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betreffend die Marke 302 29 747

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker
beschlossen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle fiir Klasse 36 vom 12. Februar 2004 aufgehoben.

Die LoOschung der angegriffenen Marke wird wegen des
Widerspruchs aus der Marke 398 52 768 angeordnet.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der fir die
Dienstleistungen

,versicherungswesen; Finanzwesen; Rechtsberatung*

am 17. Juni 2002 angemeldeten und am 21. Oktober 2002 registrierten Marke
302 29 747

pro juris

aufgrund der am 20. April 2001 fur die Dienstleistungen



.Betrieb und Ausbau eines computergestiitzten juristischen Aus-
kunftssystems (online und auf CD-Rom); Auftragsrecherchen in
Rechtssachen; Erstellen von Datenbanken; Sammeln und Liefern
von Nachrichten aller Art aus dem juristischen Bereich; Program-
mierleistungen fur Dritte; Dienstleistungen im Internet fir rechts-

und steuerberatende sowie verwandte Berufe*

eingetragenen Marke 398 52 768

juris

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fir Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom
12. Februar 2004 zurtickgewiesen. Sie hat ausgefuhrt, dass eine Verwechslungs-
gefahr im vorliegenden Fall schon aufgrund der fehlenden Ahnlichkeit der sich ge-
genuberstehenden Dienstleistungen ausgeschlossen sei. Zwischen den Dienst-
leistungen ,Rechtsberatung” einerseits und ,Auftragsrecherchen in Rechtssachen;
Sammeln und Liefern von Nachrichten aller Art aus dem juristischen Bereich® liege
keine Ahnlichkeit vor, denn diese Dienstleistungen wiirden typischerweise nicht
von denselben Personen erbracht. So stehe die Rechtsberatung nach dem
Rechtsberatungsgesetz bis auf wenige Ausnahmen lediglich den Rechtsanwalten
zu. Demgegenuber kénnten die Dienstleistungen der Widersprechenden von ver-
schiedenen Personen erbracht werden. Auch eine Dienstleistungsahnlichkeit zwi-
schen ,Versicherungswesen; Finanzwesen* und den ,IT-Dienstleistungen” der Wi-

derspruchsmarke sei nicht gegeben.

Auch zwischen den Marken bestehe keine relevante Ahnlichkeit. Zwischen beiden
Marken lagen in der Gesamtheit hinreichende Unterschiede vor, da die angegrif-
fene Marke um das vorangestellte Wort ,pro* langer sei als die Widerspruchs-

marke. Es kdnne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesamtein-



druck der angegriffenen Marke von ,juris* gepragt werde. ,Pro juris“ kénne nicht
mit ,fir das Recht" Ubersetzt werden, denn die Praposition ,pro“ verlange in der
lateinischen Sprache den Ablativ, so dass die korrekte Form ,pro jure” wéare. Auch
eine assoziative Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. ,Pro* kénne die
Bedeutung ,professionell oder ,Profi* besitzen, dies gelte jedoch nur, wenn es ei-
nem anderen Wort nachgestellt werde. Bei der Voranstellung von ,pro“ sei die Be-
deutung ,fur“ aber naheliegender. Mit dem Sinngehalt ,fir juris* ergdben sich zwi-
schen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke jedoch keine Assozi-

ationen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Diese tragt vor, dass zwischen ,Rechtsberatung” in der angegriffenen Marke und
den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine enge Ahnlichkeit vorliege. Die
Dienstleistung ,Rechtsberatung” lasse sich von dem in Frage kommenden Perso-
nenkreis angesichts der Komplexitat der Rechtsfelder und zunehmender internati-
onaler Verflechtungen nicht ohne ausreichendes Hintergrundwissen der tatsachli-
chen Zusammenhange sowie der Rechtsprechung der zustandigen Gerichte zu-
friedenstellend erbringen. Der Anwalt nehme zur Erlangung des flr seine Rechts-
beratungstatigkeit erforderlichen Hintergrundwissens entweder die Dienste von
Unternehmen wie den der Widersprechenden in Anspruch oder er fuhre die erfor-
derliche Recherchetatigkeit selbst durch. Daher gehdre auch das Sammeln und
Liefern von Informationen aus dem juristischen Bereich zum anwaltschaftlichen
Tagesgeschaft. Auch im Bereich des ,Versicherungswesens” und ,Finanzwesens”
sei eine markenrechtlich relevante Ahnlichkeit zu bejahen. Insbesondere im Be-
reich des Finanzwesens spiele die Beratung in juristischer Hinsicht eine wichtige
Rolle.

Die Widerspruchsmarke sei eine Kennzeichnung mit erhéhtem Schutzumfang.
Das System ,juris” sei in allen Gerichten der Bundesrepublik Deutschland und in

nahezu allen Kanzleien der rechts- und steuerberatenden Berufe préasent.



