BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 65/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 074 120

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 19. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht
Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegner wird zurlickgewiesen.

Die Wort-/Bildmarke 30 2008 074 120 (grau, blau)

) Kontor

fiir Unternehmensnachfolge

ist fur die Waren und Dienstleistungen der



Klasse 35:
Unternehmensverwaltung, nadmlich organisatorische und betriebs-
wirtschaftliche Beratung bei Unternehmensnachfolgen und beim

Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen;

Klasse 36:

Finanzwesen, namlich Durchfihrung und Begleitung Unterneh-
mensfinanzierungen und Finanzierungsberatung von Unternehmen;
finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen,

sowie Unternehmensbeteiligungen;

am 22. April 2009 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung
wurde am 22. Mai 2009 veroffentlicht.

Gegen diese Marke hat der Beschwerdefihrer am 19. August 2009 Widerspruch
erhoben aus der am 13. Januar 2005 eingetragenen Wort-/Bildmarke 304 44 842

¢ Unternehmenskontor
_

Sie ist fur die Dienstleistung Klasse 35: ,Unternehmensberatung” eingetragen.

Das DPMA hat den Widerspruch durch die Beschlisse vom 1. Februar 2010 und
22. Mérz 2011 zuriickgewiesen.

Zwischen den Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Das angesprochene
Publikum, Gberwiegend Fachkreise, begegneten den Zeichen mit angemessener
Sorgfalt. Die Wortbestandteile der Zeichen unterschieden sich klanglich in Wort-
und Silbenlange sowie der Vokalfolge. Da die Wortfolge der angegriffenen Marke
einen zusammenhangenden Sinn ergebe, der mit dem Sinn des Wortbestandteils

der Widerspruchsmarke nicht Ubereinstimme, scheide auch eine begriffliche



Ahnlichkeit aus. Auch eine schriftbildliche Ahnlichkeit sei wegen der unterschied-
lichen Lange der Wortfolge, der typischen Umrisscharakteristik der Bestandteile
der angegriffenen Marke und der unterschiedlichen Grafik nicht gegeben. Der
Begriff ,Kontor“ kénne die Marken nicht pragen, da er beschreibend auf die ein-
schlagigen Dienstleistungen hinweise und deshalb keine Unterscheidungskraft
besitze.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er sinn-

gemal beantragt,

die Beschlisse des DPMA vom 1. Februar2010 und
22. Marz 2011 aufzuheben und die Léschung der angegriffenen

Marke anzuordnen.

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke ge-
hérten zu dem Oberbegriff ,Unternehmensberatung®, fir die die altere Marke ein-
getragen sei. Auch die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen seien der
Dienstleistung ,Unternehmensberatung” ahnlich, da Unternehmensberater verbrei-
tet auch die Finanzierungsberatung von Unternehmen und die finanzielle Beratung
beim Kauf und Verkauf von Unternehmen anbéten. Die Marken seien &hnlich, da
die Bestandteile ,Unternehmen® und ,Kontor® in beiden Zeichen pragend und iden-

tisch vorhanden seien.

Die Beschwerdegegner stellen den Antrag,

die Beschwerde zurickzuweisen und dem Beschwerdeflhrer die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die angegriffenen Beschlisse hatten zutreffend festgestellt, dass zwischen den
Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Weder seien die einander gegen-

uberstehenden Dienstleistungen dhnlich, noch bestehe Ahnlichkeit zwischen den



Zeichen. Auf die Wortbestandteile konne fir den Ahnlichkeitsvergleich nicht abge-
stellt werden, da diese samtlich rein beschreibend seien.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet.

Die Zurickweisung des Widerspruchs durch das DPMA ist rechtméaRig, da zwi-
schen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller
Umstande, 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 erhfhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTI-
GUO; 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 —PICASSO/PI-
CARO).

Nach diesen Grundsatzen besteht keine markenrechtlich relevante Gefahr von
Verwechslungen zwischen den im Streit stehenden Marken. Zwar sind die einan-

der gegentberstehenden Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ahnlich, den



danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke héalt die an-
gegriffene Marke jedoch ein.

1.

Bei der Prufung der Warenéhnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen. Zwi-
schen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke ,Unternehmensverwaltung,
namlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei Unterneh-
mensnachfolgen und beim Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen®, ,Fi-
nanzwesen, namlich Durchfiihrung und Begleitung von Unternehmensfinanzie-
rungen und Finanzierungsberatung von Unternehmen® und ,finanzielle Beratung
beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen® und
der Dienstleistung ,Unternehmensberatung“ besteht Identitat bzw. hohe Ahnlich-
keit, sodass die angegriffene Marke einen grof3en Abstand zu der Widerspruchs-

marke einhalten muss.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grund-
satzlich anzunehmen, wenn diese unter Bericksichtigung aller erheblichen Fakto-
ren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffen-
heit, ihrer regelméaRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafigen Vertriebs- oder
Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-
ganzende Produkte oder Leistungen oder anderer fir die Frage der Verwechs-
lungsgefahr wesentlichen Griinde so enge Berihrungspunkte aufweisen, dass die
beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, sie stammten aus demsel-
ben 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).

