BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 220/04 Verkindet am
31. Oktober 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 02 735

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 31. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 36 vom 24. Juni 2004
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke
397 61 083 fur folgende Dienstleistungen zurtuckgewiesen

worden ist;

.Dienstleistungen eines Wirtschaftsprifers, Organisationsbe-
ratung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung,
Unternehmensberatung; Dienstleistungen eines Steuerbera-
ters, namlich Erstellen von Steuererklarungen; Finanzbera-
tung, Absatzfinanzierung, Kreditberatung, Hypothekenver-
mittlung, Schatzen von Immobilien, Vermdgensverwaltung;
Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich Erstellen von
Steuergutachten und Steuerschatzungen; Durchfiihrung von
Weiterbildungsveranstaltungen, Schulungen, Training auf den
Gebieten Wirtschaftsprufung und Steuerberatung, Veranstal-
tung von Seminaren; Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes,
Steuerrechtsberatung, Erstellen von Programmen fir die Da-

tenverarbeitung”.



2. Hinsichtlich der unter Ziffer 1. genannten Dienstleistungen
wird die Loschung der angegriffenen Marke 303 02 735 auf-
grund des Widerspruchs aus der Marke 397 61 083 angeord-

net.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

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

Dienstleistungen

Dienstleistungen eines Wirtschaftspriufers, Organisationsberatung,
betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Unterneh-
mensberatung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich
Erstellen von Steuererklarungen; Finanzberatung, Absatzfinanzie-
rung, Kreditberatung, Grundsticks- und Hausverwaltung, Hypo-
thekenvermittlung, Schatzen von Immobilien, Vermdgensverwal-
tung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich Erstellen von
Steuergutachten und Steuerschatzungen; Herausgabe von Infor-
mationsschriften und Verbraucherinformationen in Form von
Druckerzeugnissen, ausgenommen fir Werbezwecke; Durchfih-
rung von Weiterbildungsveranstaltungen, Schulungen, Training
auf den Gebieten Wirtschaftsprifung und Steuerberatung, Veran-
staltung von Seminaren; Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes,
Steuerrechtsberatung, Erstellen von Programmen fir die Daten-

verarbeitung



bestimmten Marke 303 02 735.5
ADVITAM
auf Grund der fur die Waren und Dienstleistungen

Datenverarbeitungsgerate und Computer, Verkaufsautomaten;
Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung; Schulungen;
Einstellung von Webseiten ins Internet fur Dritte, namlich Gestal-
tung und Ablage im Internet (Webpublishing), Dienstleistungen ei-
nes Internetproviders, Einstellen von Webseiten ins Internet fur
Dritte (Webhosting), Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers,
Informationsmaklers und Providers, namlich Vermittlung und Ver-
mietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken
im Internet, Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung,

EDV-Programme (soweit in Klasse 9 enthalten)

am 31. Juli 1998 eingetragenen Marke 397 61 083

Avifta

am 6. August 2002 Widerspruch erhoben worden.



Die Markenstelle fir Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom
24. Juni 2004 zuruckgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass zwischen
den beiderseitigen Dienstleistungen teilweise Identitat bestiinde und beide Marken
als Phantasiebezeichnungen jeweils eine normale Kennzeichnungskraft aufwie-
sen. Vor diesem Hintergrund sei ein deutlicher Abstand erforderlich, der hier aller-
dings vorliege. Es stiinden sich dabei eine Wortmarke sowie eine Wort-Bild-Marke
gegenuber, wobei die Wort-Bild-Marke von ihrem Wortelement gepragt werde.
Schriftbildliche Verwechslungen schieden auf Grund der unterschiedlichen Wort-
lange aus. Auch eine klangliche Ahnlichkeit bestehe nicht. Der pragende Be-
standteil der Widerspruchsmarke ,Avita“ besitze ein weiches Klangbild, das von
den Vokalen beherrscht werde. Demgegeniber seien in der angegriffenen Marke
nicht nur die Konsonanten ,D“ und ,M* zusatzlich enthalten, sie veranderten das
Klangbild auch erheblich, denn durch ihre Stellung als erster und letzter Konso-
nant beeinflussten sie die Aussprache der Marke wesentlich. Dies habe auch eine
Verédnderung der Betonung der Silben zur Folge. Bei beiden Marken sei zwar die
mittlere Silbe mit dem Vokal ,i“ am starksten betont, dennoch wirden bei der alte-
ren Marke auch die beiden Vokale ,a“ am Anfang und Ende der Marke eher lang
ausgesprochen, wahrend diese in der jungeren Marke durch die nachgestellten
Konsonanten kurz gesprochen wuirde. Insgesamt bestiinden somit deutliche

