BUNDESPATENTGERICHT
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 065 376

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Juli 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber,
der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes vom 29. Juli 2013 aufgehoben. Wegen des Wider-
spruchs aus der Marke 1 175 200 wird die Loschung der Marke
30 2011 065 376 angeordnet.

Grinde

Die Wortmarke

TUg Zert International

ist am 3. Dezember 2011 angemeldet und am 20. Marz 2012 unter der Nummer
30 2011 065 376 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) gefiihrte Register eingetragen worden fir Dienstleistungen der

Klasse 35: organisatorische und betriebswirtschaftliche Prifung und Bewertung

(Auditierung);

Klasse 42: Zertifizierung von Unternehmen aller Branchen insbesondere von

Managementsystemen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 20. April 2012 verdéffentlicht wurde, hat

der Inhaber der alteren Wortmarke

TUV Cert



die am 19. April 1991 unter der Nummer 1 175 200 eingetragen wurde fur Dienst-
leistungen der Klassen 41, 42, 44

Dienstleistungen eines Ingenieurs, Physikers, Chemikers, Arztes,
Psychologen, insbesondere Beraten, Ausbilden, Begutachten, For-
schen, Prifen, Uberwachen, Zertifizieren auf dem Gebiet der Tech-
nik, insbesondere Sicherheitstechnik, Verkehrswesen, Umwelt-

schutz, Energietechnik und Warmetechnik

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 29. Juli 2013 hat die Markenstelle fir Klasse 35 des DPMA
den Widerspruch zurtickgewiesen und sowohl die Verwechslungsgefahr verneint
als auch den Bekanntheitsschutz abgelehnt. Zur Begriindung hat sie ausgefthrt,
die Vergleichsmarken kénnten sich teilweise, namlich hinsichtlich der Dienstleis-
tungen der jungeren Marke ,Zertifizierung von Unternehmen aller Branchen, ins-
besondere von Managementsystemen® und dem ,Zertifizieren auf dem Gebiet der
Technik, insbesondere Sicherheitstechnik, Verkehrswesen, Umweltschutz, Ener-
gietechnik und Warmetechnik® der Widerspruchsmarke bei identischen Dienst-
leistungen begegnen oder lagen zumindest in einem sehr engen Ahnlichkeitsbe-
reich. Zugunsten des Widersprechenden konne beziglich der Dienstleistungen
LZertifizieren auf dem Gebiet der Technik® sogar von einer gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft ausgegangen werden. Der erforderliche Abstand werde aber
selbst bei identischen Dienstleistungen sowie Anwendung nur durchschnittlicher
Sorgfalt noch eingehalten. Selbst wenn man die Zeichenbestandteile der ange-
griffenen Marke ,Zert International“ bzw. ,Cert* der Widerspruchsmarke als be-
schreibend flr Zertifizierungen vernachlassige, unterschieden sich die beiden
Marken auffallig durch den letzten Buchstaben der weiteren Wortbestandteile
,TUg" bzw. ,TUOV* der beiden Zeichen. Dort verfiige die angegriffene Marke uber
den Sprenglaut ,g“ und die Widerspruchsmarke Uber den Reibelaut ,f, weil das

,V* s0 gesprochen werde. Es handele sich in beiden Fallen um AbklUrzungen bzw.



Kurzworter, bei denen schon geringe Unterschiede vom angesprochenen Ver-
kehrskreis bemerkt wirden. Die genannten Unterschiede reichten aus, um den
Marken ein eigenstandiges Klangbild zu verleihen, unabhéngig davon, ob die Mar-
kenbegriffe als Worter ausgesprochen oder als Abkirzung buchstabiert wirden,
so dass Verwechslungen in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen seien. Bei einer
Abkulrzung oder Wortern aus drei Buchstaben kdnne auch nicht davon ausgegan-

gen werden, dass der Wortanfang starker beachtet werde als das Wortende.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei aufgrund der typischen Umrisscha-
rakteristik von ,g“ gegenuber ,V*, die der jeweils anderen Marke fehle, ebenfalls
ausgeschlossen. Zudem verfige die angegriffene Marke bei handschriftlicher
Wiedergabe und Wiedergabe in Normalschrift durch das ,g“ Gber eine Unterlange,

die der Widerspruchsmarke fehle.

