgegangen werden, welcher aber im vorliegenden Fall im Rahmen der
Gesamtwirdigung zur Begrindung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreicht. Die
Widerspruchsmarke ist zwar auch fur Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der
Klasse 42 geschiitzt, die zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke aus diesen Klassen identisch sind oder diesen deutlich naherkommen,; auf
diese Waren und Dienstleistungen hat die Widersprechende und
Beschwerdefuhrerin ihren Widerspruch jedoch nicht gestitzt. lhr pauschaler
Hinweis, ,die Dienstleistungen der Widersprechenden in Klasse 35 umfassten

“Software” und die "Vermietung von Software™ reicht fir die Annahme eines
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hoheren Ahnlichkeitsgrades jedenfalls nicht aus. Ausreichende Beriihrungspunkte,
die in diesem Umfang zur Bejahung einer mittleren oder hohen Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit fihren kdnnten, sind weder konkret vorgetragen worden

noch feststellbar.

Die Waren der Klasse 9 ,Computerhardware” sind zu den hier relevanten
Widerspruchsdienstleistungen unahnlich, die Ware ,Software” allenfalls gering
ahnlich. Zwar werden die Widerspruchsdienstleistungen — wie im Ubrigen
mittlerweile nahezu alle Dienstleistungen - unter Zuhilfenahme von
Datenverarbeitungsprogrammen und entsprechender Hardware getatigt; dies allein
begriindet allerdings noch keine mittlere oder enge Ahnlichkeit. Vielmehr kann eine
solche nur in Dienstleistungsbereichen angenommen werden, in denen — wie etwa
der Telekommunikation — Hersteller und Handler von Hard- und Software
regelmaRig auch die entsprechenden Dienstleistungen erbringen; fur die ggf. Gber
Einzelfalle hinausgehende Ublichkeit einer solchen selbstandigen Betatigung gibt
es im Zusammenhang mit den Widerspruchsdienstleistungen ,Geschaftsflihrung,
Unternehmensverwaltung, Buroarbeiten” keine Anhaltspunkte. Entsprechendes gilt
in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 ,Softwaredesign;
Softwareentwicklung; Installation von Computersoftware; Wartung von

Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Hostingdienste."

2. Die Widerspruchsmarke verfugt von Haus aus Uber durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittichen Schutzumfang.
Anhaltspunkte fir eine Steigerung oder Schwéachung der Kennzeichnungskraft sind

nicht erkennbar.

Zwar handelt es sich bei der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Angabe ,lohn*
(wie im Ubrigen auch bei der angegriffenen Marke) um einen den Gegenstand und
das Thema der Dienstleistungen beschreibenden und daher schutzunfahigen
Markenteil. Der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist jedoch — mangels eines

konkret sich aufdrdngenden beschreibenden Bezugs der vorangestellten
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Buchstabenfolge ,ed“ (es durfte sich um das Kirzel der Widersprechenden
eurodata handeln) und des ,Groler-als-Zeichens® — eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

3. Angesprochene Verkehrskreise sind im Hinblick darauf, dass der
Widerspruch auf die Dienstleistungen aus Klasse 35 gestiutzt wird, neben dem
jeweiligen Fachverkehr nur unternehmerische Kreise, die den Leistungen wegen
der damit verbundenen Bedeutung fir ihre Unternehmen mit besonderer

Aufmerksamkeit entgegentreten.

4. Die Vergleichsmarken sind sich in klanglicher Hinsicht - je nach Aussprache

- (noch) durchschnittlich bzw. unterdurchschnittlich &hnlich.

Die Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 —
Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37
— BioGourmet). Dabei genigt fur die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmafig
bereits die Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH
GRUR 2007, 700 Rn. 35 — HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR
2017, 1104 Rn. 27 — Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

Bei der Beurteilung der Markenéhnlichkeit ist auf den durch die Zeichen
hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre
unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu bericksichtigen sind
(vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 — Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL]; GRUR
2013, 922 Rn. 35 — Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 — Barbara Becker; BGH
GRUR a. a. O. Rn. 25 — INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 —
Culinaria/Villa Culinaria).


https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/K?oi=E3qXyTfSWH&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xzi/
https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/L/anchor/rd_25?oi=E3qXyTfSWH&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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a) Die Vergleichsmarken

DLOHN

und

>edlohn

zeigen in schriftbildlicher Hinsicht ausreichende Unterschiede. Denn das bei der
Widerspruchsmarke am Anfang stehende Bildelement des ,Gréf3er-als-Zeichens*

wird in das visuelle Erinnerungsbild mit aufgenommen.

b) In klanglicher Hinsicht stehen sich die Wortbestandteile ,,edlohn” auf Seiten
der Widerspruchsmarke und ,DLOHN®“ auf Seiten der angegriffenen Marke
kollisionsbegriindend gegenuber. Denn der klangliche Gesamteindruck der

Vergleichsmarken wird jeweils von diesen Bestandteilen gepragt.

