BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

| ZB 16/14 Verkindet am:
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Fuhringer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: [a

BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

a) Der Grundsatz, dass allein wegen der Ubereinstimmung in einem schutzun-
fahigen Bestandteil keine zur Verwechslungsgefahr fiihrende Zeichenahn-
lichkeit angenommen werden kann, ist nicht ohne weiteres und einschran-
kungslos auf die Fallkonstellation Ubertragbar, dass der potentiell kollisions-
begriindende schutzunfahige Bestandteil nicht in der Klage- oder Wider-
spruchsmarke, sondern in der angegriffenen Marke enthalten ist.

b) Ein schutzunfahiger Bestandteil einer angegriffenen Wort-Bild-Marke kann
pragende und damit kollisionsbegriindende Wirkung haben, wenn dieser Be-
standteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonde-
ren graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrge-
nommen wird, weil weitere schutzfahige Bestandteile in der zusammenge-
setzten Marke fehlen.

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - | ZB 16/14 - Bundespatentgericht
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Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 9. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Buscher, die
Richter Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch, Dr. Loffler und Feddersen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats
(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
28. Februar 2014 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurtickge-

wiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

Grinde:

|. FUr die Markeninhaberin ist die Wort-Bild-Marke Nr. 30 2011 047 087

_|DSA

SPORTMANAGEMENTAKADEMIE
|

am 25. November 2011 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und

Markenamt fur die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 16: Briefpapier; Holzpappe [Papier- und Schreibwaren]; Hillen [Papier-
und Schreibwaren], Papier- und Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Wa-
ren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,;
Plakate aus Papier und Pappe; Schilerbedarf [Papier- und Schreibwaren]; Ver-
packungspapier; Schachteln aus Pappe oder aus Papier;



Klasse 35: Marketing, Werbung, Geschéaftsfuhrung; Geschaftsfiihrung von Ho-
tels im Auftrag Dritter; Organisation von Ausstellungen fur wirtschaftliche und
Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Fiuhrung von Unternehmen;
Beratung in Fragen der Geschéftsfiihrung; betriebswirtschaftliche Beratung; Or-
ganisationsberatung in Geschéftsangelegenheiten; Personalmanagementbera-
tung; Unternehmensberatung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk;
organisatorische Beratung, Prasentation von Firmen im Internet und anderen
Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflachen im
Internet;

Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Be-
reitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Inter-
net-Chatrooms; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines,
Chatrooms und Internetforen;

Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Fernunterricht;
Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Coaching; Veranstaltung und
Durchfihrung von Seminaren; Training; Veranstaltung von Ausstellungen fir
Unterrichtszwecke; Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Demonstrationsun-
terricht in praktischen Ubungen; padagogische Beratung.

Der Widersprechende hat Widerspruch aus der am 29. September 2008
eingetragenen Wortmarke 30 2008 041 940

BSA

erhoben, die fur folgende Waren und Dienstleistungen geschutzt ist:

Klasse 9: Magnetische, optische und digitale Aufzeichnungstrager wie Disket-
ten, Magnetbander, optische Platten, CD-ROMs, CD-I und DVD; Taschenrech-
ner; Computermause;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in
Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Blicher, Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate), Druckschriften; Schreibwaren; Schreibgerate, Blei-
stifte, Farbstifte, Radiergummis, Bleistiftspitzer, Kugelschreiber, Lineale,
Schreibzeugkécher, Schreibmappen, Schreibhefte, Schreibetuis, Schreibunter-
lagen; Papiertaschentiicher, Wimpel, Fahnen aus Papier;

Klasse 35: Veranstaltung von Messen;

