29 W (pat) 9/11 Verkindet am
25. Januar 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2008 042 878

BPatG 154
05.11



hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Januar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. November 2010 wird aufgehoben. Das DPMA hat die LO-
schung der Marke 30 2008 042 878 aufgrund des Widerspruchs
aus der Gemeinschaftsmarke EM 002292290 hinsichtlich der

Dienstleistungen der

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von
Reisen; Beforderung von Reisenden; Veranstaltung von Trai-
ningslagern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Orga-
nisation und Durchfiihrung von Sportreisen und Trainingsla-

gern (Reisen)

anzuordnen.

Grinde

Die Wortmarke

DSBE



ist am 3. Juli 2008 angemeldet und am 7. Januar 2009 unter der Nummer
30 2008 042 878 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) gefuhrte Register eingetragen worden u. a. fur Dienstleistungen der

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen;
Beférderung von Reisenden; Veranstaltung von Trainingslagern
(Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durch-

fuhrung von Sportreisen und Trainingslagern (Reisen).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 6. Februar 2009 verdffentlicht wurde,

hat der Inhaber der alteren Gemeinschaftswortmarke

DSB

die am 19. Marz 2003 unter der Nummer EM 002292290 eingetragen wurde fur

folgende Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschaftsfuhrung und Unternehmensverwaltung; Kioske; Zusam-
menstellung (nicht Transport) einer Auswahl von Waren, so dass
Dritte die Mdglichkeit haben, diese Waren auf einfache Weise zu

betrachten und zu kaufen;

Klasse 36:

Immobilienverwaltung einschlief3lich Vermietung;

Klasse 37:
Bau-, Reparatur- und Installationsarbeiten, Instandhaltung von Ge-

bauden und Fahrzeugen;



Klasse 39:

Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veran-
staltung von Reisen, Erbringen von Dienstleistungen eines Trans-
portmaklers, Vermietung von Beférderungsmitteln an Land, Trans-

port mit Eisenbahnen;

Klasse 41:
Erziehung und Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle
Aktivitaten;

Klasse 42:

Verpflegung von Gasten (Lebensmittel); Erstellen von Program-
men fur die Datenverarbeitung sowie sonstige Beratung uber In-
formationstechnologie; Hilfe durch Reisebiros oder Agenten bei
der Einquartierung und bei der Reservierung von Mabhlzeiten in
Hotels, Pensionen, Touristenherbergen, Zimmern und Wohnun-

gen.

Widerspruch erhoben, der sich allerdings nur gegen die fir die angegriffene Marke

eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 39 richtet.

Mit Beschluss vom 18. November 2010 hat die Markenstelle fir Klasse 35 eine
Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zu-
rickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, die Vergleichsmarken kénnten
sich teilweise, namlich z. B. hinsichtlich des Transportwesens und der Veranstal-
tung von Reisen, bei identischen Dienstleistungen begegnen. Mangels entgegen-
stehender Anhaltspunkte verflige die Widerspruchsmarke tber eine durchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft. Bei der Zielgruppe der in Frage stehenden identischen
Dienstleistungen konne von breiten Verkehrskreisen und alltaglichen Dienstleis-
tungen ausgegangen werden, die ohne besondere Sorgfalt, eher "flichtig" in An-

spruch genommen wirden. Den bei identischen Dienstleistungen und Anwendung



nur minimaler Sorgfalt gebotenen Abstand halte die jingere Marke noch ein. Die
beiden Markenbegriffe unterschieden sich durch den Vokal "E" am Ende der
angegriffenen Marke, der bei der Widerspruchsmarke fehle. Ferner handele es
sich um Abkurzungen, bei denen jeder Buchstabe einzeln ausgesprochen und
gleichermalRen betont werde. Als Wort waren sie wegen des fehlenden Vokals gar
nicht aussprechbar und bei Kurzwoértern wirden schon geringfligige Unterschiede
bemerkt. Gerade das klanglich doppelte "E" am Ende der jingeren Marke falle be-
sonders auf und lasse sich nur etwas stakkatohaft aussprechen. Dieser Unter-
schied reiche aus, um den Marken ein eigenes Klangbild zu verleihen und eine
klangliche Verwechslungsgefahr auszuschlieBen. Eine schriftbildliche Ahnlichkeit
sei aufgrund der typischen Umrisscharakteristik des auffalligen und der Wider-
spruchsmarke fehlenden End-E der angegriffenen Marke ausgeschlossen. Fir an-

dere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie bean-
tragt,

den Beschluss des DPMA vom 18. November 2010 aufzuheben
und das DPMA anzuweisen, die Anordnung zur Loschung der an-
gegriffenen Marke fir die Klasse 39 zu treffen.

