33 W (pat) 11/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 03 166

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Bender und der Richter Knoll und Katker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 304 03 166

CONPARTIS

geschutzt far

Unternehmensberatung, Consulting, namlich betriebswirtschatftli-
che Beratung, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten;
Finanzwesen und Geldgeschéfte, insbesondere Beratung in finan-
zieller Hinsicht, Finanzanalysen und Finanzberatung, Finanzierun-
gen und deren Vermittlung, Vermittlung von Vermdgensanlagen;
Erstellen von Gutachten in finanzieller Hinsicht, Vermittlung von

Immobilien,



ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 301 46 478

Compertis

geschatzt far

Buroarbeiten; Beratung von Unternehmen, Verbé&nden, Vereinen
und anderen Einrichtungen und Einzelpersonen in betriebswirt-
schaftlicher, versicherungswirtschaftlicher und finanzieller Hin-
sicht, insbesondere Beratung auf allen Gebieten der betrieblichen
Altersvorsorge und Beratung zum Vertrieb von Produkten der be-
trieblichen Altersvorsorge sowie aller damit zusammenhangende
Geschafte; Versicherungs- und Finanzwesen, insbesondere Be-
ratung zu und Vermittlung von Produkten der betrieblichen Alters-

vorsorge; Geldgeschéfte.

Der Widerspruch richtet sich nach dem Inhalt der Widerspruchserklarung gegen
alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke und wird - mit Ausnahme von ,Bi-

roarbeiten” - auf alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestutzt.

Mit Schreiben vom 4. November 2004 hat der Inhaber der angegriffenen Marke
gegen die seit dem 5. November 2001 eingetragene Widerspruchsmarke die Ein-
rede der Nichtbenutzung erhoben. Hierauf hat ihm die Markenstelle mit Bescheid
vom 17. November 2004 mitgeteilt, dass die Einrede mangels Ablaufs der Benut-
zungsschonfrist derzeit nicht zulassig sei und nach Ablauf der Benutzungsschon-

frist erneut erhoben werden ,misste“.

Mit Beschlissen vom 13. April 2005 und vom 27. September 2007, letzterer im
Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fir Klasse 36 die Loschung der jinge-
ren Marke angeordnet. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken die

Gefahr von Verwechslungen. Die Dienstleistung ,Vermittlung von Immobilien* der



angegriffene Marke sei mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zumin-
dest mittelgradig ahnlich, da haufig ein funktioneller Zusammenhang zwischen den
Dienstleistungen vorliege. Im Ubrigen lagen die beiderseitigen Dienstleistungen im
Identitatsbereich. Die Marken seien zumindest in klanglicher Hinsicht ahnlich. Sie
seien weitgehend identisch und unterschieden sich lediglich bei den Konsonanten
.,n/m“ am Ende der ersten Silbe und den Vokalen ,a/e" in der zweiten Silbe. Diese
Unterschiede in der Wortmitte seien nicht geeignet, eine hochgradige Ahnlichkeit
zu beseitigen, so dass angesichts der normalen Kennzeichnungskraft und der
Identitat, zumindest aber mittelgradigen Ahnlichkeit der Dienstleistungen, eine

Verwechslungsgefahr bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der jingeren Marke, mit der

er sinngemalf beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 13. April 2005 und vom 27. Sep-

tember 2007 aufzuheben und den Widerspruch zurtickzuweisen.

Seine Beschwerde hat er nicht begrindet. Im Verfahren vor der Markenstelle hat
er vorgetragen, dass die beiden Verfahrensbeteiligten in unterschiedlichen Berei-
chen des Finanz- und Versicherungswesens tatig seien. Die Widersprechende
betatige sich im Versicherungswesen, insbesondere der betrieblichen Altersvor-
sorge, wahrend das Unternehmen des Markeninhabers im Bereich des Consul-
ting, der Finanzierungsvermittlung und Kapitalbeschaffung, insbesondere fur mit-
telstandische Unternehmen, sowie der Immobilienvermittlung tétig sei. Zudem
werde die angegriffene Marke vornehmlich im Umkreis von etwa 100 km um die
Stadt Hof verwendet, wahrend die Widersprechende im Raum Wiesbaden tatig
sei. Auch wurden die Marken jeweils mit unterscheidenden Zusétzen verwendet,
insbesondere unterschiedlichen Zusatzen Uber die Gesellschaftsform. Daruber
hinaus unterschieden sich die Marken neben den Konsonanten ,m/n“ und den Vo-

kalen ,a/e“ durch ihre Schreibweise in durchgéngiger Grof3schreibung bei



,CONPARTIS" und die (bis auf den Anfangsbuchstaben) Kleinschreibung bei

~compertis*“.