Fur andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich.
Die angesprochenen Verkehrskreise gingen auch nicht davon aus, dass es sich
bei der jingeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handele,
weil die Marken unterschiedlich gebildet seien. Die gemeinsame Buchstabenfolge
,TU —ert“ reiche nicht aus, um die jingere Marke der Widersprechenden zuzuord-

nen oder als Serienzeichen anzusehen.

Fur den Léschungsgrund unter dem Aspekt des Sonderschutzes der bekannten

Marke bestiinden ebenfalls keine Anhaltspunkte.

Gegen den den Widerspruch zurtickweisenden Beschluss richtet sich die Be-

schwerde des Beschwerdefiihrers.

Er ist der Ansicht, dass teilweise Dienstleistungsidentitat bzw. hochgradige
Dienstleistungsahnlichkeit bestehe. Ferner weise die Widerspruchsmarke eine
erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Wie der Bundesgerichtshof in der

Entscheidung ,TUV I bereits festgestellt habe, handele es sich bei der Wider-



spruchsmarke sogar um eine bekannte Marke. Die von der Markenstelle ange-
nommene erhdhte Kennzeichnungskraft gelte somit auch fur die unter der Wider-

spruchsmarke , TUV Cert* erbrachten Zertifizierungsdienstleistungen.

Vor dem Hintergrund der Dienstleistungsidentitat sowie der gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke kénne eine Verwechslungsgefahr nur bei
absoluter Zeichenunahnlichkeit verneint werden. Zwischen der Widerspruchs-
marke ,TUV Cert“ und der jingeren Marke ,TUg Zert International“ bestehe aber
sogar hochgradige Zeichenéhnlichkeit. Zwar bestehe die jingere Marke aus meh-
reren Wortbestandteilen. Im Verhaltnis zu den tbrigen Wortelementen nehme das
am Anfang stehende aulRergewohnliche und damit besonders einpragsame Kurz-
wort , TUg“ eine pragende Stellung ein. Der Zusatz ,Zert* falle bei einer beilaufigen
Wahrnehmung eher sekundar ins Auge, kdnne aber als (mit-) pragend betrachtet
werden. Der weitere Zusatz ,International” sei aber wegen seines nichtssagenden

glatt beschreibenden Charakters vollstéandig zu vernachlassigen.

Beim Vergleich mit der Widerspruchsmarke ,TUV Cert* sei also allein der die jiin-
gere Marke pragende Bestandteil ,TUg Zert“ heranzuziehen. Zwischen diesen
bestehe hochgradige Ahnlichkeit auf klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher

Ebene.

Die bestehende Ubereinstimmung in ,TU—ert“ bestimme das Klangbild und Uber-
wiege auch quantitativ den Unterschied im Wortende, dem das Publikum ohnehin
weniger Bedeutung beimesse. Bei den Konsonanten ,V* und ,g“ handele es sich
nur um Augenblickslaute, die gerade am Wortende leicht Gberhort werden kénn-

ten.

Die Buchstaben , T und ,U“ stiinden bei den Vergleichsmarken jeweils fiir ,Tech-
nische Uberwachung®. Die angesprochenen Verkehrskreise wiirden daher in dem
Buchstaben ,g“ ein Akronym fur einen mit ,V = Verein“ ahnlichen Hinweis erbli-

cken, namlich ,Gemeinschaft oder ,Gesellschaft*. Sie verstanden daher ,TUg* als



Akronym von ,Technischer Uberwachungsgesellschaft/-gemeinschaft‘, so dass
eine gedankliche Verbindung im Sinne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2, 2. HS MarkenG

ausgelost werde.