Sie vertritt die Ansicht, dass die Widerspruchsmarke zumindest normale Kenn-
zeichnungskraft habe. Kennzeichnungen, die aus einer als Wort nicht aussprech-
baren Buchstabenkombination bestiinden, seien unterscheidungskraftig, sofern
sie keinen konkret beschreibenden Begriffsinhalt hatten. Dienstleistungsidentitéat
bestehe u. a. im Hinblick auf "Transportwesen, Veranstaltung von Reisen". "Bu-
chung von Reisen; Beforderung von Reisenden; Veranstaltung von Trainingsla-
gern (Reisen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchflihrung von
Sportreisen und Trainingslagern (Reisen)" der jiungeren Marke seien &hnlich zu
"Veranstaltung von Reisen” und "sportliche Aktivitaten" der alteren Marke. Der vor-

liegende Fall sei genauso zu beurteilen wie derjenige, welcher der Entscheidung



des EuG vom 21.Januar 2010 - T-34/07 - DSBW/DSB (Anlage B 1, Bl. 26 -
32 GA) zugrunde gelegen habe. Dort sei eine unmittelbare visuelle und klangliche
Verwechslungsgefahr angenommen worden. Unter Bertcksichtigung der beson-
deren Aufmerksamkeit des Verkehrs fur den jeweils relevanten Markenanfang
"DSB", der Dienstleistungsidentitat und -ahnlichkeit sowie einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kdnne auch hier kein Zweifel an
einer Verwechslungsgefahr bestehen. In einigen anderen Verfahren sei ebenfalls
bestatigt worden, dass ein zusatzlicher Buchstabe einer Marke, bestehend aus ei-
ner nicht als Worteinheit aussprechbaren Buchstabenfolge, nicht geeignet sei, ei-

ne Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im Beschwer-
deverfahren geaul3ert. Er hat weder einen Antrag gestellt noch an der mindlichen

Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im Hinblick auf die fur die angegriffene
Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 39 eine Verwechslungsgefahr

geman 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Berlcksichtigung aller
Umsténde, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-

ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren



Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR
2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/-
NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006,
859, 860 Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA AN-
TIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 - INTER-
CONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 - Metrobus; GRUR
2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICARO/-
PICASSO).

Nach diesen Grundsatzen kann eine markenrechtlich relevante Gefahr von Ver-

wechslungen im oben genannten Umfang nicht verneint werden.

1. Nach der Registerlage werden die Vergleichsmarken im streitgegenstandli-
chen Bereich zur Kennzeichnung teilweise identischer und teilweise hochgra-

dig ahnlicher Dienstleistungen verwendet.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsétzlich anzunehmen, wenn diese unter Beriicksichtigung aller erhebli-
chen Faktoren, die ihr Verhéaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ih-
rer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelma-
Bigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer
Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder Leistungen oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Griinde so en-
ge BerUhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der
Meinung sein konnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN,



GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 -
Edition Albert René).

a) Die in Klasse 39 fur die angegriffene Marke beanspruchten Dienstleis-
tungen "Transportwesen; Veranstaltung von Reisen” sind identisch im

Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

b) Eine hochgradige Ahnlichkeit weisen die Dienstleistungen der Klas-
se 39 "Buchung von Reisen; Veranstaltung von Trainingslagern (Rei-
sen) und Ausflugsfahrten; Planung, Organisation und Durchfihrung von
Sportreisen und Trainingslagern (Reisen)" zu den in der gleichen Klas-
se geschutzten Widerspruchsdienstleistungen "Veranstaltung von Rei-
sen" auf, weil sie regelmafig von den gleichen Unternehmen, namlich
Reiseburos und -agenturen, angeboten und erbracht werden. In einem
engen Ahnlichkeitsbereich befinden sich auch die fir die jiingere Marke
registrierten Dienstleistungen "Befdorderung von Reisenden” und die Wi-
derspruchsdienstleistungen "Transport mit Eisenbahnen”, weil Reisen-

de auch mit Eisenbahnen bef6érdert werden.

Soweit allgemeine Verkehrskreise zu bertcksichtigen sind, ist davon auszu-
gehen, dass grundsatzlich nicht auf einen sich nur flichtig mit der Ware
und/oder Dienstleistung befassenden, sondern auf einen durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzu-
stellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in An-
spruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (BGH
MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1998, 942, 943
linke Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 Rdnr. 24 -
Lloyd/Loint’s).

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Inanspruchnahme der

hier vornehmlich betroffenen Transport- und Reiseveranstaltungsdienstleis-



tungen wird abhéangig von der Preisklasse und dem Qualitatsniveau gering,
z. B. bei der Personenbeférderung auf kurzen Strecken, bis erhoht, z. B. bei
der Buchung einer Fernreise, sein. Es kann daher insgesamt von keinem ho-

