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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Oktober 2017 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bischer, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Kirchhoff, Dr. Loffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundes-

patentgerichts vom 7. Dezember 2016 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurlickverwiesen.

Griinde:

. Fir den Markeninhaber ist am 1.Juni 2012 die Wortmarke
Nr. 30 2012 032 880

Die PS-Profis

angemeldet und am 19. September 2012 eingetragen worden. Deren Schutz

erstreckt sich auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12: Abdeckhauben fir Fahrzeuge; Airbags; Anhénger; Anhangerkupplun-
gen; Apparate zur Beférderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;
Autoreifen; Bezige fur Fahrrad- oder Motorradséattel; Bezlige fur Fahrzeuglenk-
réader; Bremsbacken fir Fahrzeuge; Bremsbeldge fur Autos; Bremsbeléage fir
Fahrzeuge; Bremsklotze fiur Fahrzeuge; Bremskraftverstarker fur Fahrzeuge;
Bremssattel fir Fahrzeuge; Bremsscheiben fir Fahrzeuge; Bremsschlauche fir
Fahrzeuge; Bremsschuhe fir Fahrzeuge; Bremstrommeln fir Fahrzeuge; Chas-



sis fur Fahrzeuge; Chassis fur Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen fir Fahr-
zeuge; Diebstahlwarngerate fir Fahrzeuge; Dreirader; Elektrofahrzeuge; Elek-
tromotoren fir Landmaschinen; Fahrgestelle fur Fahrzeuge; Fahrgestelle fir
Kraftfahrzeuge; Fahrrad-, Zweiradbremsen; Fahrrader; Fahrradfelgen; Fahrrad-
gabeln; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkérbe; Fahrrad-
lenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale;
Fahrradpumpen; Fahrradréder; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; Fahrradséttel;
Fahrradschlauche; Fahrradspeichen; Fahrradtaschen; Fahrradvorbauten; Fahrt-
richtungsanzeiger fur Fahrréder; Fahrtrichtungsanzeiger fir Fahrzeuge; Fahr-
zeugbremsen; Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugra-
der; Fahrzeugradspeichen; Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Fahrzeugtiren; Fahr-
zeugverdecke; Felgen fur Fahrzeugrader; ferngesteuerte Fahrzeuge; Front- und
Heckschirzen fur Automobile; Frontspoiler und Heckspoiler fiir Automobile; Ful3-
pedale fUr Fahrzeuge; Gepéacknetze fur Fahrzeuge; Gepacktaschen fur Zweira-
der; Gepéacktrager fur Fahrzeuge; Getriebe fur Landfahrzeuge; Handbremshebel
fur Fahrzeuge; Hullen fur Ersatzreifen; Hupen und Signalhdrner fur Fahrzeuge;
Innenpolsterungen fir Fahrzeuge; Kleinstwagen; Kopfstitzen fur Fahrzeugsitze;
Kotflligel; Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kupplungen; Kurbeln
fur Fahrrader; Ladebordwénde; Luftpumpen; Mopeds; Motoren fir Landfahrzeu-
ge; Motorhauben fur Fahrzeuge; Motorhauben fur Kraftfahrzeuge; Motorrader;
Naben fur Fahrzeugrader; Radkappen; Radlager fir Fahrzeuge; Radzierblenden;
Reifen fur Fahrzeugrader; Reifen (Pneus); Reserveradhillen; Roller; Ruckfahr-
warngerate fur Fahrzeuge; Ruckspiegel; Sattel fir Fahrrdder oder Motorrader;
Schaltknaufe fir Fahrzeuge; Scheibenwischer; Scheinwerferwischer; Schlauche
fur Reifen; schlauchlose Reifen; Schmutzfanger; Schnee-, Gleitschutzketten;
Schonbezlige fur Fahrzeugsitze; Schutzbleche; Schutzbleche fur Fahrrader; Si-
cherheits-Kombigurte fur Fahrzeugsitze; Sicherheitsgurte fir Fahrzeugsitze; Si-
cherheitskindersitze flr Fahrzeuge; Skistander fur Kraftfahrzeuge; Sonnenblen-
den fir Automobile; Speichenspanner; Sportfahrwerke; Sportwagen; Spurstan-
gen; Steuerrader fur Fahrzeuge; Stol3dampfer flir Fahrzeuge; StoRdampfer fur
Kraftfahrzeuge; StoRdampferfedern flr Fahrzeuge; Stof3stangen fur Fahrzeuge;
StoRRstangen fur Kraftfahrzeuge; Tankkappen fur Fahrzeuge; Tieferlegungsfedern
fur Fahrwerke; Torsionswellen fur Fahrzeuge; Tragfedern fur Fahrzeuge; Ventile
fur Fahrzeugreifen; Wagen (Fahrzeuge); Wagenuntergestelle; Windschutzschei-
ben; Wischblatter fir Scheibenwischer; Wischer fir Scheinwerfer;

