BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 45/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 32 238

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

BPatG 152
08.05






beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtiickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Caffesso

ist am 13. Juli 2005 unter der Nummer 305 32 238 u. a. fur die Waren

"Elektrische Kaffeemaschinen, Kaffeefiltergerate (elektrisch);
Kaffeefilter aus Papier; Kaffee, Kaffeegetranke, Kaffeearomen,
Rohkaffee"

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

tragen und am 12. August 2005 veréffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritatsélte-

ren, u. a. fur die Waren

"Elektrische Kaffee-, Tee- und Espressomaschinen; Waren fir
Haushalt und Kiche (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere
Kaffee- und Teekannen und -service; nicht elektrische Tee- und

Kaffeemaschinen und -muhlen"



am 12. Januar 2004 eingetragenen Wortmarke Nummer 303 56 019

Caffeo

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 11 des DPMA hat mit Erstbeschluss vom
18. November 2006 zwischen den Vergleichsmarken eine teilweise Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG be-
jaht und geméanR § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Teilldschung der angegriffenen
Marke im Umfang der Ware "elektrische Kaffeemaschinen" angeordnet. Im Ubri-
gen wurde der Widerspruch zurtickgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung
der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss vom 19. Méarz 2008).

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefiihrt, dass die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke trotz des Markenbestandteils "Caffe-", der in Verbindung
mit den hier relevanten Widerspruchswaren einen beschreibenden Anklang habe,
noch als durchschnittlich zu beurteilen sei. Unter Berlcksichtigung dieser noch
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft konne im Bereich der identischen Kolli-
sionswaren "elektrische Kaffeemaschinen" eine Verwechslungsgefahr nicht aus-
geschlossen werden. Dagegen komme eine weitergehende Ldschung der ange-
griffenen Marke nicht in Betracht. Die weiteren angegriffenen Waren "Kaffeefilter-
gerate (elektrisch)", "Kaffeefilter aus Papier”, "Kaffee", "Kaffeegetranke", "Kaffee-
aromen" und "Rohkaffee" lagen zwar teilweise im Ahnlichkeitsbereich der Wider-
spruchswaren “elektrische Kaffeemaschinen, Tee- und Espressomaschinen”,
dennoch werde aber hier der erforderliche Abstand der Marken noch in jeder Hin-
sicht eingehalten. In schriftbildlicher Hinsicht seien die Marken aufgrund der unter-
schiedlichen Wortlangen und wegen des Doppelkonsonanten "ss" innerhalb der
angegriffenen Marke hinreichend unterschiedlich. Eine etwaige begriffliche und
klangliche Ahnlichkeit sei nicht beachtlich, weil die Kollisionsmarken insoweit nur

in dem warenbeschreibenden und daher schutzunfahigen Markenbestandteil



"Caffe-" Ubereinstimmten. Der Verkehr wende seine Aufmerksamkeit den abwei-
chenden Markenbestandteilen zu, die zur Verhinderung einer Verwechslungsge-

fahr ausreichten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffas-
sung, dass die Markenstelle eine weitergehende Verwechslungsgefahr zu Unrecht
verneint habe. Eine Warenidentitat sei nicht nur bei der geldschten Ware "elektri-
sche Kaffeemaschinen”, sondern auch hinsichtlich der angegriffenen Waren
"Kaffeefiltergerate (elektrisch)" gegeben. Ein Kaffeefiltergerat, das elektrisch be-
trieben werde, sei nichts anderes als eine elektrische Kaffeemaschine. Zudem
seien die Waren "Kaffeefilter aus Papier; Kaffee; Kaffeegetranke; Kaffeearomen;
Rohkaffee" nicht nur entfernt ahnlich zu der Widerspruchsware "elektrische
Kaffeemaschinen”, sondern hier liege eine sehr enge Ahnlichkeit der Waren vor,

weshalb die angegriffene Marke auch in diesem Umfang zu I6schen sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemal),

die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 11 des DPMA vom
18. November 2006 und vom 19. Marz 2008 aufzuheben, soweit
darin der Widerspruch aus der Marke 303 56 019 zurlickgewiesen
worden ist, und die weitergehende Loschung der Marke
30532238 auch im Umfang der Waren "Kaffeefiltergerate
(elektrisch); Kaffeefilter aus Papier; Kaffee, Kaffeegetranke,
Kaffeearomen, Rohkaffee" anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht

geauliert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die zuladssige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht in den streitgegenstandlichen Warenbe-
reichen weder in klanglicher und schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht eine
markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von 89 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht eine weitergehende Loschung der
angegriffenen Marke gemal 88 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ver-

weigert.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfassend vorzuneh-
men. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der
Waren-/Dienstleistungsidentitdt oder -&hnlichkeit, der Markenidentitat oder
-ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH
GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044
(Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH
GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteser-
kreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die seit dem 27. August 2009 nach
88 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 5 MarkenG mogliche Einrede der mangelnden Be-
nutzung nicht erhoben, weshalb fur die Widerspruchsmarke von den im Register
eingetragenen Waren auszugehen ist. Insoweit stehen sich daher im streitgegen-
standlichen Umfang zum Teil noch identische Waren gegenuber. Beispielsweise
wird man - aus den von der Widersprechenden zutreffend genannten Griinden -

auch von einer Identitat zwischen der mit der angegriffenen Marke beanspruchten



Ware "Kaffeefiltergeréte (elektrisch)" und der Ware "elektrische Kaffeemaschinen®,

fur die die Widerspruchsmarke u. a. eingetragen ist, ausgehen mussen.