Der Grundsatz der MalRRgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die
Kollisionsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist
nicht ausgeschlossen, dass unter Umstéanden ein oder mehrere Bestandteile eines
komplexen Zeichens fur den durch das Kennzeichen im Gedachtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein
kdnnen (vgl. EUGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O.
Rn. 37 — OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 — Maalox/Melox-GRY).
Voraussetzung hierfir ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den
Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen, so dass
sie fir den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (BGH a. a. O. Rn. 15 —
Maalox/Melox-GRY). Zudem ist bei der Feststellung des klanglichen
Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke von dem in standiger Rechtsprechung
anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil — sofern er
kennzeichnungskraftig ist — den Gesamteindruck pragt, weil er die einfachste
Mdglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 —
OTTO CAP). Fur den phonetischen Zeichenvergleich ist schliel3lich maf3geblich, wie


http://www.juris.de/jportal/portal/t/vrt/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/vrt/
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die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mundlich wiedergegeben
werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche
Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst
werden (Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 298). Sind
verschiedene Aussprache- oder Benennungsmdoglichkeiten einer Marke
naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu
berticksichtigen (Hacker in Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 291).

aa) Eine Pragungsprifung der Marken durch den tbereinstimmenden Bestandteil
.lohn/LOHN* ertbrigt sich. Denn von einer solchen Pragung kann auf Seiten der
Widerspruchsmarke schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil es sich um
einen schutzunfahigen Bestandteil handelt. Insofern gilt der Grundsatz, dass aus
schutzunfahigen Bestandteilen der alteren Marke keine Rechte hergeleitet werden
konnen (vgl. Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 399).

bb)  Die Widerspruchsmarke wird mit ihrem Wortbestandteil ,edlohn* mtndlich
wiedergegeben werden. Zwar ist das vorangestellte Bildelement des ,Grol3er-als-
Zeichens” durchaus einer entsprechenden Benennung zuganglich, es vermittelt
aber zusammen mit den Wortbestandteilen als ,,groRRer als edlohn” keine sinnvolle
Gesamtaussage. Eine Wiedergabe des alteren Zeichens durch die Angabe ,edlohn*
ohne das Symbol ist daher zweifellos naheliegend und somit beim Markenvergleich
in phonetischer Hinsicht zu berticksichtigen.

cc) Schlie3lich ist beim klanglichen Zeichenvergleich nicht allein auf die
Wortanfange ,,D-“ und ,ed-* abzustellen. Von einer Pragung der Marken jeweils nur
durch diese Anfangselemente der Kollisionszeichen kann namlich nicht
ausgegangen werden. Daran &ndert auch der beschreibende Aussagehalt der
jeweiligen Endsilbe ,lohn* als Hinweis auf den Gegenstand und das Thema der
Waren und Dienstleistungen nichts. Denn auch wenn ein derartiger
kennzeichnungsschwacher bzw. schutzunfahiger Bestandteil eines Markenworts

allein nicht kollisionsbegriindend wirken kann, kann er dennoch den jeweiligen
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malgeblichen Gesamteindruck der Markenwoérter durchaus mitbestimmen und im
Zusammenhang mit weiteren Ahnlichkeiten beider Marken fiir die Bejahung der
Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. EUGH GRUR Prax. 2014, 77 —
CLORALEX/CLOROX; BGH GRUR 2004, 783, 785 — NEURO-VIBOLEX/ NEURO-
FIBRAFLEX). Ein solcher Fall liegt hier vor. Allein der Umstand, dass das jeweilige
Markenelement ,lohn* beschreibend ist, rechtfertigt namlich nicht die Annahme
einer pragenden Stellung des Ubrigen Markenteils bzw. der weiteren Markenteile.
Die angesprochenen Verkehrskreise haben vorliegend keine Veranlassung, die
zusammengeschriebenen Angaben ,DLOHN®“ und ,edlohn“ (letzteres trotz des
Fettdrucks von ,ed") zergliedernd zu betrachten und sich allein an einem der
Markenteile - hier ,ed" oder ,D* - zu orientieren. Das Markenelement ,lohn“ ist daher
im Zeichenvergleich mit einzubeziehen, wobei allerdings der Verkehr sein

Augenmerk mehr auf die anderen Markenteile legen wird.

dd) Es stehen sich demnach klanglich ,d-lohn“ — ausgesprochen wie ,de-lohn“—

und ,ed-lohn“ gegenlber.