Klasse 37: Abschmieren von Fahrzeugen; Aufstellung, Wartung und Reparatur
von Computerhardware; Auskinfte Uber Bauangelegenheiten; Auskiinfte tber
Reparaturen; Bau von Messestanden und -laden; Bauberatung; Bimsen; Entsto-
rung in elektrischen Anlagen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice; Installa-
tion und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von
Elektrogeraten; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Repa-
ratur von Klimaanlagen; Installation und Reparatur von Kihlapparaten; Installati-
on und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware fur In-
ternetzugange; Installation und Wartung von Hardware fiir Netzwerksysteme; In-
stallation und Wartung von datentechnischen Anlagen; Installation, Wartung und
Reparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und
Reparatur von Leder; Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von
Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Reparatur
von Schldssern; Rostschutzarbeiten; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen;
Runderneuerung von Reifen; Uberholung von verschlissenen oder teilweise zer-
stérten Maschinen; Uberholung von verschlissenen oder teilweise zerstérten Mo-



toren; Vulkanisierung von Reifen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen;
Waschen von Fahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus der am 13. De-
zember 2010 angemeldeten und am 28. Februar 2011 fur eine Vielzahl von Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42 und
45, darunter in der Klasse 35 fur die Dienstleistungen

Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und Uber das Internet

in den Bereichen: ... Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und

Gartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwaren, ... Fahrzeuge
und Fahrzeugzubehor, ...

eingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 30 2010 072 876

und aus dem Werktitel

Die PS-Profis

am 18. Januar 2013 Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "PS PROFIS" und der
Wortfolge "Mehr Power aus dem Pott" sowie der graphischen Darstellung eines
Sportreifens. In der Widerspruchsmarke ist hinter dem Begriff "PS PROFIS" die
Silhouette eines schemenhatft skizzierten Stiers zu sehen. Die Widersprechen-

de betreibt den Fernsehsender "S. . Sie benutzt den Namen "Die PS-

Profis” seit Dezember 2009 flr eine ihrer Fernsehsendungen.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wi-
derspruch zuriickgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Wider-



sprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember
2016 - 28 W [pat] 50/14, juris).

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer zulassungsfreien

Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehors rugt.

Il. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Widerspruch kénne
keinen Erfolg haben, weil zwischen der angegriffenen Marke einerseits und der
alteren Widerspruchsmarke und dem alteren Werktitel andererseits keine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Be-

grindung hat es ausgefuhrt:

Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12, die dem Fahrzeug-
oder Autoersatzteil- und dem Fahrzeugzubehdrbereich zuzuordnen seien, und
die "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und Uber
das Internet in den Bereichen: ... Fahrzeuge und Fahrzeugzubehor" der Wider-
spruchsmarke in Klasse 35 seien einander durchschnittlich &hnlich. Die von der
angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen wiesen teilweise
keine Ahnlichkeiten zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmar-
ke auf. Die Dienstleistungen "Installation und Reparatur von Telefonen" der an-
gegriffenen Marke in Klasse 37 und die Waren "Apparate, Instrumente und Ge-
rate fur die Telekommunikation" der Widerspruchsmarke in Klasse 9 seien ei-
nander hochgradig ahnlich. Verschiedene Waren in Klasse 9 der Widerspruchs-
marke seien einzelnen Dienstleistungen in Klasse 37 der angegriffenen Marke
hochgradig &hnlich, teilweise stiinden die von der angegriffenen Marke in Klas-
se 37 erfassten Dienstleistungen in keinem Ahnlichkeitsverhaltnis zu den Wa-

ren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Die Widerspruchsmarke verfiige nur Gber unterdurchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft. Die Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken sei aus

