24 W (pat) 126/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 003 441




hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des
Richters am Oberlandesgericht Heimen in der Sitzung am 14. Februar 2012

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Coffea

ist am 20. April 2009 unter der Nummer 30 2009 003 441 fur die Waren

"Kaffeemaschinen"

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

tragen und am 22. Mai 2009 verdoffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritatsalte-
ren Wortmarke mit der Nummer 303 56 019

Caffeo



Widerspruch erhoben. Diese Marke ist seit dem 12. Januar 2004 eingetragen fir

die folgenden Waren der Klassen 11 und 21:

»(11) Elektrische Kaffe-, Tee- und Espressomaschinen;

(21) Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder
damit plattiert); kleine Haus- und Kiichengerate, namlich Fil-
terkdrper und -halter fur offene und geschlossene Filterpa-
piereinsatze zum Filtern von Flussigkeiten; Waren fur Haus-
halt und Kiiche (soweit in Klasse 21 enthalten), insbesondere
Kaffee- und Teekannen und -service, Trinkgefal3e, Isolier-
kannen und -gefalRe, Tabletts (nicht aus Edelmetall oder da-
mit plattiert); Glaskannen; nicht elektrische Tee- und Kaffee-
maschinen und -muhlen; Glaswaren, Porzellan und Steingut

(soweit in Klasse 21 enthalten).”

Die Markenstelle fir Klasse 11 des DPMA hat mit Erstbeschluss vom 8. Juni 2010
den Widerspruch zuriickgewiesen. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Wider-
sprechenden hat die Markenstelle fur Klasse 11 - besetzt mit einem Beamten des
hoheren Dienstes - mit Beschluss vom 15. Oktober 2010 zurtickgewiesen. Zur
Begriindung hat die Markenstelle ausgeftihrt, dass zwischen den Vergleichsmar-
ken keine Verwechslungsgefahr i. S.d. 889 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG bestehe. Die Widerspruchsmarke verfiige nur tber eine geringe Kennzeich-
nungskraft. Bereits in einem friheren Verfahren (BPatG, B. v. 15.9.2009, Az.
24 W (pat) 45/08) sei festgestellt worden, dass die Widerspruchsmarke "Caffeo”,
soweit es die mit der Widerspruchmarke beanspruchten, hier in erster Linie inte-
ressierenden Waren "Elektrische Kaffeemaschinen", "Espressomaschinen” und
"nicht elektrische Kaffeemaschinen" betreffe, nur eine Kennzeichnungskraft im
unteren Bereich des Durchschnitts attestiert werden konne. Zu diesen Waren
habe die Widerspruchsmarke "Caffeo" einen deutlich beschreibenden Bezug, der

zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft fihre (vgl. BPatG, s. 0.).



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begrindung hat sie ausgeftihrt, bei hier gegebener Warenidentitat seien die
Zeichen zum Verwechseln &ahnlich, die Wortlange und die Silbenanzahl seien
gleich, die Vokalfolge a-e-o bzw. o-e-a ahnlich. Neben der phonetischen Ahnlich-
keit liege auch eine schriftbildliche Ahnlichkeit vor. Die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich, selbst bei einer nur unter-
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft seien die Unterschiede zwischen den

Vergleichsmarken derart gering, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemal),

die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 11 des DPMA vom
8. Juni 2010 und vom 15. Oktober 2010 aufzuheben, soweit darin
der Widerspruch aus der Marke 303 56 019 zurtickgewiesen .
worden ist, und die Léschung der Marke 30 2009 003 441 anzu-

ordnen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke &auf3erst kennzeichnungs-
schwach sei und einen deutlich eingeschrankten Schutzumfang besitze. Die Ab-
wandlung der glatt beschreibenden Angabe ,Kaffee” sei geringflgig, zudem
existiere eine grof3e Anzahl ebenfalls &hnlicher Drittmarken im Zusammenhang
mit Kaffeezubereitung. Sie ist ferner der Auffassung, die konkurrierenden Zeichen
seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich hinreichend unterschiedlich. Der
mafigebliche Verkehr werde vermutlich die Wortendung ,-ea“ der Anmeldemarke
wie bei den englischen Wértern ,coffee” und ,tea“ jeweils wie ein ,i* aussprechen,

selbst wenn der Verkehr die Anmeldemarke wie ,Koffie —a“ ausspreche, sei der



Unterschied deutlich, denn die Widerspruchsmarke werde ,Kaffe-0" ausgespro-

chen.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus rechtlichen Grinden schon
deshalb aus, weil sich beide Zeichen eng an die warenbeschreibende Angabe
.Kaffee* (deutsch), ,coffee” (engl.) und ,caffe” (ital.) anlehnten. Die identische
Buchstabenfolge ,c-ffe“ entstamme zudem unterschiedlichen Worten, die vom
Verkehr auch als solche wahrgenommenen wirden, namlich ,coffee” und ,Kaffee"
bzw. ,Caf(f)é“, der Verbraucher sei zudem an die Vielzahl der nur geringfligig ab-
gewandelten Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang

mit Kaffeespezialitdten und ihrer Zubereitung gewohnt.

