BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 554/10 Verkiindet am
6. November 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 30 2008 030 151

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am
Amtsgericht Dr. Wache in der mindlichen Verhandlung am 6. November 2012

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 36 vom 23. Au-
gust 2010 wird aufgehoben und die angegriffene Wort-/Bildmarke
Nr. 30 2008 030 151 wird gel6scht.

Grinde

Der Markeninhaber hat am 19. Juni 2008 die Wort-/Bildmarke
E
als schwarz/weil3e Eintragung angemeldet. Die Marke ist am 20. August 2008 ein-

getragen worden. Nach einer Teilléschung auf Antrag des Inhabers ist die Marke

noch eingetragen fur die Dienstleistungen



Klasse 35:
Vermittlung von Handelsgeschaften fur Dritte, auch im Rahmen
von e-commerce; Vermittlung von Vertragen fur Dritte, Uber die

Erbringung von Dienstleistungen

Klasse 36:
Kreditvermittlung; Vergabe von Darlehen; Versicherungsberatung;
Finanzanalysen; finanzielle Beratung; Vermittlung von Vermo-

gensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen.

Der Widersprechende hat aus seiner seit dem 17. Méarz 1999 als Kollektivmarke

eingetragenen Wort-/Bildmarke

C

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen fir die Dienstleis-

tungen

Ermittlung in Geschaftsangelegenheiten (Auskunftei); Marke-
tingservices, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensbe-
ratung und Organisationsberatung; Verwaltung fremder Ge-
schéftsinteressen; Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung
(Factoring); Einziehung von AuRenstanden (Inkasso); Durchfiih-
rung von Branchenrisikoanalysen; Erstellung von Inkasso-Soft-
ware sowie von Software fur Forderungsmanagement und Kredit-
waurdigkeitsprufung; Erstellung von mathematisch-statistischen Be-
rechnungen zur Kreditrisikobewertung (Scoring) sowie diesbezlg-
licher Software; Erstellung von Datenbanken einschlie3lich CD-



ROM; Software, die insbesondere fur den Einsatz auf den Gebie-
ten des Forderungsmanagements und der Kreditwirdigkeitspru-
fung bestimmt ist; entgeltliche Ermdglichung des Zugriffs auf Da-
tenbanken einschlie3lich CD-ROM und Erteilung von Auskunften

aus Datenbanken einschlie3lich CD-ROM; Druckereierzeugnisse.

Mit Beschluss vom 23. August 2010 hat die Markenstelle fur Klasse 36 den Wider-

spruch zurickgewiesen.

Sie hat ausgefihrt, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft habe. Substantiierte Belege fur eine Erhdhung der Kennzeichnungs-
kraft durch Benutzung habe der Widersprechende nicht vorgelegt. Die Dienstleis-
tungen seien einander teilweise ahnlich. Es handle sich um Dienstleistungen, bei
denen von dem angesprochenen Publikum eine erhdhte Aufmerksamkeit zu er-
warten sei. Auf dieser Grundlage bestehe keine Verwechslungsgefahr; denn zwi-
schen beiden Marken seien sowohl im Schriftbild als auch im Klang erhebliche
Unterschiede vorhanden. Eine gewisse klangliche Ahnlichkeit werde durch den

Bedeutungsunterschied in den Elementen ,inform“ und ,reform“ ausgeglichen.

Dagegen wendet sich der Widersprechende mit der Beschwerde.

Er bringt vor, dass die Kennzeichnungskraft seiner Marke tGberdurchschnittlich sei.
Das ergebe sich aus der jahrzehntelangen starken Benutzung; die Marke sei all-
gemein bekannt. Der Widersprechende verweist dafir auf die von ihm vorgelegten

Unterlagen.

Der Widersprechende meint, dass zwischen den beiden Marken in klanglicher
Hinsicht - entgegen der Auffassung der Markenstelle - Verwechslungsgefahr be-
stehe. Ein begrifflicher Unterschied zwischen den beiden Zeichen werde vom
Publikum nicht sofort erfasst und sei deshalb unerheblich. Abgesehen davon



kénne ein Unterschied in der Bedeutung die hohe klangliche Ahnlichkeit nicht

ausgleichen.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

23. August 2010 aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Markeninhaber vertritt die Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr ge-
geben sei. Er bringt vor, dass er seine Leistungen gegeniber Endkunden und Pri-
vatpersonen erbringe, wahrend sich der Widersprechende an Unternehmen
wende. Somit seien unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen; die beidersei-
tigen Dienstleistungen seien unadhnlich. Zudem koénne sich der Widersprechende
nicht auf gesteigerte Verkehrsbekanntheit berufen; denn bei den Verbrauchern, an
die sich das angegriffene Zeichen wende, sei die Widersprechende nicht beson-
ders bekannt.

