BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 116/11

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 026 913

BPatG 152
08.05



hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 5. Februar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Grabrucker und der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
22. September 2011 wird aufgehoben. Das Deutsche Patent- und
Markenamt hat die Loschung der Marke 30 2009 026 913 auf-
grund des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 006 071 anzuord-

nen.

Die Wort-Bildmarke 30 2009 026 913 (blau, schwarz)

Vereinigung Mittelstéindischer Unternehmen

ist am 2. Februar 2010 im Markenregister eingetragen worden fur folgende Dienst-
leistungen der



Klasse 35:
Werbung, Geschaftsfuhrung, Buroarbeiten, Unternehmensverwal-
tung;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten;
Klasse 42:
wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, industriel-

le Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Dagegen hat der Beschwerdeflihrer am 24. Februar 2010 Widerspruch erhoben
aus der Wort-/Bildmarke 30 2009 006 071
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Sie ist am 24. Juni 2009 eingetragen worden fur Dienstleistungen der

Klasse 35:
Werbung; Geschéftsfihrung; Verwaltung fremder Geschaftsin-
teressen, namlich organisatorische und personelle Verbandsmit-

gliederverwaltung einschlief3lich Buroarbeiten;

Klasse 41:
Ausbildung, kulturelle Aktivitaten;

Klasse 42:

wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten.

Das DPMA hat den Widerspruch durch Beschluss vom 22. September 2011 zu-

rickgewiesen.

Die angegriffene Marke halte den wegen der hohen Ahnlichkeit bzw. Identitat der
Dienstleistungen erforderlichen grof3en Abstand ein. Bei dem Zeichenvergleich sei
auf die Wortbestandteile der Marken abzustellen, da diesen eine pragende Bedeu-
tung zukomme. Die Wortfolgen ,Deutscher Arbeitgeber-Verband e.V. Vereinigung
Mittelstandischer Unternehmen® der angegriffenen Marke und ,Deutscher Arbeit-
geber-Verband“ unterschieden sich klanglich durch unterschiedliche Silbenzahl
und Klangfolge und schriftbildlich durch unterschiedliche Ober- und Unterlangen
hinreichend voneinander. Anhaltspunkte fir eine andere Art der Verwechslungs-
gefahr fehlten, insbesondere sei nicht davon auszugehen, dass es sich bei der
jungeren Marke um ein weiteres Produkt der Widerspruchsmarke handele, zumal
die Marken unterschiedlich gebildet seien. Denn es sei bekannt, dass sich Ar-

beitgeber in unterschiedlichen Verbanden zusammenschlossen.



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

malf3 beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 22. September 2011 aufzuheben
und das DPMA anzuweisen, die L6éschung der angegriffenen Mar-

ke anzuordnen.

Der Beschwerdefuhrer hat weder die Erinnerung noch die Beschwerde begriindet.

Der Inhaber der angemeldeten Marke hat sich weder im Widerspruchs- noch im

Beschwerdeverfahren zur Sache geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet.

Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Beriicksichtigung 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 prioritatsélteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoéheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhdhte 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 die markenrechtlich relevante Gefahr von Ver-
wechslungen zwischen den im Streit stehenden Marken. Die einander gegen-
Uberstehenden Dienstleistungen sind identisch bzw. hochgradig ahnlich, den
danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke hélt die an-

gegriffene Marke schriftbildlich nicht ein.

1.
Ausgehend von der Registerlage besteht zwischen den Dienstleistungen der an-
gegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ldentitat o-

der enge Ahnlichkeit.

a)

Zwischen den Dienstleistungen ,Werbung*, ,Geschaftsfihrung“ und ,Buroarbeiten®
der angegriffenen Marke in Klasse 35 und den Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke in dieser Klasse besteht schon nach dem Wortlaut Identitat. Die
Dienstleistung ,Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke ist der Wider-
spruchsdienstleistung ,Verwaltung fremder Geschéaftsinteressen, namlich orangi-
satorische und personelle Verbandsmitgliederverwaltung, einschliel3lich Biroar-
beiten“ jedenfalls eng ahnlich, da es sich bei den Verbandsmitgliedern um Unter-

nehmen handeln kann.

b)