Klasse 38: Online-Dienstleistungen, namlich Ubermittlung von Inhalten aus Bii-
chern, Druckereierzeugnissen und Druckschriften auf Abruf; Online-Dienste,
namlich Ubermittlung von Nachrichten, Informationen, Texten, Zeichnungen
und Bildern; Informationsdienste tiber Internet, namlich Ubermittlung von Nach-
richten, Berichten, Daten, Bildern und Dokumenten, Bereitstellen von Internet-
zugangen, Ubertragung von Bildschirmpréasentationen mittels Computer und
Fernsehen; Ausstrahlung von Fernsehbeitragen, sowohl analog als auch digital;
Ausstrahlung von Fernseh-, Kabel- und Rundfunksendungen, insbesondere
Hérspiele;



Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Fortbildung, Unterricht, Fahrunterricht, Ver-
kehrsunterricht, Seminare, Verkehrserziehung; Unterhaltung; sportliche und kul-
turelle Aktivitdten; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhal-
tung), auch sportlicher Art; Veranstaltung von Ausstellungen fiir kulturelle und
Unterrichtszwecke; Film-, Ton-, Video-Film- und Fernsehproduktion; Musikdar-
bietungen, Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (aus-
genommen zu Werbezwecken), Biichern, Zeitungen und Zeitschriften.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch zurlckge-
wiesen. Auf die Beschwerde des Widersprechenden hat das Bundespatent-
gericht (Beschluss vom 28. Februar 2014 - 27 W (pat) 554/13, juris) die ange-
griffene Marke fur samtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38
und 41 sowie fur die in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen "Marketing,
Werbung, Organisation von Ausstellungen fur wirtschaftliche und Werbe-
zwecke" geldscht. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer vom
Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende

beantragt, die Rechtsbeschwerde zurtickzuweisen.

Il. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander
gegenuberstehenden Zeichen bestehe im Umfang der angeordneten Léschung
Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es

ausgefuhrt:

Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskraftig. Die
fur die angegriffene Marke geschitzten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16, 38 und 41 sowie die naher bezeichneten Dienstleistungen der Klas-
se 35 seien mit den fur die Widerspruchsmarke geschitzten Waren und
Dienstleistungen hochgradig ahnlich oder identisch. Es bestehe eine tberdurch-
schnittliche klangliche Ahnlichkeit zwischen den Zeichen. Die Abkiirzung "DSA"
sei fur den Gesamteindruck des Zeichens hinsichtlich séamtlicher Waren und
Dienstleistungen pragend, weil die Abkirzung durch ihre Exponierung, Gréi3e
und Schriftgestaltung dem Publikum als das dominierende Element nahege-
bracht werde. Dies gelte sowohl fir die Dienstleistungen der Klassen 38 und
41, fur die die Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" und



die Abktrzung "DSA" beschreibend und daher schutzunfahig seien, als auch fur
die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, fur die die Wortbe-
standteile kennzeichnungskraftig seien. Die angegriffene Marke werde der
angesprochene Verkehr, der dem Bildungssektor zuzuordnen sei, nicht voll-
standig benennen, sondern auf "DSA" verkirzen. Fur den Zeichenvergleich
seien daher die Buchstabenfolgen "DSA" und "BSA" gegeniberzustellen. Beide
Zeichen hatten vom Klangbild eher schwéachere und Uberdies als Dental- und
Labiallaut nicht leicht unterscheidbare Anlaute. Dass "D" und "B" aufgrund ihrer
Stellung am Wortanfang vergleichsweise klar gesprochen wirden, stehe des-
halb der Annahme der klanglichen Ahnlichkeit nicht entgegen. Der Bedeutungs-
gehalt der angegriffenen Marke wirke der Verwechslungsgefahr nicht entgegen,
weil er dem Publikum allenfalls nach zuséatzlichen Uberlegungen gegenwartig

sei.

lll. Die zulassige Rechtsbeschwerde ist nicht begrindet. Das Bundes-
patentgericht hat rechtsfehlerfrei das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im

Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angenommen.