Rechtsgriinden zu verneinen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht
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zu befirchten, da der allein fur die Verwechslungsgefahr in Betracht kommende
Bestandteil "PS PROFIS" der Widerspruchsmarke ihren Gesamteindruck nicht
prage, weil es sich dabei um eine rein beschreibende Sachangabe handele.
Der Zeichenbestandteil "PS PROFIS" kdnne deshalb keine selbstandig kenn-
zeichnende Stellung in der Widerspruchsmarke einnehmen und keine kollisi-
onsbegrindende Funktion ausiben. Es sei zudem keine Verwechslungsgefahr
durch gedankliche Verbindung der Vergleichsmarken erkennbar. Auf Grund der
Ubereinstimmenden Bestandteile "PS PROFIS" und "PS-Profis" komme eine
mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, da die Wortkombination we-
gen ihres beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die im Ahnlichkeitsbereich
liegenden Dienstleistungen und Waren nicht auf die Inhaberin der Wider-
spruchsmarke hinweise. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke be-
ruhe auf der Gesamtheit ihrer Elemente. Ihr Schutz beschranke sich auf die

konkrete graphische Gestaltung.

Eine Verwechslungsgefahr mit dem von der Widersprechenden auler-
dem herangezogenen Werktitel "Die PS-Profis" scheide aus. Zwar stehe der
Widersprechenden fir ihre Fernsehsendung ab Dezember 2009 "Die PS-Profis"
Werktitelschutz zu. Da die angegriffene Marke nicht fur die Produktion oder
Verbreitung von Fernsehsendungen geschiitzt sei, bestehe keine fur die Beja-
hung der Verwechslungsgefahr erforderliche Werknahe. Ein erweiterter Werkti-
telschutz komme dem Werktitel der Widersprechenden nicht zu, weil keine An-
haltspunkte dafur bestinden, dass ihre Fernsehsendung bekannt sei. Deren
Marktanteil betrage nach dem Vortrag der Widersprechenden lediglich zwi-
schen 0 % und 4 %. Dies reiche fur die Annahme nicht aus, dass der Werktitel

als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde.
lll. Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begriindete Rechtsbe-

schwerde ist zulassig (8 83 MarkenG). lhre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein
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iIm Gesetz aufgefuhrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eroffnender
Verfahrensmangel geriigt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Ver-
sagung des rechtlichen Gehoérs (8 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Ruge hat
die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begrindet. Auf die Frage, ob die erhobene
Ruge durchgreift, kommt es fir die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an
(st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 26. Juni 2010 - | ZB 40/09, GRUR
2010, 1034 Rn. 9 = WRP 2010, 1034 - LIMES LOGISTIK; Beschluss vom
13. August 2015 - | ZB 76/14, juris).

2. Die Rechtsbeschwerde ist begrindet, weil der Anspruch der Wider-

sprechenden auf rechtliches Gehor verletzt ist.

a) Die Rechtsbheschwerde beanstandet allerdings ohne Erfolg, das Bun-
despatentgericht habe bei der Prifung der Waren- und Dienstleistungsahnlich-
keit, fir die die einander gegenuberstehenden Zeichen Schutz beanspruchen,

das rechtliche Gehor der Widersprechenden verletzt.