Die sich gegenuberstehenden Dienstleistungen der Klasse 41 sind zum Teil iden-
tisch, im Ubrigen besteht ebenfalls enge Ahnlichkeit. Denn die firr die angegriffene
Marke eingetragene Dienstleistung ,Erziehung“ hat wie die Dienstleistung ,,Ausbil-
dung“ der Widerspruchsmarke die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten
zum Gegenstand. Der Dienstleistungsoberbegriff ,Unterhaltung“ der angriffenen

Marke umfasst auch die Dienstleistung ,kulturelle Aktivitaten“ der Widerspruchs-



marke. Denn kulturelle Aktivitaten dienen héaufig der Unterhaltung. Zwischen der
Dienstleistung ,sportliche Aktivitaten der angegriffenen Marke und ,kulturelle Akti-
vitaten“ der Widerspruchsmarke besteht zumindest durchschnittliche Ahnlichkeit
(BPatG 29 W (pat) 9/08). Denn zwischen beiden Bereichen gibt es groRe Uber-

schneidungen, wie etwa im Tanzsport, beim Schach oder beim Motorsport.

c)

Identitat oder enge Ahnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der
Klasse 42. Die ,wissenschaftlichen Dienstleistungen® der angegriffenen Marke
sind im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke identisch enthalten.
Die Dienstleistungen der juingeren Marke ,industrielle Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen® und die Widerspruchsdienstleistung ,Forschungsarbeiten® sind
ebenfalls nahezu wortgleich. ,Forschungsarbeiten® umfassen auch ,Analyse-
dienstleistungen®. Sie sind auch den ,technologischen Dienstleistungen® der ange-

griffenen Marke ahnlich.

2.
Der aufgrund der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit der Dienstleistungen erforder-

liche weite Abstand zwischen den Marken &ndert sich durch die Kennzeich-
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Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar ist die Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke

nungskraft der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke ,Deutscher Arbeitgeber-
Verband“ aul3erst gering, weil sie auf die Zielgruppe der angemeldeten Dienst-
leistungen, namlich inl&ndische Arbeitgeber, hinweisen und gleichzeitig eine Sach-
aussage Uber den Leistungserbringer enthalten, namlich dass es sich dabei um
einen Verband, also einen mitgliedschaftlich organisierten Zusammenschluss
handelt. Im Inland existiert eine Vielzahl von Arbeitgeber-Verbanden, sodass der
Begriff ,Deutscher Arbeitgeber-Verband“ nicht nur als Name eines bestimmten

Verbandes verstanden werden kann. Die Wortfolge sagt nichts anderes aus, als



dass es sich um einen Zusammenschluss von Arbeitgebern (Unternehmern) zum
Zwecke gemeinsamer Interessenvertretung gegeniber Gewerkschaften und Staat

im Inland handelt.
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Die Widerspruchsmarke ,/\\Vverﬁjgt jedoch Uber eine markante farbige
Grafik. Sie besteht aus den rechtwinkligen Schenkeln dreier Dreiecke mit
abgerundeten Ecken. An den den Schenkeln gegentiberliegenden Seiten sind die
Dreiecke offen. Sie sind perspektivisch mit rAumlicher Tiefe gezeichnet und wirken
dadurch wie breite gebogene Bénder. Die offenen Dreiecke sind in Form eines
liegenden L‘s angeordnet und umrahmen damit die Wortbestandteile auf der
rechten Seite und der Unterseite der Schrift. Jedenfalls aufgrund dieser beson-
deren grafischen Ausgestaltung verfugt die Widerspruchsmarke tber eine durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft.

3.

Der erforderliche Abstand vermindert sich fur die Dienstleistungen der Klasse 35,
weil das angesprochene Publikum diesen Dienstleistungsangeboten mit erhhter
Aufmerksamkeit entgegentritt. Sie wenden sich nicht an die allgemeinen Verbrau-
cher, sondern an das Fachpublikum, an Unternehmer und leitende Angestellte.
Diese begegnen den Marken wegen der Bedeutung und der Kosten der Dienst-
leistungen fur ihr Unternehmen mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Aber auch die
Dienstleistungen der Klasse 42 sind nicht in erster Linie flr den allgemeinen Ver-
braucher bestimmt, sondern fiir Kunden in einem beruflichen Umfeld, die den An-

geboten mit besonderer Aufmerksamkeit begegnen.