1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 89 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG gegeben ist, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter
Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei
ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der élteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09,
Slg. 2010, 1-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil
vom 22. Januar 2014 -1 ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452
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- REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - | ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9
= WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

2. Die Erwagungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleis-
tungsahnlichkeit sind nicht zu beanstanden; sie werden von der Rechtsbe-
schwerde auch nicht angegriffen. Somit ist von hochgradiger Ahnlichkeit oder
Identitat der fiur die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie der Dienstleistungen der Klasse 35
"Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen fur wirtschaftliche und
Werbezwecke" mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke auszugehen.

3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbheschwerde gegen die Feststel-
lung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke sei von Haus aus

durchschnittlich kennzeichnungskraftig.

a) Die originadre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung
der Marke, sich unabhéangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei-
dungsmittel flr die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den
beteiligten Verkehrskreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen
damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH,
Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, 1-535 = GRUR 2010, 228
Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18
- REAL-Chips; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 -1ZB 2/14, GRUR 2015,
1127 Rn. 10 = WRP 2015, 1358 - ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten An-
haltspunkte vor, die fur eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,
ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2000 -1 ZB 12/98,
GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Beschluss vom 1. Juni
2011 -1ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-
GRY). Dementsprechend hat der Senat angenommen, dass Buchstabenfolgen
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regelmélig Uber durchschnittiche Kennzeichnungskraft von Haus aus
verfugen, wenn Anzeichen fir eine abweichende Beurteilung auf dem je-
weiligen Waren- und Dienstleistungssektor fehlen (vgl. BGH, Urteil vom 20. Ja-
nuar 2011 -1 ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC;
Urteil vom 2. Februar 2012 - | ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012,
1234 - Bogner B/Barbie B jeweils mwN).

b) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, wegen fehlender Anhalts-
punkte fur einen sachbezogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft schwa-
chenden Bedeutungsgehalt ergebe sich eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke, steht mit den vorgenannten Grundsatzen in
Einklang. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der
Begriindung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unter-
durchschnittlich, weil der Verkehr im hier betroffenen Bildungsbereich nicht als
Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen eine gréRere Aufmerksamkeit
widme. Im Rahmen der Bestimmung der originaren Kennzeichnungskraft ist
regelmanig nicht zwischen aussprechbaren und nicht aussprechbaren Buch-
stabenfolgen zu differenzieren. Die Frage der Aussprechbarkeit ist ohne Ein-
fluss auf die Eignung einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge, herkunfts-
hinweisend zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - | ZR 139/99,
GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002
- 1ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKYV; Blscher
in Buscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medien-
recht, 3. Aufl., 8 14 MarkenG Rn. 258). Anders als die Rechtsbeschwerde
meint, folgt aus einer weit verbreiteten Verwendung abgekirzter Bezeichnun-
gen von Einrichtungen im Bildungsbereich keine Kennzeichnungsschwache von
Buchstabenfolgen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1068 - DKV/OKYV).

4. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die zu vergleichenden Zei-
chen seien Uberdurchschnittlich klanglich &hnlich, halt der rechtlichen Nachpri-

fung stand.
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a) Die Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren
Ahnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu
beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken kdnnen. Dabei gentigt fur
die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in
einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zei-
chenahnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck
abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominie-
renden Elemente zu berticksichtigen sind. Besteht Ahnlichkeit zwischen jeweils
pragenden Bestandteilen, so ist eine Zeichenahnlichkeit gegeben (EuGH, Urteil
vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, 1-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35
- Limoncello/LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - | ZR 49/05, GRUR
2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382
Rn. 14 und 25 - REAL-Chips). Pragenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil,
wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den
Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den
unterscheidungskraftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist fur die
Prifung des pragenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Zeichen-
bestandteile zu untersuchen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006
-1 ZR 37/04, BGHZ 169, 295 Rn. 24 - Goldhase I; Urteil vom 25. Oktober 2007
-1 ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Rn. 32 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker).
Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grund-
satzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur
eingeschrankt darauf zu Uberprifen, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff
zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssétze und Denkgesetze verst63t und
der Vortrag der Parteien berucksichtigt worden ist (BGH, Urteil vom 22. Mérz
2012 -1ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn.23 = WRP 2012, 712 - METRO/
ROLLER’s Metro mwN).
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b) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der vorliegend betroffenen
Zeichen ist dem Bundespatentgericht kein Rechtsfehler unterlaufen. Zu Recht
hat es angenommen, bei der Prufung der Zeichenahnlichkeit sei der Wider-
spruchsmarke "BSA" der Bestandteil "DSA" der angegriffenen Marke gegen-