Allerdings kann im vorliegenden Fall der Widerspruchsmarke "Caffeo", soweit es
die mit der Widerspruchmarke beanspruchten, hier in erster Linie interessierenden
Waren "Elektrische Kaffeemaschinen”, "Espressomaschinen” und "nicht elektri-
sche Kaffeemaschinen" betrifft, nur eine Kennzeichnungskraft im unteren Bereich
des Durchschnitts attestiert werden. Zu diesen Waren hat die Widerspruchsmarke
"Caffeo” einen deutlich beschreibenden Bezug, der zu einer Minderung der Kenn-
zeichnungskraft fihrt. Umgekehrt sind Anhaltspunkte, die auf eine Erhéhung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke schlieen lassen konnten, weder
vorgetragen worden noch ersichtlich. Insbesondere hat die Widersprechende nicht
dargetan, dass sie die Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Kaffeemaschinen

oder sonstigen Kaffeezubereitungsgerate tber langere Zeit intensiv benutzt habe.

Mit Rucksicht auf die genannten, die Gefahr von Kollisionen beeinflussenden
Faktoren reichen die in den Markenworten vorhandenen Abweichungen noch aus,

um eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Im Streitfall stehen sich Marken gegenuber, die sich beide als Abwandlungen des
beschreibenden Begriffs "Kaffee" bzw. des in Deutschland ebenso gebrauchlichen
italienischen Wortes "caffé" darstellen. Bei dieser Ausgangslage kann eine Ver-
wechslungsgefahr im Rechtssinne nur angenommen werden, wenn die Ver-
gleichsmarken gerade in der jeweiligen Abwandlung hinreichende Ubereinstim-
mungen aufweisen. Denn anerkannt ist zwar, dass Ubereinstimmungen in be-
schreibenden Zeichenteilen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht
einfach ausgeblendet werden dirfen, also zur Verwechselbarkeit beitragen kon-
nen (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX").
Nicht zuldssig ist es jedoch, die Verwechslungsgefahr mafgeblich gerade auf die
Ubereinstimmung in den beschreibenden Elementen zu stiitzen. Insoweit wirkt

sich die genannte reduzierte Kennzeichnungskraft der in Anlehnung an einen be-



schreibenden Begriff gebildeten &alteren Marke aus; anders gesagt: Wer eine be-
schreibende Angabe zum Ausgangspunkt seiner Marke macht, hat es hinzuneh-
men, wenn Dritte dies ebenso tun, solange nur die Abwandlungen selbst hinrei-
chend verschieden sind (vgl. m. w. N. Str6bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 89
Rn. 132).

Im vorliegenden Fall beschrankt sich der eigenprdgende Gehalt der Wider-
spruchsmarke darauf, dass der beschreibenden Angabe "Caffe-" der Auslaut "-o0"
angehangt wurde. Demgegentber wandelt die angegriffene Marke dieselbe An-
gabe durch Anfligung der Lautfolge "-sso" ab, was auf einer Zusammenziehung
von "Caffé" und "Espresso” beruhen mag. Damit stimmen die Vergleichsmarken
zwar uber ihren beschreibenden Begriffskern hinaus auch in dem Auslaut "-o0"
Uberein. Durch die Einfligung des "ss" in der angegriffenen Marke wird indessen
ein hinreichender Abstand zur Widerspruchsmarke geschaffen. Der Doppelkonso-
nant "ss" ist nicht nur fir sich gesehen klangstark und nicht zu tberhéren; er ver-
andert dartber hinaus die Phonetik des vorausgehenden Vokals "e" weg von dem
im Deutschen gebrauchlichen geschlossenen "e" in "Kaffee" hin zu einer offenen
Artikulation. Schriftbildlich fihrt das Doppel-S zu einem deutlich langeren Wort-
umfang. Im Sinngehalt beschranken sich die Ubereinstinmungen der Vergleichs-
marken auf den beschreibenden und insoweit markenrechtlich unbeachtlichen

Begriffskern "Kaffee".

Die vorliegende Beurteilung steht im Ubrigen in Einklang mit einer vergleichbaren
Entscheidung des 32. Senats des BPatG vom 25. Oktober 2005, 32 W (pat)
205/04 ("caffetto/CAFFIATQO"), die in PAVIS PROMA veroffentlicht ist.



Daflr, einer der beiden Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Bil-

ligkeitsgriinden aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker Kober-Dehm Eisenrauch
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