In den Wortelementen beider Marken seien stark beschreibende Elemente ent-
halten. Der Schutzumfang der Marken werde deshalb mafigeblich durch das je-
weilige Bildelement bestimmt; aus diesem Grund bestehe zwischen beiden Mar-

ken ein hinreichender Abstand.



Die Beschwerde ist zulassig und begrindet. Zwischen den einander gegentber-
stehenden Zeichen besteht Verwechslungsgefahr (8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1.

Die Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstéande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-
urteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentitéat oder -&hnlichkeit, der Mar-
kenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke in der Weise auszugehen, 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 (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22 f.) - Sabel/Puma; EuGH GRUR 2008,
343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2005, 513 (Nr. 13) - MEY/Ella May).

2.

Der Widerspruchsmarke kommt erhdhte Kennzeichnungskraft zu.

a)

Von Haus aus ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnitt-
lich. Das Wortelement mag zwar einen gewissen beschreibenden Anklang ent-
halten, da es auf eine Reform eines Kredits oder des Kreditwesens hinweist. Da-
mit wird jedoch kein Merkmal der Dienstleistungen klar und unmittelbar verstand-
lich beschrieben; vielmehr ist das Wort ,Creditreform* mit Bezug auf die Dienst-
leistungen der Widerspruchsmarke nicht ohne analysierende Betrachtung zu ver-
stehen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden dem Wort nicht ohne weite-
res entnehmen konnen, ob es um die Neuordnung der Kredite einer einzelnen
Person (etwa im Sinne einer Umschuldung) gehen soll, oder um eine Verbesse-
rung des Kreditwesens insgesamt. Ebenso bleibt unklar, was in welcher Weise

reformiert werden soll. Selbst wenn die einzelnen Dienstleistungen der Wider-



spruchsmarke der Reform einzelner Kreditbeziehungen oder des Kreditwesens
insgesamt dienen, bleibt unklar, welches ihrer Merkmale dadurch beschrieben

werden soll. Ein Ublicher Ausdruck ist , Kreditreform* nicht.

Enthalt die Widerspruchsmarke - wie hier - nur einen schwachen beschreibenden
Anklang, so wird ihre Kennzeichnungskraft dadurch nicht ohne weiteres ge-
schwacht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 8§ 14 Rn. 563). In einem solchen
Fall kann der Widerspruchsmarke nicht entgegengehalten werden, dass in ihr ein
ganzlich schutzunfahiges und somit freihaltebedirftiges Element enthalten sei,
und dass sie gegeniber anderen, dasselbe Element verwendenden Zeichen kei-
nen Schutz beanspruchen durfe (vgl. BGH GRUR 2008, 803 (Nr. 22) - HEITEC,;
Hacker in Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage 8 9 Rn. 166; Ingerl/Rohnke
a. a. 0. 8 9 Rn. 560).

b)
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zudem durch ihre besondere

Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen erhdht.

Einer Marke kommt erhdhte Kennzeichnungskraft zu, wenn sie einem erheblichen
Teil der malRgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Auf bestimmte Prozentsatze
kann dabei nicht zurtickgegriffen werden. Maf3geblich sind vielmehr - neben den
Eigenschaften, die die Marke von Haus aus aufweist - der von der Marke gehal-
tene Marktanteil, die Intensitat, geographische Verbreitung und Dauer der Benut-
zung der Marke, der fur die Marke betriebenen Werbeaufwand und der Teil der
beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuUGH GRUR
Int. 1999, 734 (Nr. 23 f.) - Lloyd; BGH GRUR 2009, 766 (Nr. 30) - Stofffahnchen).



Eine Erhéhung der Kennzeichnungskraft ist auch im Widerspruchsverfahren zu
berticksichtigen, wenn sie unstreitig, durch prasente glaubhafte Mittel zweifelsfrei
belegt oder amtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 (Nr.33) - Malteserkreuz;
BPatGE 38, 105, 109 ff. - Lindora/Linola).