4.

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke
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Maf3gebend fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie
einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuUGH GRUR
2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Da die Wortelemente in beiden Marken lediglich aus einer Sachangabe bestehen,
die nicht kollisionsbegrindend wirken kann, dirfen sie aus Rechtsgriinden nicht in

den Zeichenvergleich einbezogen werden. Es bleibt daher beim Vergleich der

geufr%%?ﬁ %

Grafik. Die angegriffene Marke - Mielstindischer U weist bildlich eine enge Ahn-

lichkeit zu der Widerspruchsmarke auf. Beide Marken sind in Schriftart, Schriftbild
und Anordnung der Schrift sowie in Bezug auf ihre Grafik und deren Farbe nahezu
identisch. Die angegriffene Marke verfugt lediglich tber den zuséatzlichen Wortbe-
standteil ,e.V* hinter dem Wort ,Verband“ sowie uber den Wortzusatz ,Vereinigung
Mittelstandischer Unternehmen®, der in wesentlich kleineren Buchstaben unter der

Grafik angeordnet ist.

Aber auch diese Zusétze bleiben beim Zeichenvergleich aus Rechtsgriinden au-
Rer Betracht. Denn der Zusatz ,e.V.“ ist die Abklrzung fur ,eingetragener Verein®
und damit eine Angabe, in welcher Rechtsform der Anbieter seine Leistungen er-
bringt.
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Unter einer ,Vereinigung“ versteht man den ,Zusammenschluss, auch die lockere
Verbindung von (gleichgesinnten) Personen zur Verfolgung eines gemeinsamen
Zwecks oder eine zu bestimmten Zwecken gegriindete Organisation® (Duden on-
line). Als ,mittelstdndische Unternehmen® gelten Gewerbebetriebe mit einem Jah
resumsatz von mehr als ... Mio Euro und weniger als ... Mio Euro oder zwischen
10 und 499 Beschaftigten (Gabler Wirtschaftslexikon, 17. Aufl., 2010).

Die Wortfolge ,Vereinigung Mittelstandischer Unternehmen® erschopft sich damit
in einer beschreibenden Angabe Uber den Erbringer der angebotenen Leistungen
dahingehend, dass es sich um einen Zusammenschluss mittelgrof3er Gewerbe-
betriebe handelt. Damit erganzt die Angabe inhaltlich die erste Wortfolge ,Deut-
scher Arbeitgeber-Verband“, indem sie die Kriterien der Verbandsmitgliedschaft
naher beschreibt. Gleichzeitig enthalt sie eine Bestimmung Uber die Adressaten
der angebotenen Dienstleistungen. Samtliche Leistungen kénnen flr mittelstan-
dische Unternehmen erbracht werden. Damit stellt sie eine Merkmalsangabe tber
den Erbringer oder die Bestimmung der Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG dar, der keinerlei Schutzfahigkeit fur die beanspruchten Dienstleis-
tungen zukommt (BPatG GRUR 29 W (pat) 102/10 und nachfolgend BGH GRUR
2012, 276-277 — Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Sie ist daher auch bei
dem Ahnlichkeitsvergleich der einander gegeniiberstehenden Zeichen nicht zu
bertcksichtigen (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 (Nr. 36) — Kinder ).
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Damit stehen sich bei dem Zeichenvergleich ischer und
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Nzwei identische Grafiken gegentber. Die Grafik der angegriffenen
Marke unterscheidet sich von der Grafik der Widerspruchsmarke nur darin, das die
Widerspruchsmarke grobkoérniger wirkt und dass die rechte untere Ecke der

Widerspruchsmarke eine gerade Kante hat und dadurch abgeschnitten erscheint,
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wahrend diese Ecke bei der angegriffenen Marke vollstandig abgerundet ist. Dies
erkennt man jedoch nur bei direktem Zeichenvergleich und intensiver Betrachtung
und man nimmt es nicht als Abweichung, sondern lediglich als Mangel in der
Druckwiedergabe wahr. Auf die Beurteilung des Ahnlichkeitsvergleichs hat die Ab-

weichung keinen Einfluss.

Damit ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken gegeben und der Wi-

derspruch der Beschwerdeflihrerin begrindet.

Grabrucker Kortge Uhlmann
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