Uberzustellen, weil dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen pragt.

aa) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Wort-
bestandteil der angegriffenen Marke "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-
AKADEMIE" die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 beschreibt und des-
halb schutzunfahig ist, weil er auf Dienstleistungen einer deutschen akademi-
schen Einrichtung mit Bildungsangeboten der Fachrichtung Sportmanagement
hinweist. Das Bundespatentgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen,
dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Abkirzung "DSA" ebenfalls
beschreibend ist, weil sie sich fir das angesprochene Publikum erkennbar in
den Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge "DEUTSCHE SPORT-
MANAGEMENTAKADEMIE" erschopft (vgl. EuGH, Urteil vom 15. Marz 2012
- C-90/11 und C-91/11, GRUR 2012, 616 - Strigl & Securvita/Oko-Invest [Multi
Markets Fund MMF; NAI - Der Natur-Aktien-Index]). Nicht zu beanstanden ist
die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die in der angegriffenen Marke
enthaltene Wortfolge und die Buchstabenfolge bezogen auf die Waren und
Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 keinen beschreibenden Gehalt

aufweisen.

bb) Soweit das Bundespatentgericht eine Prdgung der angegriffenen
Marke angenommen hat, weil der Verkehr die Marke bei mundlicher Wieder-
gabe auf die Buchstabenfolge verkiirze, unterliegt dies allerdings rechtlichen
Bedenken. Der sachliche Bezug zwischen Buchstabenfolge und Wortbe-
standteilen, der darin liegt, dass die Buchstabenfolge "DSA" die Abklrzung der
Wortbestandteile "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" darstellt,

spricht gegen eine verkirzende Wahrnehmung des Verkehrs. Angesichts der
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leichten Erfassbarkeit dieser Wortfolge ist nicht davon auszugehen, dass der
Verkehr aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einpradgung der Wortbestandteile
dazu neigt, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit
erleichternden Weise zu verkirzen. Ebensowenig bestehen Anhaltspunkte
dafur, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge
verkirzen, weil ihm die Abkirzung allgemein gelaufig ist (vgl. BGH, GRUR
2002, 626, 628 - IMS; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 -1 ZB 39/05,
GRUR 2008, 719 Rn.37 = WRP 2008, 1098 -idw Informationsdienst

Wissenschatft).

cc) Das Bundespatentgericht hat aber zu Recht deshalb eine Pragung
der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge "DSA" angenommen, weil
sie der Verkehr aufgrund der graphischen Hervorhebung durch Gréf3e und
Schriftgestaltung innerhalb des Gesamtzeichens als das dominierende Element

wahrnimmt.

(1) Allerdings ist es grundsatzlich ausgeschlossen, allein aus der Uber-
einstimmung in einem schutzunfahigen Bestandteil eine zur Verwechslungs-
gefahr fihrende Zeichenahnlichkeit anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom
25. Oktober 1995 -12zB 33/93, BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont;
Versaumnisurteil vom 6. Dezember 2001 - | ZR 136/99, GRUR 2002, 814 =
WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dieser Grundsatz, der auf der Erwagung
beruht, dass einer Klage- oder Widerspruchsmarke allein aus schutzunfahigen
Bestandteilen kein Schutz erwachsen darf (vgl. Hacker in Strobele/Hacker,
Markengesetz, 11. Aufl., 8 9 Rn. 181, 383; Buscher in Buscher/Dittmer/Schiwy
aa0 814 MarkenG Rn.440), ist aber nicht ohne weiteres und
einschrankungslos auf die Fallkonstellation tbertragbar, in der der potentiell
kollisionsbegriindende schutzunfahige Bestandteil in der angegriffenen Marke
enthalten ist und diese keine weiteren unterscheidungskraftigen Bestandteile
aufweist. In dieser Konstellation droht nicht die Gefahr, einer Klage- oder