Der Widersprechende hat hinreichend glaubhaft gemacht, dass er als Unterneh-
men seit Uber 130 Jahren unter dem Namen ,Creditreform* tatig ist, dass er mit
dem Zeichen ,Creditreform” einen Jahresumsatz von rund ... Euro erzielt,

und dass er in den Bereichen der Auskunfteien und Inkassounternehmen allge-
mein bekannt ist. Das ergibt sich aus den schriftlichen Erklarungen der IHK Mittle-
rer Niederrhein und verschiedener Verbande, die der Widersprechende zur Akte
gereicht hat. Dass diese Erklarungen nahezu wortlich Gbereinstimmen kann ihre
Glaubwirdigkeit nicht in Frage stellen, da sie jedenfalls von den Ausstellern

unterzeichnet sind und ihr Inhalt damit abgedeckt ist.

Aus dem vorgelegten Jahresbericht des Widersprechenden fir 2009/2010 ergibt
sich zudem ein Jahresumsatz von ... Euro im Jahr 2008 und ... Euro

im Jahr 2009. Fur 2009 entfallen davon ... Euro auf Wirtschaftsauskuinfte

und ... Euro auf das Forderungsmanagement einschlief3lich Factoring.

Diese Zahlen und die langjahrige Tatigkeit des Widersprechenden bestétigen,
dass das Zeichen ,Creditreform” jedenfalls in den Kernbereichen Auskunftei und

Inkassowesen allgemein oder nahezu allgemein bekannt ist.

Der Markeninhaber kann nicht mit dem Argument durchdringen, dass die Wider-
spruchsmarke nur bei Unternehmern bekannt sei, und dass es darauf nicht an-
komme, weil sich der Markeninhaber mit seinem Zeichen nur an Verbraucher
wende. Einmal hangt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von ihrer
Bekanntheit bei denjenigen Verkehrskreisen ab, an die sich die Widerspruchs-
marke wendet. AulRerdem reicht es aus, wenn die Widerspruchsmarke bei einem
erheblichen Teil der mal3geblichen Verkehrskreise bekannt ist. Und schlief3lich

kann aus den von dem Widersprechenden eingereichten Unterlagen auch auf eine



erhohte Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei Endverbrauchern geschlossen
werden. Insbesondere wenn der Widersprechende als Bonitatsauskunftei oder als
Inkassounternehmen tatig ist, tritt er auch gegenuber Verbrauchern, jedenfalls als
Adressaten auf und wird sein Zeichen auch ihnen gegenuber bekanntmachen.

3.
Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sind
einander ahnlich.

a)

Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind einander dann &hnlich, wenn
sich aus einer Wurdigung aller erheblichen Umstande ergibt, dass die angespro-
chenen Verkehrskreise der Meinung sein kdnnen, sie stammten aus demselben
oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR
1998, 922 Nr. 23 ff. - Canon; BGH GRUR 2009, 484 Nr. 25 ff. - Metrobus; Hacker
in Strobele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 58).

b)
Das hat die Markenstelle hier zutreffend bejaht.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke steht zunéachst der weite Oberbegriff ,Verwal-
tung fremder Geschéftsinteressen”. Die Dienstleistungen ,Vermittlung von Han-
delsgeschéaften fur Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von
Vertragen fur Dritte, Gber die Erbringung von Dienstleistungen; Kreditvermittlung;
Vermittlung von Vermdgensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen®
auf Seiten der angegriffenen Marke fallen entweder unter diesen Oberbegriff, oder
sie weisen zu der Verwaltung fremder Geschaftsinteressen eine erhebliche Néahe

auf.



Ferner ist die Widerspruchsmarke fur ,Unternehmensberatung” eingetragen. Es
besteht eine erhebliche Nahe zu den Dienstleistungen ,Versicherungsberatung;

Finanzanalysen; finanzielle Beratung® der angegriffenen Marke.

Und schlieBlich ist die Widerspruchsmarke fur ,Absatzfinanzierung“ eingetragen,
also fur eine besondere Form der Darlehensvergabe im Zusammenhang mit dem
Warenverkauf. Die angegriffene Marke ist fur die ,Vergabe von Darlehen® einge-
tragen. Insofern wird das Publikum annehmen, dass ein im Bereich der Absatzfi-

nanzierung tatiger Anbieter auch weitere Darlehen aller Art vergeben kann.