Die in Klasse 35 angemeldeten Dienstleistungen sind von dem fur die Wider-
spruchsmarke beanspruchten Oberbegriff ,Unternehmensberatung® umfasst, so-

dass zwischen beiden Dienstleistungen Identitat besteht. Die Dienstleistungen der



Klasse 36 sind identisch bis hochgradig &ahnlich, da auch die Finanzierungs-
beratung von Unternehmen und die finanzielle Beratung beim Kauf von Unter-
nehmen und Unternehmensbeteiligungen unter den Oberbegriff ,Unternehmens-
beratung*“ fallen (Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
15. Aufl., S. 366).

2.

Der aufgrund der groRen Dienstleistungséhnlichkeit erforderliche weite Abstand
zwischen den Marken ist jedoch beschrankt auf den Bildbestandteil wegen der von
Haus aus unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
Der Wortbestandteil ,Unternehmenskontor” der Widerspruchsmarke ist fur die
beanspruchte Dienstleistung ,Unternehmensberatung” eine Merkmalsangabe. Un-
ter ,Kontor“ versteht man allgemein das Biro eines Kaufmanns oder einer Firma,
daneben auch die Niederlassung eines Handelsunternehmens oder einer Ree-
derei im Ausland (Duden Online). Wenn der Begriff auch langsam veraltet, ist er
gleichwohl verstandlich und bekannt. Die angesprochenen Verkehrskreise, im
konkreten Fall Inhaber und leitende Angestellte von Unternehmen, werden in dem
Begriff ,Unternehmenskontor” daher nur die Birordume eines Unternehmens,
namlich des Dienstleisters, erkennen. Deshalb ist das Wort nicht geeignet, als be-
trieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Der allein kollisionsbegriindende Bestand-
teil des Widerspruchszeichens beschréankt sich auf den Bildbestandteil. Gleiches
gilt im Ubrigen fir die angegriffene Marke.

3.

Mit einzustellen ist zuséatzlich, dass sich der erforderliche Abstand etwas ver-
mindert, weil das angesprochene Publikum den Dienstleistungsangeboten mit
gesteigerter Aufmerksamkeit entgegentritt. Sie wenden sich nicht an die allge-
meinen Verbraucher, sondern an das Fachpublikum, nadmlich Unternehmer und
leitende Angestellte. Diese begegnen den Marken mit gesteigerter Aufmerksam-

keit, da die beanspruchten Dienstleistungen von grof3er Bedeutung fur die wirt-



schaftliche Zukunft ihres Unternehmens und mit entsprechend hohen Kosten

verbunden sind.

Kontor

fiir Unternehmensnachfolge

In bildlicher Hinsicht halt die angegriffene Marke den zu for-

dernden deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke noch ein.

MalRgebend fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist hier demnach der Ge-
samteindruck der Bildelemente der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemei-
nen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt,
wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungswiese 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).

Mithin stehen sich bei dem allein hier zu prifenden schriftbildlichen Ahnlich-
keitsvergleich ausschliel3lich die graphischen Bestandteile gegenluber. Diese un-
terscheiden sich hinreichend von einander. Wahrend die angegriffene Marke

Kontor

fiir Unternehmensnachfolge

, eine farbige Wort-/Bildmarke, in den Farben blau, grau und
o _ _ / Unternehmenskontor

schwarz gehalten ist, ist die Widerspruchsmarke - nicht
als farbige Marke angemeldet, sie weist in dem hier nach der Registerlage zu
beurteilenden Farbauftritt nur Grauténe auf. Die angemeldete Marke besteht aus
einem waagrecht liegenden Quadrat mit breiter grauer Umrandung und farblosem
Inneren. Uber das Quadrat ist diagonal von der linken inneren Unterkante Uber die
rechte Oberkante ein spitzwinkliges blaues Dreieck gelegt, das tber die rechte
Oberkante des Quadrats hinausragt und diese verdeckt. So entsteht der Eindruck
einer Pfeilspitze, die in ein quadratisches Ziel trifft. Dagegen besteht die Grafik des

Widerspruchszeichens aus zwei waagrecht und parallel hintereinander liegenden



rechtwinkligen Dreiecken, von denen das vordere grau schraffiert und das hintere
schattenartig einfarbig grau ist. Die Grafiken ahneln sich daher nur insoweit, als
beide ein Dreieck enthalten und beide links von der Wortfolge angeordnet sind.
Abgesehen von der Farbe unterscheiden sich die Dreiecke in Form und Anord-
nung wesentlich. Zudem verflugt die Widerspruchsmarke tber ein weiteres Drei-
eck, wahrend die angegriffene Marke zuséatzlich ein Quadrat aufweist. Wegen die-

ser markanten Unterschiede fehlt es an einer Ahnlichkeit der Grafik.

Daher scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Fir eine mittelbare
Verwechslungsgefahr fehlt jeder Anhaltspunkt.

5.

Dem Kostenantrag der Beschwerdegegner war nicht stattzugeben, da kein Anlass
besteht, von dem in § 71 Abs. 2 Satz 1 geregelten Grundsatz abzuweichen, wo-
nach im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren die Beteiligten ihre Kosten je-
weils selbst tragen. Besondere Umstande, die eine abweichende Entscheidung

aus Billigkeitsgrinden rechtfertigen kénnten, sind nicht erkennbar.

Grabrucker Kortge Uhlmann

Hu