Bei einer Aussprache der Widerspruchsmarke wie ,ed-lohn* stimmen die
Vergleichsmarken zwar in der Silbenanzahl, in der Vokalfolge (e-0) und im
Sprechrhythmus Uberein. In Anbetracht der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit der
Verkehrskreise aber wegen der Kennzeichnungsschwéache der Markenteile ,lohn*
auf den ohnehin starker beachteten Wortanfangen ,de“ und ,ed* liegt, bei denen die
akustisch  auffalligen Unterschiede zu finden sind, kann nur von

unterdurchschnittlicher klanglicher Ahnlichkeit ausgegangen werden.

Zu Recht hat aber die Beschwerdefuhrerin darauf hingewiesen, dass dem
klanglichen Vergleich auch eine mindliche Wiedergabe der Widerspruchsmarke mit
,e-de-lohn* zugrunde zu legen ist; denn diese Aussprachemadglichkeit ist ebenfalls
wahrscheinlich und naheliegend. Insoweit ergibt sich eine groRere
Ubereinstimmung der Klangbilder. So unterscheiden sich die Markenwdrter zwar in

der Silbenanzahl (zweisilbig bzw. dreisilbig) und der Vokalfolge (e-o bzw. e-e-0); die
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zweite und dritte Silbe stimmen aber vollstandig tberein. Der einzige Unterschied
besteht daher in dem vorangestellten Vokal ,.e*“, der aber nicht besonders klangstark
gegenuber den dbrigen identischen Lautfolgen hervortritt. Die beiden Markenwdrter
mdgen danach nicht sehr &hnlich sein, so sind die klanglichen Gemeinsamkeiten
zumindest doch so ausgepragt, als dass eine (noch) durchschnittliche Ahnlichkeit

der Zeichen in Frage gestellt werden kénnte.

5. Bei Gesamtwurdigung kann selbst bei hoherer Aufmerksamkeit der hier
angesprochenen Verkehrskreise jedenfalls im Bereich der identischen und
hochgradig ahnlichen Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke und unter Berucksichtigung einer in klanglicher Hinsicht
noch durchschnittlichen Markenahnlichkeit eine klangliche Verwechslungsgefahr
geman 88 9 Abs.1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden. In Bezug auf
die Dienstleistungen ,Beratung in Bezug auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen;
Beratungsdienste in Steuerangelegenheiten; Buchfihrung und Buchhaltung;
Buchprifung;  Computergeschitzten  Lohn- und  Gehaltsabrechnungen;
Unternehmensberatung in Bezug auf die Festlegung von Lohn-, Gehalts- und

Einstufungsstrukturen“ hat die Beschwerde daher Erfolg.

Im Bereich der ubrigen Waren und Dienstleistungen - namlich der Klasse 09
.Software; Computerhardware und der Klasse 42 , Softwaredesign;
Softwareentwicklung; Installation von Computersoftware; Wartung von
Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Hostingdienste* - ist
dagegen, selbst wenn man insgesamt eine geringe Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen unterstellte, keine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr
mehr zu besorgen. Denn die angegriffene Marke wird den insofern geringeren
Anforderungen an den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke gerecht. Auch
eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen gemald 8 9
Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG in Form einer Serienmarkenverwechslung kommt in
diesem Zusammenhang nicht in Betracht. Die Beschwerdefiihrerin hat zwar geltend

gemacht, dass es sich bei dem Bestandteil ,>ed“ der Widerspruchsmarke um einen
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Stammbestandteil handle. Allerdings ubernimmt die angegriffene Marke diesen
gerade nicht, sondern durch ,DLOHN" nur einen Teil davon. Schlie3lich liegen in
diesem Umfang auch keine Anhaltspunkte flr andere Arten der

Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 2 Nr. 2 HS 2 MarkenG vor.

Insoweit bleibt die Beschwerde daher erfolglos.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgrinden gemaR § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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 gertgt wird, dass

das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Lachenmayr-Nikolaou