aa) Die Rechtsbeschwerde riigt, das Bundespatentgericht habe den Vor-
trag der Widersprechenden auf3er Acht gelassen, zwischen den sich konkret
gegenuberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 und 37, namlich den fir
die Widerspruchsmarke geschiitzten Dienstleistungen "Einzelhandelsdienstlei-
tungen mittels Teleshopping-Sendungen und Uber das Internet in den Berei-
chen: ... Fahrzeuge und Fahrzeugzubehor" einerseits und den fur die angegrif-
fene Marke geschitzten Dienstleistungen andererseits, bestehe ein enger Zu-
sammenhang. Hierfur habe sich die Widersprechende auf das Urteil des Ge-
richts der Européischen Union vom 15. Februar 2011 (T-213/09, GRUR-RR
2011, 253 - Yorma's/Norma) berufen. Das Bundespatentgericht sei hierauf nicht
eingegangen, sondern habe eine Ahnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen
mit der Erwagung verneint, die Dienstleistungen der Klasse 37 wirden im Ge-
gensatz zu den als ahnlich geltend gemachten Dienstleistungen der Klasse 35

typischerweise vor Ort erbracht. Es kdnne nicht ausgeschlossen werden, dass
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das Bundespatentgericht, wenn es den Vortrag der Widersprechenden zu den
von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen der Klasse 37 in seiner
Bedeutung erkannt héatte, eine Dienstleistungsahnlichkeit auch hinsichtlich sol-
cher Dienstleistungen angenommen hatte, bei denen es jegliche Ahnlichkeit
von vornherein verneint habe. Diese Erwagungen galten entsprechend fir den
Vortrag der Widersprechenden, hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der
Klasse 37 "Auskinfte Gber Bauangelegenheiten, Auskiinfte Uber Reparaturen;
Bau von Messestanden und Laden; Bauberatung" bestehe Ahnlichkeit mit der
fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung "Einzelhandelsdienst-
leistungen mittels Teleshopping-Sendungen und Uber das Internet in den Berei-
chen: ... Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel sowie Hobby und Bastelbedarf".

bb) Das Gebot der Gewahrung rechtlichen Gehors verpflichtet ein Ge-
richt, die Ausfihrungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in
Erwagung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst verletzt, wenn sich
im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist.
Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entge-
gengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwagung
gezogen haben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in
den Entscheidungsgrinden ausdricklich zu befassen. Ein Verstol3 gegen
Art. 103 Abs. 1 GG kommt deshalb erst in Betracht, wenn im Einzelfall beson-
dere Umstéande die Annahme rechtfertigen, dass tatsachliches Vorbringen eines
Beteiligten entweder tberhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der
Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das
Gericht in seinen Entscheidungsgrinden auf den wesentlichen Kern des Tatsa-
chenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht eingeht, die fir das Verfahren
von zentraler Bedeutung ist (BVerfG, NJW 2009, 1584 f. mwN; FamRZ 2013,
1953 Rn. 14). Das Gebot der Gewahrung rechtlichen Gehdrs ist hingegen nicht
verletzt, wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und

in Erwadgung gezogen, aus ihm jedoch andere rechtliche Schlisse gezogen hat
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als die Partei geltend gemacht hat (BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009
- 1 ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17 und 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhver-
zierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 -1ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14
- Medicus.log).

cc) Soweit es die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit
angeht, hat das Bundespatentgericht den Vortrag der Widersprechenden hierzu
sowie ihre Angriffe gegen die Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts,
es bestehe keine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ausfiihrlich dar-
gestellt. Es hat insbesondere die Bezugnahme der Widersprechenden auf die
Rechtsprechung des Gerichts der Européischen Union erwahnt. Das Bundes-
patentgericht hat diesen Vortrag sodann gewudrdigt und zugunsten der Wider-
sprechenden in weitem Umfang eine Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit
angenommen. Damit hat es den wesentlichen Kern des von der Widerspre-
chenden in dieser Hinsicht gehaltenen Vortrags erfasst. Eine Gehdrsverletzung

liegt insoweit nicht vor.

b) Die Rechtsbeschwerde rigt jedoch mit Erfolg, das Bundespatentge-
richt habe den Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehor bei der
Beurteilung der Frage der Zeichenahnlichkeit verletzt. Das Bundespatentgericht
hatte insoweit auf seine im angefochtenen Beschluss vertretene Auffassung

vorab hinweisen missen.

aa) Gemal § 59 Abs. 2 MarkenG hat das Deutsche Patent- und Marken-
amt einem Verfahrensbeteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit
zur AuRerung zu geben, wenn die Entscheidung auf Umstande gestutzt wird,
die dem Verfahrensbeteiligten noch nicht mitgeteilt waren. Gemal} 8§ 78 Abs. 2
MarkenG darf das Bundespatentgericht die Entscheidung nur auf Tatsachen
und Beweisergebnisse stitzen, zu denen die Beteiligten sich aul3ern konnten.
Mit diesen Bestimmungen wird fiir das patentamtliche Verfahren und fir das

