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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 21 953

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 8. April 2003 unter Mitwirkung des Richters

Baumgartner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 11. September 2001 teilweise aufgehoben. Die L6-
schung der Marke 398 21 953 wird angeordnet fur
Gerate fur Fitness, Muskelaufbau, Cardiogerate; Bekleidungs-
stiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Turn- und Sportartikel,
soweit in Klasse 28 enthalten; Werbung, Geschéftsfihrung, Un-

ternehmensverwaltung.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 21 953



INJOY

far

Mittel zur Korper- und Schonheitspflege; Gerate fur Fitness, Mus-
kelaufbau, Cardiogerate; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;
Mineralwésser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alko-
holfrei Getranke, Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte, Sirupe und an-
dere Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Werbung, Ge-
schaftsfihrung, Unternehmensverwaltung; Gesundheits- und

Schonheitspflege

ist Widerspruch eingelegt worden aus der alteren Wort-/Bildmarke 395 13 655

siehe Abb. 1 am Ende

die fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42 eingetragen ist, u.A. fur

"Haarwasser; Bekleidungsstiicke; Schuhe, Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Turn-, Fitness-, Sportgerate; Mineralwdsser und kohlensaurehaltige Wasser,
alkoholfreie, vitaminhaltige und isotonische Getranke; Fruchtgetranke und
Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate fir die Zubereitung von Getranken;

Werbung und Marketing fur Dritte".



Mit Beschluss vom 11. September 2001 hat die Markenstelle fur Klasse 35 durch
ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begrindung
fuhrt sie aus, dass zwar eine Identitat der Waren- und Dienstleistungen bestehe
und eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliege, die Mar-
ken jedoch keine ausreichende Ahnlichkeit aufwiesen. Der Gesamteindruck der
Widerspruchsmarke werde nicht durch den Wortbestandteil gepragt. Vielmehr be-
herrsche der Bildbestandteil die Marke derartig, dass das Wort kaum noch be-
achtet werde. Im Hinblick auf das tberdimensional grof3e "N" und dem davor zen-
triert angeordneten Wort "joy" werde fur das Publikum kein bestimmter Wortbe-
standteil nahegelegt, so dass die Marke "joyN" oder auch "Njoy" gelesen werde.
Damit aber seien beide Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen und wiesen
auch unter Berucksichtigung der Identitat der Waren und Dienstleistungen keine
fur eine Verwechslungsgefahr ausreichende schriftbildliche, klangliche oder be-
griffliche Ahnlichkeit auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie ist der Auffassung, dass sich die Widerspruchsmarke gerade durch das Wort-
spiel "N-joy" — "enjoy" (engl. fur "geniel3en") auszeichne. In dieser Form werde sie
auch im gleichnamigen Radioprogramm der Widersprechenden benannt. Es sei
daher voéllig abwegig, sie mit "joyN" zu bezeichnen. Somit liege eine klangliche
Ahnlichkeit zwischen "enjoy" und "injoy" vor. Diese sei im Hinblick auf den Be-
deutungsgehalt "enjoy" auch schriftbildlich zu bejahen. Der grafische Bestandteil
prage den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht, da es sich bei "N-joy"
lediglich um eine grafische Darstellung von Buchstaben handele. Als Bezeichnung
fur die taglich rund um die Uhr verbreitete Jugendwelle fir das Sendegebiet des
NDR, der neben einem breitgefacherten Programmangebot auch durch Veran-
staltungen Kontakt zur Bevolkerung halte, habe die Widerspruchsmarke bundes-
weit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Angesichts der Identitat bzw. hoch-
gradigen Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bestehe eine hohe Ver-

wechselungsgefahr, so dass die angegriffene Marke zu l6schen sei. In der mundli-



chen Verhandlung hat die Widersprechende wegen eines gegen die Wider-
spruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens, das am 4. Marz 2003 abge-
schlossen worden ist und zu einer Teilldschung gefuhrt hat, erklart, dass der Wi-
derspruch nicht mehr auf Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege gestitzt werde
und sich auch nicht gegen diese Waren der jingeren Marke richte. Sie beantragt

im Ubrigen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Ldéschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung und eine erhéhte Verkehrsbekannt-
heit der Widerspruchsmarke und ist der Auffassung, dass diese wegen des zentral
vor dem Buchstaben "N" angeordneten Worts "joy" vom Verkehr eher als "joyN"
benannt werde. Eine Aussprache als "joyN" ergebe durch die Klanggleichheit mit
dem englischen Wort "join" ("nimm teil!", "mach mit!") gerade fir Radioprogramme
einen Sinn. Im Hinblick auf die Abkirzung "NDR" der Widersprechenden sei

aulRerdem die Aussprache "joy — N" mdglich.