Auch ein Loschungsgrund nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG liege vor. Aufgrund der
aus der Ubernahme von ,TU —ert“ gegebenen klanglichen, schriftbildlichen und
insbesondere auch begriffichen Gemeinsamkeiten der sich gegeniberstehenden
Zeichen werde der Bestandteil ,TUV“ der Widerspruchsmarke ,TUV Cert* bei den
angesprochenen Verkehrskreisen unweigerlich in Erinnerung gerufen. Auf diese
Bekanntheit der Marke ,TUV* und ihren guten Ruf ziele der Beschwerdegegner

ab, um vom illegalen Imagetransfer zu profitieren.

Der Beschwerdefuhrer beantragt (Bl. 7 d. A.),

den Beschluss des DPMA vom 29. Juli 2013 aufzuheben und die an-

gegriffene Marke zu l6schen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht ein-
gelassen und keinen Antrag gestellt. Im Amtsverfahren hat er die Auffassung ver-
treten, es sei keine Dienstleistungsidentitat erkennbar. Eine klangliche Ahnlichkeit
bestehe nicht. Die Betonung des ersten Wortbestandteils der zu vergleichen Zei-
chen erfolge jeweils auf dem letzten Buchstaben.

Es liege ein deutlicher und verstandlicher Sinngehalt des Buchstabens ,g“ gegen-
uber ,V* vor, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Neben der Schreib-
weise ,Zert® habe zudem der Begriff ,International” eine sehr hohe Bedeutung fur

den Markenunterschied.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken ist eine klangliche Verwechslungsgefahr im
Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu besorgen, so dass die

angegriffene Marke zu léschen ist.

1.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Berucksichtigung aller Umsténde, insbesondere der zueinander in Wechsel-
beziehung stehenden Faktoren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der
damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeich-
nungskraft der prioritatsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein ge-
ringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlich-
keit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR
2010, 1098, Rn. 44 — Calvin Klein Trademark Trust/HABM [Calvin Klein]; BGH
MarkenR 2016, 157 Rn. 19 — BioGourmet; GRUR 2015, 1004 Rn. 18 — IPS/ISP;
GRUR 2015, 176 Rn. 9 — ZOOM/ZOOM; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 — pjur/pure).
Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die
Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre
unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu berlcksichtigen sind
(EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 — Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER];
BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 — Culinaria/Villa Culinaria).

a)

Die Vergleichsmarken werden zur Kennzeichnung von durchschnittlich bis eng
ahnlichen Dienstleistungen verwendet. Ob die zu vergleichenden Dienstleistungen
identisch sind, kann dahingestellt bleiben, weil in diesem Fall erst recht eine Ver-

wechslungsgefahr zu besorgen ist.



aa)

Hinsichtlich der Prufung der Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit ist von der Re-
gisterlage, mithin von den im Register eingetragenen Dienstleistungen auszuge-
hen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke nicht bestritten.

bb)

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 regelmanRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmaRigen 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 Berthrungspunkte aufweisen, dass die
beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus demsel-
ben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009,
397 Rn. 65 - P Les Editions Albert René Sarl/[HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH
GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX;
GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

MaRgeblich fir die Annahme einer Dienstleistungséhnlichkeit ist — unter Bertck-
sichtigung der Kriterien der Warenéahnlichkeit — nicht zuletzt angesichts der feh-
lenden Korperlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der
Dienstleistung, d. h. der Nutzen fur den Empfanger der Dienstleistung und die Vor-
stellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwor-
tung erbracht werden (BGH GRUR 2002, 544, 546 — BANK 24; GRUR 2001, 164,
165 — Wintergarten; Buscher in Blscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechts-
schutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl.,, 8 14 MarkenG Rn. 223; Hacker in
Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 9 Rn. 111).