Verfahren vor dem Bundespatentgericht der Grundsatz des rechtlichen Gehors
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(Art. 103 Abs. 1 GG) gesetzlich festgelegt. Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1
GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gele-
genheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundelie-
genden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu aufR3ern. Aus ihr ergibt sich
zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechts-
auffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklarungs-
recht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versagung des rechtlichen
Gehors dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den
Sachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch
ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Bertck-
sichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen
Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhin-
derung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84,
188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 - LIMES
LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 - | ZB 87/14, GRUR 2016,
500 Rn. 24 = WRP 2016, 592 - Funf-Streifen-Schuh).

bb) Nach diesen Mal3stédben hat das Bundespatentgericht den Anspruch
der Widersprechenden auf rechtliches Gehor verletzt.

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widerspriiche der Wi-
dersprechenden wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit zu-
rickgewiesen. Die Widersprechende hat sich mit dieser ihrer Ansicht nach un-
zutreffenden Beurteilung im Beschwerdeverfahren ausfuhrlich auseinanderge-
setzt, wahrend sich der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert
hat. Das Bundespatentgericht hat in weitem Umfang eine Waren- und Dienst-
leistungsahnlichkeit angenommen, eine Zeichendhnlichkeit jedoch wegen Feh-
lens jeglicher Unterscheidungskraft des Bestandteils "PS PROFIS" der Wider-

spruchsmarke verneint und eine Verwechslungsgefahr insgesamt abgelehnt.
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(2) Mit einer solchen Entscheidung musste die Widersprechende bereits
angesichts des Verfahrensverlaufs nicht rechnen, in dem die Verfahrensbetei-
ligten und das Deutsche Patent- und Markenamt sich allein mit der Frage der
Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit befasst hatten. Aus diesem Grund war
das Bundespatentgericht gehalten, die Widersprechende auf seine im bisheri-
gen Verfahren weder vom Inhaber der angegriffenen Marke noch vom Deut-
schen Patent- und Markenamt gedul3erte Rechtsauffassung vor einer Entschei-

dung hinzuweisen.

(3) Zwar setzt die Prifung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eine Beurteilung aller Umstande des Einzelfalls unter
Berucksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Faktoren der Waren- und
Dienstleistungsidentitat oder -ahnlichkeit, der Identitat oder Ahnlichkeit der ei-
nander gegeniberstehenden Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke voraus, so dass vom Widersprechenden im Regelfall Vortrag
hierzu ohne einen entsprechenden Hinweis erwartet werden kann. Im Streitfall
musste sich der Widersprechenden die aus dem angefochtenen Beschluss er-
sichtliche Beurteilung der Zeichenahnlichkeit durch das Bundespatentgericht
jedoch nicht ohne einen solchen Hinweis aufdrangen. Das Deutsche Patent-
und Markenamt hatte die angegriffene Marke mit dem Wortbestandteil "PS Pro-
fis" fur vom Bundespatentgericht in weiten Teilen als ahnlich oder hochgradig
ahnlich angesehene Waren- und Dienstleistungen als reine Wortmarke einge-
tragen und damit inzident das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse verneint.
Die Widersprechende musste daher nicht damit rechnen, dass das Bundespa-
tentgericht dem hervorgehobenen, begrifflich identischen Wortbestandteil ihrer
Wort-Bild-Marke jegliche Schutzfahigkeit fir samtliche beanspruchten Waren-
und Dienstleistungen versagen und ihn deshalb in die Prifung der Zeichenédhn-

lichkeit nicht einbeziehen wiirde.
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c) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung des
rechtlichen Gehors.

aa) Ein Gehdrsverstol3 im Sinne von 8§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt vo-
raus, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Versagen des rechtlichen
Gehors beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehoérsverstol3 in der Verletzung
einer Hinweispflicht, muss mit der Rlge ausgefuhrt werden, wie die betreffende
Partei auf einen Hinweis reagiert hatte, weil das Rechtsbeschwerdegericht nur
dann beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehérsver-
sto3 beruht (BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 17 - LIMES LOGISTIK, mwN; BGH,
Beschluss vom 11. April 2013 - | ZB 92/11, juris Rn. 25).

bb) Diesen Anforderungen genulgt das Vorbringen der Rechtsbeschwer-
de.