In der mundlichen Verhandlung vom 8. April 2003 hat der Senat beschlossen, eine
Entscheidung an Verkindungs Statt zuzustellen. Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2003

hat die Markeninhaberin folgenden Teilverzicht auf die angegriffene Marke erklart:

Fur die Dienstleistungen "Werbung, Geschaftsfuhrung, Unternehmensverwaltung;
Gesundheits- und Schonheitspflege™ wird Schutz nur noch im nachfolgenden

Umfang beansprucht:



"Werbung im Bereich Fitness, Freizeit und Wellness; Unternehmensverwaltung im
Bereich Fitness, Freizeit und Wellness; Gesundheits- und Schoénheitspflege je-

weils im Bereich von Fitness, Freizeit und Wellness".

Sie ist der Auffassung, dass diese Einschrankung die Verwechslungsgefahr ent-
fallen lasse. Unter Hinweis auf Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8 42, Rdn. 62 meint
sie, die Einschrankung sei auch sachdienlich, denn es sei bereits von Amts wegen
geboten, das Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis durch Zusatze einzuschran-
ken, wenn die Produktahnlichkeit nicht zu allen eingetragenen Waren oder
Dienstleistungen bestehe. Diese Einschréankung sei hamentlich fur die Eintragung
von Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffen erheblich, wenn der Ahnlichkeitsbe-
reich nur bestimmte Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke er-
fasse. Andernfalls wirde die Loschung des gesamten Oberbegriffs drohen, auf die

jedoch mangels vollstandiger Kollision kein Anspruch bestehe.

Mit weiterem Schriftsatz vom 6. Mai 2003 hat die Markeninhaberin hilfsweise an-
geregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Frage, ob der Begriff "ENJOY" nur
fur Genussmittel oder auch fur andere Waren und Dienstleistungen beschreibend
sei, bedirfe angesichts der massiven Verwendung dieses Wortes in der Werbung
und in Markenanmeldungen der hdchstrichterlichen Klarung. Auch die mit dem

Teilverzicht verbundenen Verfahrensfragen seien von Uberragender Bedeutung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist teilweise begrindet.

a) Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist nicht zulédssig, da das ge-

gen die Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren erst am



4. Marz 2003 abgeschlossen worden ist. Die Benutzungsschonfrist ist daher noch
nicht abgelaufen (8 26 Abs. 5 MarkenG i.V.m. § 43 Abs. 1 MarkenG).

b) Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage ei-
ner markenrechtlichen Verwechselungsgefahr i.S. von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-
bei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-
/Dienstleistungsidentitéat oder -&hnlichkeit, der Markenidentitéat oder -&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen
héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der &lte-
ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR
2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 — BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067
- DKV/OKV).

aa) Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise
identisch oder ahnlich. Die fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren "Ge-
rate fur Fitness, Muskelaufbau, Cardiogerate; Turn- und Sportartikel soweit in
Klasse 28 enthalten” sind mit den fur die Widersprechende geschutzten "Turn-,
Fitness- und Sportgeraten” identisch oder zumindest hochgradig ahnlich. "Beklei-
dungssticke", "Schuhwaren" und "Kopfbedeckungen" sind in beiden Waren- und
Dienstleistungsverzeichnissen identisch vorhanden. Auch die Dienstleistung

"Werbung" ist fur beide Marken eingetragen.

Dartiber hinaus besteht eine zumindest mittelgradige Ahnlichkeit zwischen den fiir
die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Geschaftsfihrung, Unterneh-
mensverwaltung” und den fur die Widersprechende geschutzten Dienstleistungen
"Werbung und Marketing fur Dritte". Diese Dienstleistungen weisen Beruhrungs-
punkte hinsichtlich ihres Verwendungszwecks und ihrer wirtschaftlichen Bedeu-
tung auf. Sie sind beiderseits auf die direkte Férderung der Unternehmenstéatigkeit

ausgerichtet. Insbesondere bei der Vermarktung und dem Absatz von Waren und



Dienstleistungen weisen sie enge Beruhrungspunkte auf, da sich Geschaftsfih-
rung und Unternehmensverwaltung auch auf dieses Gebiet der Unternehmenstéa-
tigkeit erstrecken. Soweit sich hierbei nicht bereits Uberschneidungen im Bereich
des Absatzes ergeben, was vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen na-
heliegend erscheint, erganzen sich die beiderseitigen Dienstleistungen zumindest,
da eine Fuhrung und Verwaltung von Unternehmen ohne Einbeziehung des Ab-
satzes und der dazu erforderlichen Werbe- und Marketingstrategien sowie -tatig-
keiten kaum denkbar erscheint. Auch wenden sich die beiderseitigen Dienst-
leistungen an gleiche Abnehmerkreise, namlich Unternehmen bzw. Unternehmer,
die Unterstutzung bei der Verwirklichung ihrer Unternehmensziele suchen. Zu-
mindest das Marketing erfordert auch betriebwirtschaftliche Kenntnisse, die wie-
derum bei der Geschéftsfiuhrung und Unternehmensverwaltung erforderlich sind,
so dass sich auch bei den Erbringern, jedenfalls bei der Qualifikation der Erbrin-

ger, Uberschneidungen ergeben.