Es sei bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Es sei davon
auszugehen, dass die jungere Marke verkirzt auf ,juris* wiedergegeben werde.
Der weitere Bestandteil ,pro* sei von extremer Kennzeichnungsschwache und
schutzunfahig. Er werde im Deutschen in der Bedeutung ,fur* oder als Kurzform
von ,professionell” verstanden. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu
bejahen. Der Teil des Verkehrs, der die Marken klanglich und schriftbildlich unter-
scheide werde hinsichtlich des Markenwortes ,pro* eine der aufgefiihrten Bedeu-
tungen assoziieren und die jingere Marke dem Unternehmen zuordnen, das auch
die Marke ,juris* fuhre. Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf den erhebli-

chen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Ausfiihrungen gemacht.
Im Verfahren vor der Markenstelle wurde eine erhdhte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke eingeraumt, aber bereits eine Ahnlichkeit der von beiden Mar-
ken erfassten Dienstleistungen ausgeschlossen. Die Widersprechende betreibe
Auftragsrecherchen und sammle Informationen auf verschiedenen juristischen Ge-
bieten. Die Markeninhaberin dagegen werde nur insoweit rechtsberatend tatig, als
es der Betrieb eines Rechtsschutzversicherers im Hinblick auf seine Versiche-
rungsnehmer erfordere. Die computergestitzten Auskunftssysteme der Markenin-
haberin seien vorrangig den Betriebsangehérigen zugedacht. Die Widerspre-
chende dagegen nutze die unter der Marke ,juris” arbeitenden EDV-Systeme zur

entgeltlichen Informationslieferung an Dritte. Eine Verwechslungsgefahr komme



daher nicht in Betracht. Auch eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf das Vor-
liegen eines Serienzeichens sei nicht zu bejahen. Dies gelte allein deshalb, well
die Widersprechende keine entsprechende Zeichenserie habe. ,Pro* kénne mit
Lfur* oder auch ,professionell* Ubersetzt werden. Im vorliegenden Fall sei ,pro* mit
einem anderen lateinischen Wort grammatikalisch einwandfrei kombiniert. Dies sei
auch den beteiligten Verkehrskreisen mit ihren juristischen oder zumindest teilju-
ristischen Ausbildungen gelaufig, da sich lateinische Begrifflichkeiten insbeson-
dere in der juristischen Terminologie bis heute erhalten hétten. Es bestehe daher

kein Grund ,pro“ wegzulassen und die Marke auf ,juris* zu verkirzen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Der Senat halt die Gefahr von Ver-
wechslungen gemar 88 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG fir gegeben.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der
Identitat oder Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken einerseits und
andererseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken er-
fassten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen
ist (vgl EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/TISSERAND). Daruber hinaus sind alle weiteren Umstande zu be-
ricksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kénnen, insbeson-
dere die Kennzeichnungskraft der alteren Marke (EuGH aaO - Lloyd; BGH aaO
- ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen die
verschiedenen fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden
Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z.B. ein geringerer Grad an Marken-
ahnlichkeit durch eine hohere Kennzeichnungskraft der alteren Marke bzw. durch

einen hoheren Grad an Dienstleistungsahnlichkeit ausgeglichen werden kann



(st.Rspr. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/Etop). Nach diesen Grundsatzen
muss im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

1. Nachdem es auf Benutzungsfragen hier nicht ankommt, ist fir die Frage der
Dienstleistungséahnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Grundsatzlich ist
dabei eine Ahnlichkeit von Dienstleistungen dann anzunehmen, wenn diese unter
Berlcksichtigung ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft,
ihrer regelméiigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als einander kon-
kurrierende oder einander erganzende Leistungen so enge BerUhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein konnten, sie
stammten aus demselben oder ggfs. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl
BGH GRUR 1998, 922 - Cannon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - Evian/Revian).

Unter Berlcksichtigung dieser Grundsatze ist im vorliegenden Fall von einer
Dienstleistungsahnlichkeit hinsichtlich samtlicher sich gegenuberstehender

Dienstleistungen auszugehen.