Unerheblich ist das Vorbringen des Markeninhabers, dass er seine Dienstleistun-
gen Privatkunden und Endverbrauchern anbiete, wahrend die Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke ausschlie3lich an Unternehmen gerichtet seien. Im Wi-
derspruchsverfahren kommt es fiir die Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit nicht
auf die tatsachliche Benutzung der Marke, sondern auf den Inhalt des Registers
an, da sich Vermarktungsstrategien immer &ndern kénnen (Ingerl/Rohnke a. a. O.
8 14 Rn. 689; Hacker in Strobele/Hacker a. a. O. 8 9 Rn. 98). Aus dem Registerin-
halt ergibt sich nicht, dass der Markeninhaber seine Dienstleistungen nur Privat-
kunden anbietet. Im Gegenteil hat er seine Marke auch fiur die ,Vermittlung von

Handelsgeschéatften fir Dritte eintragen lassen.

Der Schwerpunkt der Leistungen der Widerspruchsmarke mag zwar bei ,Aus-
kunftei* und ,Inkasso” liegen, also bei solchen Leistungen, die sowohl potentiellen
Darlehensgebern dienen als auch Verbrauchern auferlegt werden kénnen, wie
z. B. Mietern oder Kaufern hochwertiger Guter. Dagegen scheinen die Leistungen
der angegriffenen Marke wie ,Vergabe von Darlehen® und ,finanzielle Beratung®
eher auf den potentiellen Darlehensnehmer zugeschnitten. Dennoch kénnen auch
diese Leistungen aus der Sicht des angesprochenen Publikums von demselben
Unternehmen stammen. Wird der Widersprechende beispielsweise als Inkasso-
unternehmen tatig, so wird er in vielen Fallen mit dem Schuldner eine Stundung

oder Ratenzahlung vereinbaren. Eine solche Tatigkeit weist aus der Sicht des



Schuldners groRBe Ahnlichkeit mit der Gewahrung eines Darlehens auf. Gerade fir
den Verbraucher liegt die Annahme nahe, dass ein Unternehmen, das ihm gegen-
uber Forderungen eintreibt und dabei Stundungen und Ratenzahlungen gewéhren
kann, auch Darlehen vergibt und ihn Uber die Regelung eines einzelnen Schuld-

verhaltnisses hinaus in finanziellen Angelegenheiten beraten kann.

4,
Zwischen den einander gegentberstehenden Zeichen besteht eine hohe klangli-
che Ahnlichkeit.

a)

Bei der Prifung der Verwechslungsgefahr sind Bedeutung, Bild und Klang der in
Frage stehenden Zeichen einzubeziehen. Die Wiirdigung einer klanglichen Ahn-
lichkeit ist nur einer der relevanten Umstande im Rahmen der gebotenen umfas-
senden Beurteilung (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21 f.) - ZIRH/SIR). In der Regel
reicht eine hinreichende klangliche Ubereinstimmung aber aus, um die Ver-
wechslungsgefahr zu begriinden (BGH GRUR 1999, 241 (Nr. 27) - Lions; BGH
GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa;
BPatG GRUR 2010, 78 (Nr. 28) - Xxero/Zero; BPatG vom 11.11.2011, 33 W (pat)
59/10 (Nr. 76) - filterclean plus/FILTER Clean).

b)

Vorliegend handelt es sich bei beiden Zeichen um Wort-/Bildmarken. Fur die Be-
urteilung der klanglichen Ahnlichkeit ist bei solchen Marken regelmaRig das Wor-
telement maf3geblich, wenn es kennzeichnungskréftig ist; denn das Wortelement
einer solchen Marke bietet die einfachste Mdglichkeit der Benennung (BGH GRUR
2001, 1158 (Nr. 33) - Dorf MUNSTERLAND; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 29)
- Malteserkreuz; BGH GRUR 2009, 1055 (Nr. 28) - airdsl).



Ein solcher Regelfall ist auch hier gegeben. Die Wortelemente sind bei beiden
Marken kennzeichnungskréftig (oben IlI. 2. a; unten IlI. 4. d). Das Bildelement tritt
bei der angegriffenen Marke in den Hintergrund; es handelt sich um eine werbe-
ubliche, unauffallige Verzierung des Schriftbildes. Bei der Widerspruchsmarke
wirkt das Bildelement eher als Umrahmung und Verzierung des Wortelementes.
Das Publikum hat keinen Anlass, die Widerspruchsmarke nach ihrem Bildelement
zu benennen. Fiir die klangliche Ahnlichkeit kommt es deshalb allein auf die
Wortelemente der beiden Zeichen an.

c)