(1)

Zwischen der Dienstleistung der angegriffenen Marke ,organisatorische und be-
triebswirtschaftliche Prifung und Bewertung (Auditierung)” in Klasse 35 und den
,Dienstleistungen eines Ingenieurs, Physikers, Chemikers, Arztes, Psychologen,
insbesondere (...) Begutachten, (...), Prufen, Uberwachen Zertifizieren auf dem
Gebiet der Technik (...)* der Widerspruchsmarke besteht jedenfalls eine durch-
schnittliche Ahnlichkeit.

Bei den von der jingeren Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen
,organisatorische und betriebswirtschaftliche Prifung und Bewertung (Auditie-
rung)“ geht es um die systematische Uberprifung und Bewertung durch dafiir ge-
schulte Fachleute nach vorgegebenen Checklisten, die den aktuellen Stand von
Kenntnissen Uber die optimale Gestaltung der Uberpriften Systemteile und -pro-
zesse anhand von Priffragen dokumentieren (vgl. Online-Verwaltungslexikon,

olev.de, Version 1.35, Stichwort: audit).

Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob der angesprochene Verkehrskreis, hier
Uberwiegend Unternehmer und Angestellte der Fihrungsebene mit betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen, die Dienstleistungen ,organisatorische und betriebswirt-
schaftliche Prifung und Bewertung® lediglich in einem eingeschrankten Sinn als
betriebswirtschaftliche Prufung und Bewertung im Sinne einer Revision bestehen-
der unternehmerischer Faktenlagen versteht (vgl. Vahlens, GroRes Wirtschaftsle-
xikon, 2. Aufl., Band 2, Stichwort: Prifung). Vorliegend ist namlich zu bertcksichti-
gen, dass die beanspruchten Dienstleistungen ,organisatorische und betriebswirt-
schatftliche Priifung und Bewertung® durch den Klammerzusatz ,(Auditierung)“ eine
inhaltsbestimmende Erlauterung und damit eine Erweiterung erfahren haben. Die
ursprungliche englische Bezeichnung ,audit® fir Rechnungsprufung (vgl. DUDEN-
Oxford, GroRRwdrterbuch Englisch-Deutsch, Mannheim 1990, Stichwort: audit) hat
namlich ihrerseits ebenfalls einen Bedeutungswandel erfahren. ,Audit® wird nicht
mehr nur in einem engeren Sinn rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht verstanden
(vgl. GABLER, Fremdworterbuch Wirtschaft, Wiesbaden, 1998, Stichwort: audit;
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Vahlen, Grof3es Controlling Lexikon, Munchen 1993, Stichwort: Auditing—>Interne
Revision). Der Begriff ist inzwischen abstrahierend auch die Bezeichnung fir ei-
nen "Systematischen, unabhangigen und dokumentierten Prozess zur Erlangung
von Nachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um festzustellen, inwieweit
Auditkriterien erfullt sind" (vgl. ISO 9000:2000). Neben dem internen Audit (sog.
interner Prifung) gibt es auch das externe Audit durch ein neutrales Institut (DGQ,
Managementsysteme — Begriffe, 9. Aufl., Stichwort: audit). Bei Bestehen der Pri-
fung erhalt das Unternehmen ein Zertifikat, welches am Ende des Auditierungs-
prozesses steht (s. sogleich unter (2); DUDEN Wirtschaft, 4. Aufl., Stichwort: Au-
dit). Thematisch existieren Financial Audits, Marketing Audits oder Oko-Audits
(vgl. Lexikon der Betriebswirtschaft, Beck-Wirtschaftsberater im dtV, Stichwort:
Audit).