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

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf alle streitgegenstandlichen
Waren weder in klanglicher und schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Die Markenstelle hat daher zu Recht den Widerspruch aus der prioritatsalteren
Marke ,Caffeo” gemald 8§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 und 89 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG zuriickgewiesen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Berlcksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls umfassend vorzuneh-
men. Dabei sind zunachst - und zwar unabhéngig von einander - Feststellungen
zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ahnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen sowie zur Ahnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer



abschlieBenden Entscheidung Uber die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist
zu berlcksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhaltnis der
Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Fak-
tors durch einen hoheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann
(stdand. Rspr; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr.22) - Sabél/Puma;
GRUR 2008, 343, 345 (Nr.48) -1l Ponte Finanziaria Spa/HABM,;
BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - Pantohexal).

Soweit beide Marken fiur elektrische Kaffeemaschinen der Klasse 11 eingetragen

sind, besteht Warenidentitat.

Fiur diese Waren und fur alle anderen Waren, fur die die Widerspruchsmarke ein-
getragen ist und von denen zumindest einige den ,elektrischen Kaffeemaschinen®
der angegriffenen Marke ahnlich sein kénnten, hat die Widerspruchsmarke nur
eine schwache Kennzeichnungskraft. Denn als Wortmarke tritt sie - klanglich,
schriftbildlich und begrifflich - deutlich als ganz leichte Abwandlung des glatt be-
schreibenden Begriffs ,Kaffee* in Erscheinung, fir den in der Bundesrepublik
Deutschland auch die Schreibweise ,Caffee” Ublich ist, hier abgewandelt zu
.Caffeo“. Dass es seit der Eintragung der Widerspruchsmarke zu einer Steigerung
ihrer von Haus aus schwachen Kennzeichnungskraft gekommen ware, hat die Wi-

dersprechende nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Auch die angegriffene Wortmarke stellt sich als eine ganz leichte Abwandlung des
glatt beschreibenden Begriffs ,Kaffee dar, diesmal ausgedrickt durch das ent-
sprechende englische Wort ,coffee”, hier abgewandelt zu dem Markenwort
.Coffea“. Auch der englische Ausdruck ,coffee* ist in der Bundesrepublik Deutsch-
land inzwischen gebrduchlich. Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechs-
lungsgefahr im Rechtssinne nur angenommen werden, wenn sich die Vergleichs-
marken gerade in ihren jeweiligen Abwandlungen verwechselbar nahe kommen.
Denn schutzunfahige Angaben kdnnen fir sich genommen nicht Grundlage einer
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein (vgl. BGH GRUR 1990, 453, 454 f.



- L-Thyroxin; GRUR 1992, 48, 51 - frei dl). Vielmehr beschrénkt sich der Schutzbe-
reich von Marken, die - wie hier - an schutzunféhige beschreibende Angaben an-
gelehnt sind, auf die jeweilige Abweichung von dieser Angabe. Dagegen lasst sich
eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht auf die Ubereinstimmungen
hinsichtlich der schutzunfahigen Angabe stutzen (vgl. BGH GRUR 2003, 963,
964 f. - AntiVir/AntiVirus). Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht
- aus Rechtsgrinden - auch dann nicht, wenn es sich bei den Vergleichsmarken
um zwei verschiedene Abwandlungen derselben schutzunfahigen Sachangabe
handelt, deren Gemeinsamkeiten sich im wesentlichen auf diese Angabe be-
schranken (vgl. BPatG, Beschl. v.04.04.2006, 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-
MIN). So verhalt es sich hier.

Beide Marken gehen zwar begrifflich von ,Kaffee* als derselben Sachangabe aus;
setzen aber auf einem jeweils anderen Ausdruck dafur auf. Das ist im Fall der Wi-
derspruchsmarke das Wort ,Caffee, im Fall der angegriffenen Marke der engli-
sche Ausdruck ,Coffee”. Die jeweiligen Abwandlungen dieser Ausdricke zu
.Caffeo” und ,Coffea" fuhren auRerdem zu einer umgekehrten Vokalfolge. Beide
Unterschiede reichen (noch) aus, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtli-

chen Sinne auszuschliefRen.

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

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

Werner Dr. Schnurr Heimen
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