(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen
Verkehrskreise verstiinden unter dem Begriff "PS PROFIS" Personen, die im
Fahrzeugbereich Uber besondere Qualifikationen verfugten. Beziglich der von
der Widerspruchsmarke erfassten "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Tele-
shopping-Sendungen und Uber das Internet in den Bereichen: ... Fahrzeuge
und Fahrzeugzubehor" erweise sich dieser Zeichenbestandteil als die bean-
spruchten Dienstleistungen in der Weise beschreibend, dass die sie erbringen-
den Personen Uber besondere Kenntnisse im Zusammenhang mit Fahrzeugen
und Fahrzeugzubehor verfugten. Entsprechend verhalte es sich bei den Waren
"Apparate, Instrumente und Geréate fur die Telekommunikation" der &alteren
Marke. Gerade bei neueren Fahrzeugen sei es ublich, diese mit neuesten Tele-
kommunikationseinrichtungen zu versehen. Der Zeichenbestandteil "PS PRO-
FIS" bringe zum Ausdruck, dass die Apparate, Instrumente und Geréate von
ausgewiesenen Spezialisten in die Autos eingebaut wiirden und fir Fahrzeuge
bestimmt seien. Dies gelte auch fur die Waren "Datenverarbeitungsgerate,

Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgerate)" der Widerspruchs-
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marke. Die Reparatur neuerer Fahrzeugmodelle sei oft nur unter Zuhilfenahme
dieser Gerate mdglich. Aus diesem Grunde kdnne der Zeichenbestandteil "PS
PROFIS" keine kollisionsbegrindende Funktion ausiben.

(2) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Widersprechende hatte
auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung "PS PROFIS"
sei fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rein beschreibend
anzusehen, hin vorgetragen, dass dem Bestandteil "PS" in Bezug auf Fahrzeu-
ge und Fahrzeugzubehor oder hierauf bezogene Einzelhandelsdienstleistungen
keine unmittelbare beschreibende Wirkung zukomme. Bei dem Begriff "PS"
handele es sich um eine offiziell nicht mehr gebrauchliche Bezeichnung der
physikalischen Einheit fur Leistung, die allenfalls beschreibende Ankl&ange zum
Motor eines Fahrzeugs aufweise. Zudem komme der Bezeichnung "PS PRO-
FIS" durch die Alliteration im Anfangs- und Endbuchstaben ihrer Bestandteile
"PS" und "PROFIS" eine gewisse Originalitdt zu. Optisch dominiere dieser
Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal der Slogan "Mehr Power aus
dem Pott" angesichts seiner erheblich geringeren Schriftgré3e eindeutig in den
Hintergrund trete. Zu berlcksichtigen sei aul3erdem, dass die angegriffene
Marke fir zahlreiche Waren der Klasse 12 sowie verschiedene Dienstleistungen
der Klasse 37 mit Bezug auf Fahrzeuge und Fahrzeugzubehor in das deutsche
Markenregister eingetragen worden sei. Im Ubrigen liege die Annahme des rein
beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke fiur die Waren "Apparate,
Instrumente und Geréte fur die Telekommunikation, Datenverarbeitungsgerate,

Computer, Modems, Terminal (Datenverarbeitungsgerate)" fern.

(3) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundespatentge-
richt bei Bertcksichtigung dieser Umstande zu einer anderen Beurteilung der
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen gelangt wéare, das Vor-
liegen einer Verwechslungsgefahr bejaht und deshalb der Beschwerde der Wi-

dersprechenden stattgegeben hatte.
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IV. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurickzuverweisen (8 89 Abs. 4 MarkenG).

Bischer Schaffert Kirchhoff

Loffler Schwonke

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.12.2016 - 28 W(pat) 50/14 -