In klanglicher Hinsicht halten die Marken einen geringen Abstand zueinander. Die
beiden Worter ,Creditreform” und ,Kreditinform® unterscheiden sich nur in der
dritten Silbe, wahrend die erste, zweite und vierte Silbe jeweils gleich klingen. Die
sich unterscheidenden Silben ,re* und ,in“ klingen zwar deutlich anders. Das
Publikum wird jedoch eher den Wortanfang und das Wortende genau wahrneh-
men; fur die Wortmitte gilt das nicht in gleichem Male, zumal diese bei der jinge-
ren Marke durch die grafische Gestaltung und von dem Buchstaben ,i“ nur er-
schwert zu verstehen ist. Zudem werden die beiden Zeichen am ehesten auf der
zweiten Silbe, moglicherweise auch auf der vierten Silbe betont werden. Die dritte
Silbe, in der sich die Zeichen unterscheiden, ist unbetont.

Zusatzlich ist zu berucksichtigen, dass der Verkehr die Zeichen in der Regel nicht
gemeinsam wahrnimmt, sondern das eine Zeichen mit seiner - mehr oder weniger
genauen - Erinnerung an das andere Zeichen vergleichen wird (vgl. BPatG vom
05.06.2012, 27 W (pat) 159/10 (Nr. 41) - manga/MANGO). Insgesamt besteht so-
mit zwischen den Zeichen eine hohe klangliche Ahnlichkeit.

d)

Eine klangliche Ahnlichkeit kann zwar durch einen klar erkennbaren Bedeutungs-
unterschied ausgeglichen werden (vgl. EuG GRUR Int. 2006, 49 (Nr. 79f.)
- MOBILIX/Obelix; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 28) - Kappa). Das trifft hier jedoch



nicht zu; der entgegenstehenden Auffassung der Markenstelle vermag der Senat

nicht zu folgen.

Die Widerspruchsmarke hat keine klare, ohne weiteres erkennbare Bedeutung
(oben IlI. 2. a). Dasselbe qilt fir die angegriffene Marke. ,Kreditinform* kann ein
Kurzwort fir ,Kreditinformationen” sein. Daraus ergibt sich jedoch mit Bezug auf
die Dienstleistungen der angegriffenen Marke - zu denen, anders als bei der Wi-
derspruchsmarke, die ,Ermittlung in Geschéaftsangelegenheiten (Auskunftei)* nicht
gehort - keine klar verstandliche Beschreibung eines Merkmals. ,Kreditinform*
kann ferner auch als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass Kredite ,in

Form* gebracht werden. Auch das ist nicht unmittelbar verstandlich.

Insgesamt Uberwiegen auch begrifflich die Gemeinsamkeiten gegentber den Un-
terschieden. Das Publikum wird beiden Zeichen die Einzelbegriffe ,Kredit* und
.,Form* entnehmen. Diese beiden Elemente sind so leicht verstandlich, dass sie
sich gut einpragen und in Erinnerung bleiben kdnnen. Sie sind beiden Zeichen
gemeinsam. Dagegen ist das Element ,in“ bzw. ,re“, in dem sich beide Zeichen
unterscheiden, im Zusammenhang des jeweiligen Gesamtzeichens nicht ohne
weiteres zu verstehen und kann deshalb leichter Uberlesen oder falsch aufge-
nommen werden. Zudem weist die Widerspruchsmarke unter anderem flr die
Dienstleistung ,Ermittlung in Geschaftsangelegenheiten (Auskunftei)* eine erhdhte
Bekanntheit auf, so dass es fur das Publikum naheliegt, die Widerspruchsmarke
mit Informationen, die fir die Vergabe von Krediten bendétigt werden, in Verbin-

dung zu bringen.

e)
SchlieRlich lasst sich auch bildlich eine gewisse Ahnlichkeit nicht verneinen, da die
Bildelemente eher weniger auffallen und die jeweiligen Wortbestandteile in 9 von

12 Buchstaben auch nach ihrer Reihenfolge Ubereinstimmen.



5.

Unter Berucksichtigung aller erheblichen Umstande kénnen die beiden Zeichen
miteinander verwechselt werden. Nachdem die Widerspruchsmarke erhohte
Kennzeichnungskraft aufweist, die beiderseitigen Dienstleistungen &ahnlich sind
und eine hohe klangliche Ahnlichkeit besteht, halt die angegriffene Marke nicht

den gebotenen Abstand zu der alteren Marke ein.

Bender Dr. Hoppe Dr. Wache

Cl