Ein solcher Auditierungsprozess wird von Spezialisten verschiedener Fachrichtun-
gen durchgefihrt (vgl. z. B. DIN EN ISO 19011, Punkt 7.2.3.3). Dieses disziplin-
spezifische Wissen kdénnen aufgrund ihrer urspriinglichen Ausbildung sowohl In-
genieure, Physiker, Psychologen oder Arzte in die Auditierung einbringen. Die fiir
die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen der vorgenannten Berufe
umfassen mithin die Eignung zum Auditoren und weisen daher zumindest durch-
schnittliche Berthrungspunkte zur in Klasse 35 fir die angegriffene Marke ge-
schitzten Dienstleistung ,Auditierung“ auf. Ein Widerspruch ergibt sich insoweit
nicht zur Entscheidung des Senats vom 28.06.2013 (29 W (pat) 109/12), in der
eine — fur andere Dienstleistungen geschiitzte — Widerspruchsmarke des hiesigen

Beschwerdefuhrers verfahrensgegenstandlich war.

2)

Ferner besteht zwischen den ,Dienstleistungen eines Ingenieurs, Physikers, Che-
mikers, Arztes, Psychologen, insbesondere (...) Priifen, (...), Zertifizieren auf dem
Gebiet der Technik, (...)* der Widerspruchsmarke und der fur die Klasse 42 ge-
schitzten Dienstleistung der angegriffenen Marke ,Zertifizierung von Unterneh-
men aller Branchen insbesondere Managementsystemen“ eine enge Ahnlichkeit,

da diese sich in ihrem Anwendungsbereich tUberschneiden kénnen.
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Mit der auf die Auditierung folgenden Zertifizierung wird die Einhaltung von (Qua-
litat)Standards (amtlich) beglaubigt, bescheinigt bzw. mit einem Zertifikat versehen
(vgl. Definition von ,zertifizieren“ unter www.duden.de). Bei der im Verzeichnis der
angegriffenen Marke in Klasse 42 aufgefihrten Dienstleistung ,Zertifizierung von
Unternehmen aller Branchen® wird folglich wirtschaftlichen Einheiten jedweder Art
die Einhaltung bestimmter Standards bescheinigt. Dies betrifft auch Unternehmen,
die auf technischem Gebiet téatig sind. Mitumfasst sind daher auch die fur die Wi-
derspruchsmarke geschitzten Dienstleistungen eines Ingenieurs, Physikers u. a.
zum ,Zertifizieren auf dem Gebiet der Technik®, da das angesprochene Publikum
davon ausgehen kann, dass die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und
der Widerspruchsmarke aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen stammten.

b)

Zugunsten des Widersprechenden kann fur die Widerspruchsmarke beziglich der
Dienstleistung ,Zertifizieren auf dem Gebiet der Technik® von einer gesteigerten
Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Der Zeichenbestandteil ,TUV*, der in
der Widerspruchsmarke ,TUV Cert* enthalten ist, ist im Inland bekannti. S. v. § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 43 — TUV II). Damit ist
auch fur die Widerspruchsmarke von gesteigerter Kennzeichnungskraft auszuge-
hen, da dem Stammbestandteil einer Markenserie die Kennzeichnungskraft der
gesamten Markenfamilie zugerechnet werden kann (BGH MarkenR 2009, 455
Rn. 33 — Kinder lll; Buscher in Blscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., 8 14 Rn. 272).
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der angesprochene Verkehr die
Zusammengehorigkeit der Zeichen erkennt. Dem angesprochenen Verkehr ist die
seit Jahrzehnten erfolgte Verwendung der Bezeichnung , TUV* fiir eine Institution,
die u. a. die vorgeschriebenen regelmaRigen technischen Uberpriifungen von
Kraftfahrzeugen im gesamten Bundesgebiet vornimmt, gelaufig. Er erkennt in der
Widerspruchsmarke ,TUV Cert“ aufgrund der Bekanntheit des Zeichenbestandteils
,TOV* auf dem vorgenannten Gebiet der Kfz-Priifung die Zusammengehérigkeit

der Zeichen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Zeichenbestandteil ,Cert* im
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Sinne von ,Certificate, Zertifikat, Zertifizierung“ der fur die Widerspruchsmarke
geschutzten Dienstleistungen der genannten Berufe im Zusammenhang mit dem
Prufen, Uberwachen und Zertifizieren auf dem Gebiet der Technik als inhaltliche