Widerspruchsmarke aufgrund schutzunfahiger Bestandteile einen
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ungerechtfertigten  Schutzumfang zuzubilligen. Ist der schutzunfahige
Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern
ausschlief3lich im angegriffenen Zeichen enthalten, kann die uneingeschrankte
Anwendung des Grundsatzes, dass eine Ubereinstimmung in schutzunfahigen
Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begrinden kann, zu einer
unangebrachten Privilegierung der jungeren Marke fuhren, in die ein
schutzunfahiger Bestandteil aufgenommen worden ist (vgl. Hacker, Festschrift
Bornkamm [2014], S. 575, 584; ders. in Strobele/Hacker aaO § 9 Rn. 344).

In der Entscheidung "Flaminger" hat der Bundesgerichtshof die
Verwendung einer schutzunfahigen Angabe im angegriffenen Zeichen als
pragend und daher kollisionsbegriindend anerkannt, weil die geographische
Angabe "Flaminger" von rechtlich beachtlichen Teilen der angesprochenen
Verkehrskreise als Warenkennzeichnung und nicht lediglich als beschreibend
aufgefasst wurde (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - | ZB 33/95, BGHZ 139,
59, 65f. - Flaminger). DarUber hinaus ist es aber auch gerechtfertigt, die
pragende und damit kollisionsbegriindende Wirkung eines schutzunfahigen
Bestandteils einer angegriffenen Wort-Bild-Marke anzunehmen, wenn dieser
Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der beson-
deren graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrge-
nommen wird und weitere schutzfahige Bestandteile in dem angegriffenen
Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2008
- 25 W (pat) 78/05, juris Rn. 30 f.).

(2) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die - fur die in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise beschreibende (dazu vor-
stehend 1l 4 b aa) - Buchstabenfolge "DSA" aufgrund ihrer hervorgehobenen
graphischen Anordnung fur das Gesamtzeichen préagend ist, héalt danach der
rechtlichen Nachprtfung stand. Der Bestandteil "DSA" wird dem angesproche-
nen Verkehr durch seine GrofRe und Schriftgestaltung als das dominierende

Element der angegriffenen Marke nahegebracht.
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(3) Soweit das Bundespatentgericht einen beschreibenden Bezug der
angegriffenen Marke zu den Waren der Klasse 16 und den Dienstleistungen der
Klasse 35 verneint hat, ist seine Annahme, die Widerspruchsmarke werde
durch die Buchstabenfolge "DSA" gepragt, aus Rechtsgriinden ebenfalls nicht
zu beanstanden. Das angesprochene Publikum erkennt auch in diesem Fall,
dass die Buchstabenfolge "DSA" aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge
"DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" abgeleitet ist. Im Hinblick auf
die optische Hervorhebung des Akronyms wird es in "DSA" auch in diesem Fall

den pragenden Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens sehen.

c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die sich gegenuberste-
henden Zeichen "DSA" und "BSA" seien im Klang Uberdurchschnittlich ahnlich,
weil sie Uber im Klangbild eher schwachere und Uberdies nicht leicht

unterscheidbare Anlaute verfugten, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern.

5. Die vom Bundespatentgericht abschlieend vorgenommene Gesamt-
betrachtung, die bei hoher Ahnlichkeit oder Identitat der betroffenen Waren und
Dienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke und Uberdurchschnittlicher klanglicher Zeichenahnlichkeit zur Annahme
von Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gefuhrt hat,

halt der rechtlichen Nachprifung ebenfalls stand.
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IV. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus 8§ 90
Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurtickzuweisen.

Biischer Kirchhoff Koch

Loffler Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.02.2014 - 27 W (pat) 554/13 -