klangliche Unterschiede.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
tragt vor, dass die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen iden-
tisch bzw. hochgradig @hnlich seien, insbesondere auch die ,Grundstiicks- und
Hausverwaltung” sowie die ,Vermdgensverwaltung” gehdrten zu den Kernpunkten
der Unternehmensverwaltung. Auch seien die Dienstleistungen der alteren Marke
.unternehmensberatung” und ,Unternehmensverwaltung“ hochgradig ahnlich zu
.Herausgabe von Informationsschriften und Verbraucherinformationen in Form von
Druckerzeugnissen, ausgenommen fur Werbezwecke®. Die sich gegenuberste-
henden Marken seien sowohl optisch als auch phonetisch @hnlich, wobei hinsicht-

lich der optischen Ahnlichkeit die Widerspruchsmarke vom Wortbestandteil ge-



pragt werde. Verstandige Verbraucher nahmen die beiden Konsonanten der jin-
geren Marke ,D“ sowie ,M“ nicht als unterscheidungserheblich wahr. Der Verkehr
neige vielmehr zum Verschlucken der beiden Buchstaben da diese weich ausge-

sprochen wirden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

angefochtenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor, dass eine Dienstleistungsahnlichkeit hinsichtlich aller Dienstleistun-
gen nicht ohne weiteres anzunehmen sei. Auch wenn die gesamten Dienstleistun-
gen sich in irgendeiner Form gegenseitig erganzten oder in irgendeinem Verhalt-
nis zueinander stehen kénnten, kbnne man sie nicht einfach gleichsetzen. Die

Marken seien sowohl optisch als auch phonetisch nicht verwechselbar.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll

der mindlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begriindet. Der Se-
nat halt die Verwechslungsgefahr gemafl 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den
sich gegeniberstehenden Marken hinsichtlich aller Dienstleistungen mit Aus-

nahme von ,Grundstiicks- und Hausverwaltung“ sowie ,Herausgabe von Informa-



tionsschriften und Verbraucherinformationen in Form von Druckerzeugnissen,

ausgenommen fur Werbezwecke* flr 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 Fall eines durchschnittlich informier-
ten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist
(EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHE/TIS-
SERAND). Daruber hinaus sind alle weiteren Umstande zu bericksichtigen, die
sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken konnen, insbesondere die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke (EuGH a.a.O. -Lloyd; BGH a.a.O.
- ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995 - Honka). Dabei stehen die verschie-
denen fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in
einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Marken&hnlichkeit
durch eine héhere Kennzeichnungskraft der élteren Marke bzw. durch einen héhe-
ren Grad an Dienstleistungsahnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. vgl.
BGH GRUR 2000, 603 - Cetof/Etop). Nach diesen Grundsatzen ist im vorliegen-
den Fall teilweise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Nachdem Benutzungsfragen hier nicht einschlagig sind, ist fur die Frage der

Ahnlichkeit der Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Dienstleistungen ist dabei grundsatzlich anzu-
nehmen, wenn diese unter Berlcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr
Verhdltnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer
regelmaligen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméafigen Vertriebs- oder Erbrin-
gungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Be-
deutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergédnzende
Leistungen oder andere fir die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen

Grunde - so enge Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrs-



kreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirt-
schatftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH
GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX).

Nach dieser Definition ist eine Ahnlichkeit aller sich gegeniiberstehenden Dienst-
leistungen mit Ausnahme von ,Grundsticks- und Hausverwaltung“ und ,Heraus-
gabe von Informationsschriften und Verbraucherinformationen in Form von

Druckerzeugnissen, ausgenommen fur Werbezwecke" gegeben.