Erganzung verstanden werden kann.

c)

Angesprochene Verkehrskreise sind vorliegend Unternehmer und unternehmeri-
sche Entscheidungstrager, so dass von einer erhéhten Aufmerksamkeit auszuge-
hen ist. Zwar richten sich die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sowohl an
den Endverbraucher als auch an Unternehmer, die Dienstleistungen der angegrif-
fenen Marke werden indes nur von Unternehmern oder Entscheidungstragern in

Unternehmen nachgefragt (vgl. Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 239).

d)

Ausgehend von einer durchschnittlichen bis hohen Dienstleistungsahnlichkeit, ei-
ner Uberdurchschnittichen Kennzeichnungskraft und einer etwas erhtéhten Auf-
merksamkeit der Verkehrskreise, sind an den zur Vermeidung einer Verwechs-
lungsgefahr notwendigen Markenabstand hohe Anforderungen zu stellen. Diesen
Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht. Es liegt zumindest eine

durchschnittliche klangliche Zeichenahnlichkeit vor.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundséatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen (BGH,
a.a.0. Rn.13 - BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2015, 1004 Rn. 23 - IPS/ISP; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure). Das
schliel3t es nicht aus, dass unter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile eines
komplexen Zeichens fur den durch das Kennzeichen im Gedachtnis der ange-
sprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen - Gesamteindruck pragend sein kon-
nen (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 -Barbara Becker/HABM [BARBARA
BECKER]; BGH, a.a.O. Rn.13 —BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGE-

MENTAKADEMIE). Allein auf den dominierenden Bestandteil einer zusammenge-
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setzten Marke kommt es aber nur dann an, wenn alle anderen Markenbestandteile
zu vernachlassigen sind (BGH, a. a. O., Rn. 15 — Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR
2011, 824 Rn. 23 — Kappa). Einer beschreibenden Angabe kann jedoch kein be-
stimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, da der an-
gesprochene Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebli-
che Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis
auffasst (BGH, a. a. O. Rn. 40 — pjur/pure). Dabei ist von dem allgemeinen Erfah-
rungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm
entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen
(vgl. vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 — Henkel KGaA [Henkel]; BGH GRUR
2015, 173 Rn. 16 — for you; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 237).

Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahn-
lichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die
mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begriffli-
cher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 - THOMSON LIFE,
BGH, a.a. O. Rn. 13 — BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADE-
MIE; a. a. O., Rn. 22 — IPS/ISP). Dabei genugt fur die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr regelmafig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Rich-
tung (BGH, a. a. O. Rn. 26 Kappa; GRUR 2008, 719 Rn. 35 — idw Informations-
dienst Wissenschatft).

aa)
Die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit zeigen schriftbildlich, klanglich und be-

grifflich ausreichende Unterschiede auf.

Die Zeichen ,TUg Zert International® und ,TUV Cert* weichen in der Zahl der
Worter, der Lange und der Silbenzahl bei einer Gesamtbetrachtung wesentlich
voneinander ab. Auch begriffich wahren beide Marken den erforderlichen Ab-

stand. Wahrend ,TUV Cert“ allgemein gefasst ist, bezieht sich das Verstandnis der
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angegriffenen Marke ,TUg Zert International“ auf einen speziellen Bereich, nam-

lich den Internationalen.

bb)

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt trotzdem vor, weil die angegriffene
Marke in klanglicher Hinsicht durch den Zeichenbestandteil ,TUg“ und die Wider-
spruchsmarke durch den Zeichenbestandteil ,TUV“ gepragt wird, so dass sich die

Zeichen ,TUg“ und ,TUV“ gegeniiberstehen.

