BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 541/12 Verkiindet am
13. Marz 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2009 032 346

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 13. Marz 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 45 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Juli 2012 aufgehoben.
Die Loschung der Marke 30 2009 032 346 wegen des Wider-

spruchs aus der Marke 306 69 827 wird angeordnet.

Grinde

Die am 2.Juni 2009 angemeldete, am 27.Januar 2011 unter der Nummer
30 2009 032 346 eingetragene und am 4. Marz 2011 verdoffentlichte Wortmarke

CP

ist fur ,Juristische Dienstleistungen® bestimmt.



Gegen die Eintragung ist am 25. Marz 2011 Widerspruch erhoben worden aus der
am 15. November 2006 angemeldeten und am 14. Marz 2007 fur die Dienstleis-
tungen ,Durchfiihrung von Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren; Rechts-

beratung und -vertretung® eingetragenen Marke 306 69 827

C&P

Die Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 19. Juli 2012 eine Verwechslungsgefahr verneint und den Wider-
spruch zurickgewiesen. Dabei ist die Markenstelle von der Identitéat der Dienst-
leistungen ,Rechtsberatung und -vertretung“ der Widerspruchsmarke mit den
Jjuristischen Dienstleistungen® der angegriffenen Marke sowie von einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Be-
grundend ist insbesondere ausgefuhrt, dass eine Verwechslung nur dann gegeben
ware, wenn das zwischen den Buchstaben der Widerspruchsmarke stehende
kaufmannische ,&“-Zeichen tbersehen, tberhort oder nicht mitgesprochen werde.

Davon kdnne indessen nicht ausgegangen werden.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie halt mit naheren Ausfiihrun-
gen Verwechslungsgefahr fir gegeben, da das kaufmannische ,&“-Zeichen nicht
geeignet sei, einer Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken. Der Verbraucher
werde bei ,C & P“ und ,CP“ vom gleichen Anbieter der Dienstleistungen ausge-
hen. Insbesondere habe das Patentamt unberiicksichtigt gelassen, dass die an-
gegriffene Marke CP auch wie ,C und P“ ausgesprochen werden kénne, was zur
klanglichen Identitat mit ihrer wie ,C und P* ausgesprochenen Widerspruchsmarke

fuhre.



Die Widersprechende beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 45 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2012 aufzuheben und die
angegriffene Marke 30 2009 032 346 zu ldschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke héalt die Entscheidung der Markenstelle flr
zutreffend. Das kaufmannische ,&“-Zeichen sei gerade bei kurzen Zeichen ein
entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, da die als Abkirzung oder Initialen
verwendeten Buchstaben ein Bindeglied brauchten, um eine sinnvolle Bedeutung
zu ergeben. Das sei gebrauchlich fur die Verbindung zweier Namen oder die Ver-
bindung eines Namens mit weiteren nicht genannten Partnern. lhre Marke CP
weise kein Bindeglied auf, sondern stehe als Abkurzung fur den Begriff ,corporate

partner”.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwi-
schen den Vergleichsmarken besteht fur das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen (88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung

aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH GRUR



2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr.45 -UNI;, BGH GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von mal3geb-
licher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich
stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen.
DarlUber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon ab-
hangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-
wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr.30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform Il; EuGH
GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundséatzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-

lich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

a) Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen
,Rechtsberatung und -vertretung“ der Widerspruchsmarke mit den Dienstleistun-
gen, fur die die jungere Marke eingetragen ist, nadmlich ,Juristische Dienstleistun-

gen®, identisch sein kdnnen.

b) Der Widerspruchsmarke C & P kommt entgegen der Auffassung der Inhaberin
der angegriffenen Marke von Haus aus normale Kennzeichnungskraft zu. Dass die
Gesamtbezeichnung eine sachbezogene Abkirzung darstellt und als solche zur
Beschreibung der mal3geblichen Dienstleistungen dienen kénnte, ist nicht erkenn-
bar. Fur eine gebrauchliche beschreibende Bedeutung des Buchstabens ,C* oder
von ,& P" im Sinne von ,und Partner” hinsichtlich der maf3geblichen Dienstleistun-

gen hat der Senat keinen Nachweis festgestellt und auch die Inhaberin der ange-



griffenen Marke hat dies nicht belegt (vgl. auch BPatG 24 W (pat)
539/10 - MB/MBP/MB&P, veroffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

c) Bei dieser Ausgangslage halt die angegriffene Marke den zur Vermeidung von
Verwechslungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in
klanglicher Hinsicht nicht ein.

Auszugehen ist von einem aufmerksamen Publikum, das sich zusammensetzt aus

Fachkreisen und Endverbrauchern.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr.45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rdn. 211). Die Frage der
Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang,
(Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen ange-
sprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wir-
ken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr.19 -ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042,
Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr.29 - MATRATZEN; BGH
GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider).
Dabei genigt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmaRig bereits die
hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH
GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Strobele/Hacker, a. a. O.,
§ 9 Rdn. 224 m. w. N.).



Bei der Widerspruchsmarke C & P ist die Aussprache eindeutig, namlich ,Ce und
Pe“. Denn dem Verkehr ist die Bedeutung des Symbols ,&“ sowie seine Ausspra-

che als ,,und“ gelaufig.

Bei der angegriffenen Marke CP kommen dagegen mehrere Mdoglichkeiten der
mundlichen Wiedergabe in Betracht. Soweit die Marke unmittelbar betrachtet oder
eindeutig erinnert wird, ist von einer Aussprache als ,Ce Pe“ auszugehen. Das
andert sich jedoch bei einem undeutlichen Erinnerungsbild (vgl. zur MaRgeblich-
keit einer undeutlichen Erinnerung Strobele/Hacker, a.a.O., 89 Rdn. 220
m. w. N.) oder wenn der Adressat des gesprochenen Zeichens dieses wegen sei-
ner Kirze und des fehlenden Wortcharakters nicht hinreichend sicher verstanden
hat und nachfragt. In derartigen - markenrechtlich ebenfalls relevan-
ten - Situationen ist nicht auszuschliel3en, dass die angegriffene Marke zur Ver-
deutlichung als ,Ce und Pe“ benannt wird. So ist auch bei aus einem Einzelbuch-
staben gebildeten Marken anerkannt, dass diese in der Regel nicht nur mit ihrem
Einzellautwert, sondern mit spezifizierenden Zusatzen benannt werden (BGH
GRUR 2012, 930, Nr. 47 - Bogner B/Barbie B). Aul3erhalb der Wahrscheinlichkeit
durfte eine solche Wiedergabe unter Verwendung des Bindewortes ,und“ erst bei
Marken liegen, die aus drei oder mehr Einzelbuchstaben bestehen, da derartige
Marken Uber eine hinreichend selbsténdige Lautstruktur verfiigen, die eine weitere

Spezifizierung entbehrlich macht.

Stehen sich danach klanglich in relevantem Umfang zum Vergleich ,Ce und Pe*
und ,Ce und Pe* gegentber, so werden die Vergleichsmarken insoweit identisch

wahrgenommen.

In der Gesamtabwéagung fihrt dies vorliegend zu dem Ergebnis, dass die ange-
griffene Marke den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht einhéalt

und jedenfalls in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht.



Der angefochtene Beschluss konnte daher keinen Bestand haben.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur
die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch
ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrtcklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Winter Jacobi
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