Die

Dienstleistungen eines Wirtschaftspriufers; Organisationsberatung;
betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Unterneh-
mensberatung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich

Erstellen von Steuererklarungen

Finanzberatung, Absatzfinanzierung, Kreditberatung, Hypotheken-
vermittlung, Schatzen von Immobilien; Vermégensverwaltung so-
wie Dienstleistungen eines Steuerberaters, namlich Erstellen von

Steuergutachten und Steuerschatzungen

Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, Steuerrechtsberatung,
sind mit der Dienstleistung

Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung
jedenfalls teilweise identisch und in den dbrigen Fallen jedenfalls im Bereich der
mittleren Ahnlichkeit. In der heutigen Unternehmensberatung und Unternehmens-

verwaltung erfolgt eine gesamtheitliche und umfangliche Betreuung in Bezug auf

das Gesamtunternehmen, somit eine Beratung in finanzieller und steuerlicher Hin-



sicht, die sich auch auf Organisationsberatung erstreckt (vgl. zur Ahnlichkeit, Un-

ternehmensverwaltung und Wirtschaftsprifung auch BPatG, 33 W (pat) 115/96).

Die Dienstleistungen ,Durchfihrung von Weiterbildungsveranstaltungen, Schulun-
gen, Training auf den Gebieten Wirtschaftsprifung und Steuerberatung, Veran-
staltung von Seminaren® sind ebenfalls hochgradig ahnlich mit der Dienstleistung
»Schulungen® im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke. Die Dienst-
leistung ,Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung® ist in beiden

Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten.

Eine ausreichende Ahnlichkeit ist zwischen der Dienstleistung ,Grundstiicks- und
Hausverwaltung® in der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke ist nicht festzustellen. Es handelt sich insoweit um bloRe Verwal-
tungsdienstleistungen, die keinen Zusammenhang mit den eingetragenen Dienst-
leistungen der Widerspruchsmarke aufweisen. Gleiches gilt fur ,Herausgabe von
Informationsschriften und Verbraucherinformationen in Form von Druckerzeugnis-
sen, ausgenommen fir Werbezwecke®. Insbesondere ist insoweit keine Ahnlich-
keit zu ,Einstellen von Webseiten ins Internet fur Dritte, ndmlich Gestaltung und
Ablage im Internet” festzustellen. Die Dienstleistungen in der angegriffenen Marke
betreffen insoweit lediglich die technische Zurverfugungstellung im Internet und
haben insoweit keinen ausreichenden Bezug zu dem Inhalt der betreffenden Her-
ausgabe der Publikationen im Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen
Marke.

2. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte geht der Senat von einer durchschnittli-

chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

3. Die angegriffene Marke hélt bei dieser Ausgangslage den insoweit erforderli-
chen gréfReren Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht
nicht ein, soweit die sich gegenuberstehenden Dienstleistungen ahnlich sind. Die

sich gegenuberstehenden Marken werden in erheblichem Umfang &hnlich wahrge-



-10 -

nommen. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke
hier von dem Wortbestandteil ,Avita“ gepragt wird. Die grafische Ausgestaltung
der Marke durch zwei von links unten nach rechts oben zulaufende Striche ist le-
diglich eine werbelbliche Grafik, die bei der klanglichen Benennung der Marke
aul3er Betracht bleibt.

Die sich gegenuberstehenden Marken stimmen hinsichtlich der Vokalfolge ,A-i-a“,
der Silbenzahl und des Sprechrhythmusses Uberein. Die Marken unterscheiden
sich am Anfang lediglich in dem ,D" das in der angegriffenen Marke als zweiter
Buchstabe eingeschoben ist; dieses wird jedoch weich ausgesprochen und kann
insbesondere bei telefonischer Ubermittiung ohne weiteres tiberhért werden. Unter
Bertcksichtigung der Tatsache, dass der Verkehr grundséatzlich den Markenan-
fangen groRere Bedeutung beimisst, werden die weiteren Unterschiede am jewei-
ligen Wortende regelmafiig in den Hintergrund treten. Insbesondere bei fliichtigen
Kontakten oder telefonischen Ubermittlungen, kann daher insgesamt eine Ver-

wechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

4. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Grinden
der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens gemal § 71 Abs. 1 Marken aufzuerlegen.

gez.
Unterschriften