Die ,Rechtsberatung” in der angegriffenen Marke weist enge wirtschaftliche Be-
rihrungspunkte zu dem juristischen Auskunftssystem auf, fir das die Wider-
spruchsmarke eingetragen worden ist. Die Rechtsberatung, die im wesentlichen
den Rechtsanwalten und Patentanwalten vorbehalten ist, wird angesichts der
Komplexitat der Rechtsfelder und der Flle insbesondere Uber das Internet zu-
ganglicher Informationen immer h&ufiger unter Inanspruchnahme von externen
Recherchediensten - wie dem der Widersprechenden - ausgefiihrt. Die potentiel-
len Mandanten der Rechts- bzw. Patentanwalte, die deren Dienstleistung ,Rechts-
beratung® in Anspruch nehmen, erfahren dabei nicht ohne weiteres, dass die Ge-
winnung der Informationen durch Inanspruchnahme externer Unternehmen erfolgt
ist. Daher werden rechtssuchende Birger ohne weiteres annehmen kénnen, dass
die beiderseitigen Dienstleistungen von ein und demselben oder jedenfalls wirt-

schaftlich einander verbundenen Unternehmen angeboten werden. Ohne Belang



ist in diesem Zusammenhang, dass die Markeninhaberin, wie vor der Markenstelle
ausgefuhrt, ihre computergestiutzten Auskunftssysteme lediglich fur Betriebsange-
horige anbietet. Bei der Frage der Dienstleistungsahnlichkeit ist ndmlich insoweit
vom Dienstleistungsverzeichnis, nicht von der tatsachlichen Benutzung der sich

gegenuberstehenden Dienstleistungen auszugehen.

Es besteht dariiber hinaus eine, wenn auch entferntere Ahnlichkeit zwischen den
Dienstleistungen der Widersprechenden und ,Versicherungswesen” und ,Finanz-
wesen“ im Dienstleistungsverzeichnis der Markeninhaberin. In beiden Tatigkeits-
feldern werden Beratungsdienstleistungen auch unter Einbeziehung der juristi-
schen Fragen angeboten. Auch insoweit greifen Berater daher des Ofteren auf
entsprechende Rechercheleistungen und Auskunftssysteme, wie von der Wider-
sprechenden angeboten, zurlick, so dass von wirtschaftlichen Bertihrungspunkten

der sich gegentuberstehenden Dienstleistungen auszugehen.

2. Die Widersprechende hat bereits vor der Markenstelle und dann nochmals im
Verfahren vor dem Bundespatentgericht unter Vorlage einer eidesstattlichen
Versicherung eine erhohte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung
der Marke ,juris* vorgetragen. Auch die Markeninhaberin hat dies nicht in Zweifel
gezogen, so dass der Senat eine entsprechende Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde legt.

3. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenuber-

stehenden Marken nicht ein.

Dabei ist davon auszugehen, dass flur einen erheblichen Teil der angesprochenen
Verkehrskreise die jingere Marke im wesentlichen durch den Bestandteil ,juris"
gepragt wird.

Zwar ist es grundsatzlich nicht zulassig, aus einer angegriffenen jiungeren Marke

ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Ubereinstimmung mit der



Widerspruchsmarke festzustellen (BGHG GRUR 1996, 90 - Springende Raub-
katze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so
eigenstandige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zu-
kommt, dass darin der markenméaRige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gese-
hen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930
- Flaminger).

.Pro® ist ein Bestandteil, dem eine erhebliche Kennzeichnungsschwache anhaftet.
Er wird im Deutschen als lateinischer Begriff in der Bedeutung ,fur* oder als Kurz-
form fur ,professionell* im Sinne einer Qualitatsberihmung verstanden. Dabel
kommt eine begriffliche Verbindung der Gesamtbezeichnung zu einer untrennba-
ren Einheit aus sprachlichen Griinden jedenfalls fir denjenigen Teil des angespro-
chenen Verkehrs, der der lateinischen Sprache entsprechend machtig ist, nicht in
Betracht. Die Praposition ,pro“ wird in der lateinischen Sprache nur in Verbindung
mit dem Ablativ verwendet, so dass eine korrekte Bezeichnung ,pro jure* hei3en

musste.

Fur einen erheblichen Teil der Verkehrskreise, die ausreichende Lateinkenntnisse
haben bzw. ,pro* als beschreibende Abkirzung von ,professionell“ auffassen,
handelt es sich bei ,juris“ um den allein pragenden Bestandteil, so dass eine un-

mittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu bejahen ist.

Darliber hinaus kdnnen die Streitmarken jedoch auch gedanklich gemaR § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG in Verbindung gebracht werden. Insbesondere unter Bertcksichti-
gung der erheblichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch die
Vorlage der eidesstattlichen Versicherung dokumentiert und von der Markeninha-
berin nicht bestritten worden ist, liegt die Annahme von wirtschaftlichen oder orga-
nisatorischen Beziehungen zwischen der Markeninhaberin und der Widerspre-
chenden nahe; dies kommt insbesondere fur den Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise in Betracht, der die Sprachregelwidrigkeit der Verbindung der lateini-

schen Praposition ,pro* mit dem Genitiv des Begriffs ,jus” nicht erkennt.
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Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Griinden der
Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens

gemal 8§ 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Katker Dr. Hock
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