Auch die Widersprechende hat von einer AuBerung abgesehen. Im Verfahren vor
der Markenstelle hat sie vorgetragen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen
identisch, jedenfalls hochgradig ahnlich seien und dass auf Grund der hochgradi-
gen Zeichendhnlichkeit eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Zeichen un-
terschieden sich lediglich in den sowohl schriftbildlich als auch klanglich beinahe
identischen Konsonanten ,n/m“ und den &hnlichen Vokalen ,a/e“. Auf auf3erhalb
des Registerinhalts liegende Umstande, auf die der Markeninhaber maf3geblich

abgestellt habe, komme es im Widerspruchsverfahren nicht an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht be-
grindet. Zu Recht hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr i.S.d. 889
Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG festgestellt und die Léschung der angegrif-

fenen Marke angeordnet.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Offentlichkeit glauben kénnte, dass die
mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus
demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist
unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Dabei ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder
in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorru-
fen, wobei insbesondere die kennzeichnungskraftigen und dominierenden Ele-

mente zu bericksichtigen sind. Fur die umfassende Beurteilung der Verwechs-



lungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durch-
schnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EUGH GRUR
2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Fi-
nanziaria Spa/HABM (,BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwir-
kung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentitat oder
-ahnlichkeit, der Markenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren/Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken
oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR
2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu
bewerten. Weder ergaben sich Hinweise auf eine Schwachung der Kennzeich-
nungskraft, etwa infolge eines sachlich-beschreibenden Begriffsinhalts, noch wa-
ren Anhaltspunkte dafiir vorhanden, dass die Kennzeichnungskraft infolge intensi-

ver Benutzung erhéht worden ist.

b) Die sich gegeniiberstehenden Dienstleistungen liegen weitgehend im Identi-
tatsbereich, im Ubrigen sind sie hochgradig &ahnlich. Nachdem die am
4. November 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede zu diesem Zeitpunkt nach
8 43 Abs. 1 MarkenG unzulassig war und spater nicht nochmals gesondert erho-
ben worden ist, sind die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vollumfanglich
nach dem Registerstand zu bericksichtigen. Insbesondere wird eine mangels
Ablaufs der Benutzungsschonfrist verfriiht und damit unzulassig erhobene Nicht-
benutzungseinrede nach standiger Rechtsprechung auch nicht in einem spéteren
Stadium des Verfahrens "nachtraglich" zulassig (vgl. Strébele/Hacker, Markenge-
setz, 9. Aufl., 8 43, Rdn. 22 m. w. N.).



Im Ubrigen ist es auch ohne Belang, ob die Verfahrensbeteiligten in ihrer Unter-
nehmenspraxis verschiedene inhaltliche Schwerpunkte haben oder bestimmte fur
sie eingetragene Einzeldienstleistungen nicht erbringen. Auch auf sonstige aul3er-
halb des Registerinhalts liegende Umstande, wie drtlich begrenzte Verwendungen
oder Verwendungen mit Zuséatzen, kommt es nicht an. Im markenrechtlichen Wi-
derspruchsverfahren sind die beiderseitigen Marken und ihre fir sie eingetragenen
Waren oder Dienstleistungen allein nach dem Registerstand zu vergleichen. Et-
was anderes konnte sich nur als Folge einer zulassigen Nichtbenutzungseinrede
nach § 43 Abs. 1 MarkenG ergeben, die hier aber gerade nicht vorliegt (s. 0.).

Die fur die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen ,Unternehmensbera-
tung, Consulting, ndmlich betriebwirtschaftliche Beratung, Erstellen von betriebs-
wirtschaftlichen Gutachten* sind entweder bereits vollstandig von der fur die Wi-
derspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung ,Beratung von Unternehmen, ... in
betriebwirtschaftlicher ... Hinsicht, insbesondere ...“ erfasst oder uberschneiden
sich zumindest weitgehend damit. Denn die mit dem Wort ,insbesondere ... ein-
geleitete Aufzahlung ist (im Gegensatz zur Einleitung mit ,namlich®) nur illustrie-
rend, nicht aber abschlieBend. Daher ist insoweit eine Identitat der beiderseitigen

Dienstleistungen festzustellen.

