24 W (pat) 34/02 Verkindet am
20. Mai 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 50 604

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 20. Mai 2003 unter Mitwirkung des Richters
Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin
Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bildmarke

fida

"Dienstleistungen eines Architekten einschlie3lich Projektmana-

ist fur

gement (Entwicklung, Abrechnung und Verwaltung von Projek-

ten)"



unter der Nummer 399 50 604 in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren, fir die Dienstleistungen
"Grundstiicks- und Hausverwaltung, Gebaude- und Grundsticks-
vermietung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Schatzen
von Immobilien, einschliel3lich der Beratung in vorgenannten An-

gelegenheiten”

eingetragenen Marke 2 084 910

fasHv

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschlu? vom 7. Januar 2002 durch einen Beamten des hoheren Dienstes den
Widerspruch zurtickgewiesen. Zwischen den Dienstleistungen der Vergleichsmar-
ken bestehe nur mittlere Ahnlichkeit, weil sich die Dienstleistungen eines Archi-
tekten in erster Linie auf die Errichtung von Bauwerken bis zu deren Fertigstellung
bezbgen, nicht aber auf die anschlieBende Verwaltung. Jedoch kénne die Dienst-
leistung "Projektmanagement” sich mit "Grundstiicks- und Hausverwaltung, Ge-
baude- und Grundstiicksvermietung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung” in
gewissen Bereichen Uberschneiden. Aul3erdem kénne das "Schatzen von Immobi-

lien" auch von Architekten tbernommen werden. Bei dieser Ausgangslage hielten



die gegenseitigen Marken einen hinreichenden Abstand ein. Eine begriffliche Ahn-
lichkeit sei nicht gegeben, da der Verkehr sich in erster Linie am Wort- bzw. Buch-
stabenbestandteil der alteren Marke orientiere, zumal der Bildbestandteil be-
schreibend und damit kennzeichnungsschwach sei. Die Buchstaben "SHV" aber
wiesen ersichtlich keinerlei Ahnlichkeit mit der angegriffenen Bildmarke auf. Eine
Verwechslungsgefahr der Bildelemente scheitere auch daran, daf} der die Grund-
formen eines Hauses stilisierende Bestandteil auf dem vorliegenden Dienst-
leistungsgebiet kennzeichnungsschwach und deshalb nicht geeignet sei, den Ge-
samteindruck der Widerspruchsmarke zu préagen. Im Ubrigen unterschieden sich
auch die Bildelemente angesichts ihrer Kennzeichnungsschwache hinreichend

stark.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zu deren Begrin-
dung tragt sie vor, die gegenseitigen Dienstleistungen seien hochgradig &hnlich.
Die stilisierten Hauser in der Widerspruchsmarke pragten deren Gesamteindruck,
weil die Darstellung neben dem Wort, das lediglich eine Abkirzung des kenn-
zeichnenden Teils der Firmenbezeichnung der Widersprechenden darstelle, ei-
genstandig kennzeichnend hervortrete. Diese Bedeutung der Buchstabenfolge sei
den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres erkennbar. Auch zeige der
Bildbestandteil nicht die naturgetreue Wiedergabe zweier Hauser, sondern viel-
mehr eine phantasievolle, verfremdete Gestaltung. Diese kehre in zweifacher
Wiederholung in der Darstellung der jingeren Marke wieder, so dal3 Verwechs-
lungen nicht auszuschlieRen seien. Die Art der Darstellung der Bildelemente sei
gleich. Auch gelte der Grundsatz, daf? der Verkehr sich bei kombinierten Wort-
Bildzeichen ausschlie3lich am Wortbestandteil orientiere, nicht fur die visuelle

Wahrnehmung.



Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluf3 aufzuheben und die Loschung der
angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der &lteren

Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er tragt vor, zwischen den gegenseitigen Dienstleistungen bestehe eine erhebli-
che Leistungsferne. AuRerdem handele es sich um relativ gewichtige, kostspielige
und in der Regel auf langere Dauer angelegte Leistungen, die erfahrungsgemaf
erst nach genauer Uberlegung und Uberpriifung in Anspruch genommen wirden,
was ebenfalls Verwechslungen entgegenwirke. Aufgrund der Anordnung, Grof3e
und Stellung der Bestandteile in der Widerspruchsmarke ergebe sich kein An-
haltspunkt dafur, dal3 der Verkehr "SHV" in der Widerspruchsmarke vernachlassi-
gen werde, denn diese Buchstabenfolge stehe gleichberechtigt neben dem Bild-
bestandteil. Insbesondere sei nicht erkennbar, daf3 es sich hierbei um eine Abkdr-
zung des Firmennamens der Widersprechenden handele, weil die korrekte Abkur-
zung eigentlich "SHVG" laute und die Buchstabenfolge "SHV" verschiedene Be-
deutungen haben kénne. Das Gewicht der Buchstabenfolge werde noch verstarkt
durch die graphische Ausgestaltung des Buchstaben "V". Hinzu komme, dal3 die
angesprochenen Verkehrskreise das Bildelement in der Widerspruchsmarke als
visuellen Hinweis auf die angebotenen Dienstleistungen anséhen und die Unter-

schiede zur angegriffenen Bildmarke bemerkten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



1. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Er-
folg. Zwischen den Marken besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemaf
842 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.1.Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen
Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtslinie, die fur
die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen
Vorschrift des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von mal3geblicher Bedeutung ist,
ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berticksichtigung der Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei mal3geben-
den Umstanden gehoren insbesondere die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken
und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.
Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der Mar-
ken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen. Hierbei
kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnitts-
verbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
wirkt (vgl. EuUGH GRUR 1998, 387 "Sabél/Puma"; BGH GRUR 1996, 198
"Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 200 "Innovadiclophont"). Die
umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine ge-
wisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren,
insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt
(EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899 "Adi-
das/Marca Moda"; BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHE/TISSERAND";
GRUR 2002, 167 "Bit/Bud" mwN; BGH GRUR 2002, 544, 545 "BANK 24").



1.2.

1.3.

Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen

nicht gegeben.

Wie die Markenstelle zu Recht ausgefuhrt hat, sind die gegenseitigen
Dienstleistungen ahnlich. Eine Recherche des Senats hat ergeben und es
ist allgemeinkundig, dald es Architekten gibt, die den Wert von Gebauden
schatzen und Architekturburos, die auch Grundsticks- und Hausverwal-
tung Ubernehmen. Allerdings handelt es sich nicht um sehr haufige und
ganz typische Tatigkeiten von Architekten, so dal3 ein mittlerer Abstand
besteht.

Es handelt sich beiderseits um relativ spezielle, fir den Abnehmer be-
deutsame, in der Regel auf eine gewisse Dauer angelegte Leistungen, die
erfahrungsgeman erst nach genauer Uberlegung und Uberprifung in An-

spruch genommen werden.

Anhaltspunkte fir eine Kennzeichnungsschwéache der Widerspruchsmarke

in ihrer Gesamtheit liegen nicht vor.

Insgesamt mufl3 daher ein mittlerer bis deutlicher Abstand der Marken be-
stehen, um Verwechslungen auszuschlie3en. Diesen Abstand halten die

Marken im vorliegenden Fall ein.

Klangliche Verwechslungen scheiden aus, weil fur die klangliche
Wiedergabe in der Widerspruchsmarke lediglich die Buchstabenfolge in
Betracht kommt, die in der jingeren Marke nicht enthalten ist. Bildliche
Verwechslungen setzen voraus, dald der Gesamteindruck der Wider-
spruchsmarke vom Bildbestandteil gepragt wird. Zwar kann eine Pragung
von Mehrelementenmarken durch den Bildbestandteil nicht grundsatzlich
ausgeschlossen werden. Jedoch kommt es stets maf3geblich darauf an, ob