heren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

Die Widerspruchsmarke "DSB" verfugt im Bereich der hier betroffenen

Dienstleistungen tber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Eine Marke, die aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter
besteht, kann nicht von Haus aus als kennzeichnungsschwach eingestuft
werden. Sie unterliegt denselben Mal3stdben wie andere Markenformen. Da-
mit ist die Kennzeichnungskraft einzelfallbezogen zu beurteilen. Grundséatz-
lich ist damit von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, es sei denn, es
liegen im konkreten Einzelfall negative, die Kennzeichnungskraft schwachen-
de Umstande vor, wie etwa eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende
Bedeutung als Abkirzung oder eine héufige anderweitige Verwendung (BGH
GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR
2002, 1067, 1068 f. - DKV/OKYV; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., 8§ 14 Rd-
nr. 581; Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 9 Rn. 177). Derartige An-
haltspunkte sind jedoch nicht ersichtlich. Die Abkurzung "DSB" hat zwar im
Inland mehrere Bedeutungen, wie "Datenschutzbeauftragter”, Deutscher
Schach-, Schwerhdrigen-, Schitzen-, Sport-, Sauna-, Siedler-, Soldaten-,
Dolmetscher- und Sprachlehrer- oder Sangerbund oder Durchlaufschalt-
betrieb (http://www.abkuerzungen.de; http://abkuerzungen.woxikon.de/ab-

kuerzungen/dsb.php), aber - insbesondere auf dem Gebiet des Transportwe-
sens und in der Reisebranche - keine im Vordergrund stehende, offensicht-
lich beschreibende Bedeutung. Auch der Umstand, dass es sich bei der
Buchstabenfolge "DSB" um das - im Inland wenig bekannte - Akronym des
Namens der danischen Eisenbahngesellschaft "Danske Statsbaner”, namlich
der Widersprechenden, handelt, kann eine beschreibende Bedeutung nicht

begrinden.


http://www.abkuerzungen.de;
http://abkuerzungen.woxikon.de/ab
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Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sowie identischen bis hochgradig @ahnlichen Dienstleistungen,
denen normale Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, hélt die angegriffene
Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutli-

chen Abstand nicht mehr ein.

Mal3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamt-
eindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz
auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm ent-
gegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel;, BGH MarkenR
2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001,
1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegentiberste-
henden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-
(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr
reicht dabei regelméaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer
Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395
Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr
grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu verglei-
chenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere starker
im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Fir den Gesamteindruck eines Zei-
chens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr
diesem regelméafig groRere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR
2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

a) Die sich hier gegenuberstehenden Marken werden sowohl schriftbildlich

als auch klanglich ahnlich wahrgenommen.

aa) Was den schriftbildlichen Vergleich betrifft, ist festzustellen, dass
die ersten drei Buchstaben der beiden Marken vollkommen Uber-

einstimmen. Den einzigen Unterschied bildet der vierte Buchsta-



b)

bb)
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be der angegriffenen Marke, namlich das "E" am Ende der jinge-
ren Marke. Da der Durchschnittsverbraucher nur selten die M6g-
lichkeit hat, die beiden Marken unmittelbar zu vergleichen, und
sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von
ihnen im Gedachtnis behalten hat, und dass der Verbraucher b-
licherweise dem ersten Teil der Worter mehr Gewicht beilegt, ist
davon auszugehen, dass dieser einzige Unterschied ein nur we-

nig bedeutender schriftbildlicher Unterschied ist.

Auch in klanglicher Hinsicht dhneln sich die Vergleichsmarken
sehr. Die Buchstabenkombinationen beider Marken waren als
Worter wegen des fehlenden Vokals gar nicht aussprechbar. Es
handelt sich vielmehr um Abkirzungen, bei denen jeder Buchsta-
be einzeln ausgesprochen und gleichermal3en betont wird. Da
die ersten drei Buchstaben der Vergleichsmarken identisch sind,
besteht gerade an dem starker beachteten Wortanfang weitge-
hende Ubereinstimmung in Aussprache und Betonung. Den ein-
zigen Unterschied stellt die Aussprache des Buchstaben E am
Ende der jungeren Marke dar. Dieses zuséatzliche "E" [e:] am
Wortende kann aber bei sehr leicht Gberhort werden, weil es dem
Ende des ausgesprochenen "B" [be:] entspricht und in dessen
klangliche Verlangerung mindet, so dass es gar nicht mehr

wahrgenommen wird.

Fur eine begriffliche Vergleichbarkeit fehlt es an einer semantischen

Bedeutung, welche die streitgegenstandlichen Marken mit einem be-

stimmten Begriff in Verbindung brachte. Aber selbst wenn der Umstand

zu berlcksichtigen wére, dass "DSB" die - im Inland wenig bekannte -

Abklrzung fur die danische Staatsbahn "Danske Statsbaner” sowie fur

verschiedene deutsche Vereinigungen darstellt, wahrend es sich bei

"DSBE" um eine Fantasiebuchstabenkombination handelt (http://www.-


http://www.-
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abkuerzungen.de; http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzungen/dsb.-

php), wiirde dieser schwache Bedeutungsunterschied wegen der hoch-
gradigen schriftbildlichen und klanglichen Ahnlichkeit nicht ausreichen,
eine Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Grabrucker Kortge Richterin Dorn ist aufgrund ur-
laubsbdingter Abwesenheit ge-
hindert zu unterschreiben.

Grabrucker

Hu


http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzungen/dsb.-