(1)

Die jungere Marke ,TUg Zert International“ setzt sich zusammen aus ,TUg*, ,Zert
und ,International“, die Widerspruchsmarke aus den Zeichenbestandteilen , TUV*
und ,Cert". Der Bestandteil ,International“ der jingeren Marke ist beschreibend, da
er lediglich einen Hinweis auf das geographische Gebiet, in dem die Dienstleis-
tungen erbracht werden sollen oder in dem das Unternehmen tétig ist, darstellt
(vgl. BGH, a. a. O. Rn. 46 — IPS/ISP). Ob es sich einerseits bei dem Zeichenbe-
standteil ,Zert” der jungeren Marke um eine beschreibende Kurzform fur ,Zertifi-
kat“ handelt und andererseits der Bestandteil ,Cert® der Widerspruchsmarke eine
dem Verkehr verstandliche Abkilrzung fur Zertifizierung ist und somit einen Teil
der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt, also beide Bestandteile als be-
schreibende Angaben ggf. fur den jeweiligen Gesamteindruck der Marken zu ver-
nachlassigen waren, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.
Denn eine die Verwechslungsgefahr begrindende klangliche Markenéhnlichkeit
liegt aus den nachfolgend darzustellenden Grinden vor, wenn sich die Bestand-
teile ,TUg" und ,TUV* allein kollisionsbegriindend gegeniiberstehen und mithin
erst recht, sofern von einer Mitpragung der Bestandteile ,Zert“ bzw. ,Cert* auszu-

gehen ist.

(2)
Die jeweils aus drei Buchstaben bestehenden Bestandteile ,TUg“ der jiingeren

Marke und , TUV* der Widerspruchsmarke stimmen in den ersten zwei Buchstaben
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,TU“ und damit — auch unter Beriicksichtigung des Kurzwortcharakters — am star-
ker beachteten Wortanfang vollstandig tberein. Sie sind beide einsilbig, verfiigen
an gleicher Stelle tiber den einzigen, identischen Vokal ,U“ und die gleiche Ab-
folge von Konsonant, Vokal und Konsonant. Sie haben zudem einen identischen
Betonungs- und Sprechrhythmus, weil beide am Anfang betont werden. Sie unter-

scheiden sich ausschlieflich in ihren Endkonsonanten ,g“ und ,V*.

In der Regel werden Kurzwdrter (Buchstabenwdrter) wie alle anderen Worter aus-
gesprochen (vgl. Donalis, grammis 2.0, FAZ sprich ,ef-a-zett* oder ,faz? — Aus-
sprache von Kurzwdrtern). Zu beachten ist die Besonderheit, dass Kurzworter mit
ihrem Lautwert der einzelnen Buchstaben gesprochen werden, wenn sie Vokale
enthalten und damit Silben bilden, die fur die Zungen des Sprechenden angeneh-
men sind. Kurzwdrter, bei denen die Buchstaben mit inrem alphabetischen Buch-
stabennamen gesprochen werden, bestehen ausschliel3lich aus Konsonanten
(BMW, VW, ZDF) oder sind nicht ohne Schwierigkeiten auszusprechen (ABM,;
AKW). Eine feste Regel existiert allerdings nicht (Tendenz fur Lautwert, Metzler
Lexikon Sprache, 4. Aufl., Stichwort: Kurzwort). Vorliegend enthalten beide Zei-
chen einen Vokal und bilden mit den Konsonanten ein angenehm auszusprechen-
des Kurzwort. Fir eine Aussprache mit dem Lautwert spricht ferner, dass es sich
bei dem Zeichenbestandteil ,TUV“ der Widerspruchsmarke um eine bekannte
Marke handelt, die nach ihrem Lautwert ausgesprochen wird. Der angesprochene
Verkehr wird deshalb beide Zeichen entsprechend artikulieren. Die angegriffene

Marke wird ,tiig“ (tvg)*, die Widerspruchsmarke ,tiif (tvf)“ ausgesprochen.