Ebenso sind die fur die jingere Marken eingetragenen Dienstleistungen ,Finanz-
wesen und Geldgeschafte, insbesondere ..., Vermittlung von Vermégensanlagen®
von den fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriffen ,Finanzwesen*
und ,Geldgeschéafte” vollstandig erfasst, so dass auch insoweit eine ldentitat be-
steht.



Auch die fur die jungere Marke eingetragene Dienstleistung ,Erstellen von Gut-
achten in finanzieller Hinsicht” ist bereits von den beiden o. g. Oberbegriffen der
Widerspruchsmarke erfasst, zumindest aber mit der fur die Widersprechende ge-
schitzten Dienstleistung ,Beratung von Unternehmen, Verbanden, ... in finanziel-

ler Hinsicht, insbesondere ..."“ hochgradig ahnlich.

Schliel3lich ist auch die fur die jingere Marke eingetragene Dienstleistung ,Ver-
mittlung von Immobilen* mit den fur die Widersprechende geschiitzten Dienstleis-
tungen ,Finanzwesen® und ,Geldgeschafte” hochgradig éhnlich. Denn die beider-
seitigen Dienstleistungen haben gewichtige Gemeinsamkeiten und Berihrungs-
punkte. So werden Immobilien z. B. in den Geschaftsstellen von Banken bewor-
ben und von diesen oder deren Tochterunternehmen vermittelt. Es bestehen also
Uberschneidungen bei den Dienstleistungserbringern. Beriihrungspunkte beste-
hen auch bei der Immobilienfinanzierung, die regelmallig mit dem Erwerb der
Immobilie einhergeht und diesen Zweck ermdglichen soll. So werden Immobilien-
finanzierungen etwa auch von Immobilienmaklern angeboten bzw. vermittelt. Zu-
dem dienen auch die Auflage, der Vertrieb und der Betrieb von (zum Finanzwe-
sen) gehorenden Immobilienfonds der Verwertung von Immobilien, so dass eine

weitere Gemeinsamkeit mit dem Immobilienwesen besteht.

c) Die angegriffene Marke halt den damit erforderlichen deutlichen Abstand zur

Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ein.

In klanglicher Hinsicht stimmen die mit jeweils drei Silben bzw. neun Buchstaben
eher langen Markenworter in sieben Lauten Uberein. Insbesondere sind die vom
Verkehr regelmaRig starker beachtete Wortanfange identisch, jedenfalls fast iden-
tisch. Soweit sich die Markenwoérter im Auslaut ,n* bzw. ,m" der jeweils ersten
Silbe unterscheiden, ist diese Abweichung zu vernachlassigen, da ,m" und ,n“ eng
verwandt sind und - jedenfalls an unbetonter Stelle von Fantasiewortern - selbst
bei guten akustischen Bedingungen flreinander gehoért werden kdonnen. Zudem



fallt die ldentitdt am ungewohnlichen Schluss ,-tis* auf, der beiden Marken einen

an lateinische Begriffe erinnernden Wortcharakter verleiht.

Allein die Abweichung zwischen dem dunklen Vokal ,a“ und dem hellen Vokal ,e*
stellt einen fur sich genommen durchaus beachtlichen Klangunterschied dar. An-
gesichts der ansonsten weitgehenden Ubereinstimmungen in nahezu jedem ihrer
Laute, die Gemeinsamkeiten in Kriterien wie der Silbengliederung, dem Wortan-
fang, der Betonung und dem Sprechrhythmus bewirken, vermag diese Abwei-
chung jedoch nicht zu einem merklich unterschiedlichen Gesamtklangcharakter
der jungeren Marke zu fuhren. Daher hélt sie den erforderlichen deutlichen Ab-

stand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Zudem sind die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ahnlich. Hier-
bei sind alle verkehrsiblichen Schreibweisen zu berucksichtigen, insbesondere
die Grol3- und Kleinschreibung (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9, Rdn. 155, 207).
Soweit die Marken in Versalien (CONPARTIS; COMPERTIS) oder in Normalschrift
(Conpartis; Compertis) wiedergegeben werden, entsprechen sie sich nach Kri-
terien wie Wortlange, Wortanfang und -schluss sowie in der Wortkontur. Insge-

samt besteht damit die Gefahr von Verwechslungen.

Damit hat die Markenstelle zu Recht die Léschung der angegriffenen Marke ange-

ordnet, so dass die Beschwerde als unbegrindet zurtickzuweisen war.
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2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Griinden
der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens gemal § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender Knoll Katker

Cl