dieser Bestandteil vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamt-



zeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Verkehr
daran gewohnt ist, in einem Mehrelementenzeichen einzelnen Elementen
eine eigenstandige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile
unabhangige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen (vgl. BGH GRUR
1999, 226 "Lion Driver"; BGH GRUR 2002, 171 "Marlboro-Dach"). Hierflr
gibt es im vorliegenden Fall jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte. Es
ist nicht ersichtlich, daf die Buchstabenfolge gegeniiber dem Bildelement
in einer Weise zurtcktritt, daf3 sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt
werden kann (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 233 "RAUSCH / ELFI RAUCH";
GRUR 2002, 572 "BIG"). Dies wére zwar dann denkbar, wenn man davon
ausgehen konnte, dass die Buchstabenfolge "SHV" nach den Grundsatzen
zur pragenden Wirkung von Firmenkennzeichnungen unbeachtlich sei.
Danach tritt bei Zeichen, bei denen ein Bestandteil ein bekanntes oder
sonst als solches erkennbares Firmenschlagwort oder Unternehmens-
kennzeichen darstellt, dieser Bestandteil im Gesamteindruck im allgemei-
nen zurlick. Jedoch stellt diese Rechtsprechung mafigeblich auf die Be-
kanntheit oder Erkennbarkeit des betreffenden Zeichenteils als Unterneh-
menskennzeichnung oder Firmenschlagwort ab (vgl. BGH GRUR 1996,
404 "Blendax Pep / PEP"; GRUR 2002, 342 "ASTRA / ESTRA-PUREN").
Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Buchstabenfolge aber nicht
um die Firmenkennzeichnung der Widersprechenden "S...

-Gesellschaft mit beschrankter Haftung" selbst und auch nicht um ein
Firmenschlagwort, sondern allenfalls um eine Abkirzung der in der
Firmenbezeichnung enthaltenen Worter "S1...". In-

soweit kann nicht davon ausgegangen werden, dald die angesprochenen
Verkehrskreise diese Buchstabenfolge als Unternehmenskennzeichnung
und den Bildbestandteil als individualisierende Kennzeichnung fur eine
spezielle Dienstleistung aus dem Angebot des Unternehmens sehen.
Hinzu kommt, daf} bei der Beurteilung der pragenden Wirkung von Zei-
chenbestandteilen auch die Art der Zeichengestaltung und die Kennzeich-

nungskraft der weiteren Zeichenbestandteile zu bertcksichtigen ist (vgl.



BGH GRUR 1996, 404 "Blendax Pep / PEP"; so auch EuG MarkenR 2002,
417 Tz. 35 "MATRATZEN markt CONCORD / MATRATZEN"). Auf dem
betreffenden Dienstleistungssektor sind Hauser und Gebaude der Ge-
genstand der Dienstleistungen und treten sehr haufig in Werbeanzeigen
und in Verbindung mit Firmenkennzeichnungen in verschiedenster Form —
naturalistisch oder stilisiert - auf. Das Motiv "Haus" bzw. "Hauser" ist darum
auf diesem Dienstleistungsgebiet aul3erst kennzeichnungsschwach und
bietet sich somit flir den Verkehr nicht als selbstandig kennzeichnender
Markenteil an. Deshalb wird der durchschnittlich informierte, aufmerksame
und verstandige Durchschnittsverbraucher, auf den abzustellen ist (EuGH
GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 26 "Lloyd"; WRP 2000, 289, 292 Tz. 27 "Lif-
ting-Creme"; GRUR Int. 1998, 795, 797 "Gut Springenheide"; BGH, GRUR
2000, 506 "ATTACHE/TISSERAND"), bei der Widerspruchsmarke den
Bildbestandteil nicht als den Gesamteindruck pragenden Bestandteil be-

trachten.

Wegen der Kennzeichnungsschwache und der deutlichen Unterschiede
der Bildbestandteile besteht fiir den Verkehr auch kein Grund, die jingere
Marke als Bestandteil einer Serie der Widersprechenden anzusehen und
die Marken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen (vgl. Str6-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn 484, 480).

2. Es besteht kein Anlaf3, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker Kirschneck Guth
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