In klanglicher Hinsicht ist die Vokalfolge fir die Frage der Ubereinstimmung des
klanglichen Gesamteindrucks von Kollisionszeichens regelmaldig von besonderer
Bedeutung (BGH, a. a. O. Rn. 43 — IPS/ISP). Beide Zeichen enthalten den Vokal
,u“. Bedeutsam ist vorliegend insbesondere, dass neben dem Ubereinstimmenden
Vokal die Anzahl der Konsonanten auch der erste Konsonant identisch ist , T

Denn fur den angesprochenen Verkehr, der die jeweiligen Bezeichnungen regel-
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mafig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleichen kann, fallen die
ubereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck starker
ins Gewicht als die Unterschiede (BGH, a. a. O. Rn. 23 — IPS/ISP; GRUR 2001,
158, 160 — Drei-Streifen-Kennzeichnung; BPatG, Beschluss vom 01.10.2003,
29 W (pat) 35/01). Schliel3lich stehen die beiden klangschwachen Konsonanten
,g“ und ,V* am Wortende und werden als sogenannte Augenblickslaute oft nur
undeutlich wahrgenommen und kénnen leicht Gberhdrt oder missverstanden wer-
den. Das Klangbild wird daher durch die beiden ersten, tbereinstimmenden Laute
,TU“ bestimmt.

3)

In dem Fall, dass den jeweiligen Zeichenbestandteilen ,Zert“ und ,Cert“ eine mit-
pragende Stellung zukommt, ist die Ubereinstimmung der zu vergleichenden Zei-
chen noch groler, weil sie sich dann klanglich nur in einem einzigen — mittleren —

Buchstaben unterscheiden.

Die beiden Zeichen weisen jeweils einen weiteren Wortbestandteil auf, namlich
LZert in der jungeren Marke und ,Cert” in der Widerspruchsmarke. Der Unter-
schied im Anfangsbuchstaben ist im Rahmen der Prifung der klanglichen Ver-
wechslungsgefahr zu vernachlassigen. Der Buchstabe ,z in der angegriffenen
Marke wird fur sich wie [ts], in Verbindung mit dem Vokal ,e” wie [tse] ausgespro-
chen. Die Widerspruchsmarke wird entweder insgesamt in Deutsch oder in Kom-
bination Deutsch/Englisch ausgesprochen werden. Beides ist vorliegend gleich
naheliegend. Letztere Kombination ist deshalb naheliegend, weil der angespro-
chene Verkehr, der Gber weitgehende und vertiefte Englischkenntnisse verfiigt, in
dem Zeichenbestandteil ,Cert* die Abkurzung fur den englischen Begriff ,certifi-
cate“ im Sinne von ,Zertifikat* erkennen kann (vgl. DUDEN, Das Wérterbuch der
Abkurzungen, 6. Aufl., Stichwort: Cert.) und damit an einen englischen Begriff er-

innert wird und ihn dementsprechend ausspricht.
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Die angegriffene Marke wird demnach ,tug tsert (tYg tsert)* ausgesprochen. Die
Widerspruchsmarke wird entweder ,tuf sort (tYf s3:t)“ oder in Deutsch ,tuf tsert (tYf

tsert)“ ausgesprochen.

Neben der identischen Vokalfolge (U-e) stimmt auch die Uberwiegende Anzahl an
Konsonanten uberein (T-g-z-r-t zu T-v-c-r-t). Der angesprochene Verkehr wird die
Vielzahl der klanglichen Ubereinstimmungen verstarkt wahrnehmen und einen

etwaigen Unterschied Uberhdren.

2.

Ob die angegriffene Marke ferner wegen der Gefahr ungerechtfertigter Ausnut-
zung der Wertschatzung der bekannten Marke ,TUV Cert‘ zu léschen (§§ 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG), braucht nicht mehr entschieden zu werden.

3.
Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden gemafR § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG bestand kein Anlass.

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 statt-

haft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteram-
tes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg

abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-

schriften tiber 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 Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene

Rechtsanwadltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich

einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz
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