Da "Werbung und Marketing fur Dritte" fir die Widersprechende ohne jede inhaltli-
che Einschrankung geschutzt sind, sich also auch auf Werbung und Marketing im
Bereich Fitness, Freizeit und Wellness erstrecken, konnte die oben festgestellte
Dienstleistungséhnlichkeit nicht durch den von der Markeninhaberin mit Schriftsatz
vom 5. Mai 2003 erklarten Teilverzicht beseitigt werden. Es bedarf daher keiner
weiteren Auseinandersetzung mit der Frage, ob der von der Markeninhaberin nach
Schluss der mundlichen Verhandlung erklarte Teilverzicht durch Beschrankung
der Dienstleistungen "Werbung, Unternehmensverwaltung" mittels einschranken-
der Zusatze nach Art und Zeitpunkt Uberhaupt zulassig ist, wogegen erhebliche
Bedenken bestehen (vgl. insoweit BPatG, 24. Sen., Mitt. 2003, 82 - Wald-
schléRchen). Ebenso wenig bestand Veranlassung, wieder in die mindliche Ver-

handlung einzutreten.

bb) Die beiderseitigen Marken sind fur einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs
in klanglicher Hinsicht identisch oder nahezu identisch. Beim Zusammentreffen

von Wort- und Bildbestandteilen misst der Verkehr in der Regel dem Wort als ein-



fachster und kirzester Bezeichnungsform eine pragende Bedeutung zu (vgl. Alt-
hammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl, 8 9, Rdn. 194 m.w.N.). Nach Auf-
fassung des Senats wird ein fur die Verwechslungsgefahr relevanter Teil der an-
gesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke mit "enjoy" benennen. Zwar
bestehen auch die von der Markeninhaberin genannten Méglichkeiten, dass die
Widerspruchsmarke von bestimmten Teilen des Verkehrs als "joiN" oder "joy — N"
interpretiert wird. Die Darstellung des Buchstabens "N" als optisch dominierender
GroRR3buchstabe spricht jedoch eher dafir, dass er von erheblichen Teilen des Ver-
kehrs als Anfangsbestandteil einer mit "joy" gebildeten Kombination angesehen
wird, zumal der Begriff "enjoy" ein gelaufiges und naheliegendes Wort der Werbe-
sprache darstellt. Auch der Buchstabe "y" in der Widerspruchsmarke spricht eher
fur eine Wortzusammensetzung mit "joy" als mit "joi(n)". Der Verkehr wird zuneh-
mend mit englischsprachigen Ausdriicken konfrontiert, in denen Silben oder auch
ganze Worter durch Buchstaben bzw. Zahlen ersetzt werden. Als Beispiele seien
Ausdriicke wie "2 good 4 U", "Xtreme", "BBQ", "Y2K", "B2B" oder "XTC" genannt.
Der 30. Senat des Bundespatentgerichts hatte bereits 1995 die Verwendung der
Zahlen-Wortfolge "4 YOU" in der Werbung festgestellt (vgl. BPatG Mitt. 1996, 134
-4 YOU). Ein beachtlicher Teil des an solche Wortbildungen zunehmend ge-
wohnten Verkehrs wird daher auch die beiden Elemente der Widerspruchsmarke
unschwer sinngebend zu dem Wort "enjoy” zusammensetzen und die Gesamt-

marke in dieser Weise mindlich benennen.

Hinzu kommt der Teil der angesprochenen Verkehrskreise aus dem Sendegebiet
der Widersprechenden, dem die Widerspruchsmarke in der Aussprache "enjoy"
bereits nahegebracht worden ist. Allerdings ist dabei einschréankend zu berick-
sichtigen, dass es hier nicht um Dienstleistungen geht, die mit Rundfunk in Zu-
sammenhang stehen, so dass insoweit nur sehr eingeschrankt eine gewisse
Ubertragungswirkung angenommen werden kann. Nach alledem wird jedoch ins-
gesamt ein fur die Verwechslungsgefahr i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG beachtli-
cher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke mit "enjoy"

benennen.
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Fur diesen Teil sind die Marken klanglich identisch. Bei dem zum englischen
Grundwortschatz gehérenden Wort "enjoy" (vgl. Klett, Thematischer Grund- und
Aufbauwortschatz Englisch 1999) wird die erste Silbe wie "in" gesprochen. Aber
auch bei unkorrekter Aussprache dieser Silbe als "en" ist der Unterschied zwi-
schen den beiden hell klingenden Vokalen "i" und "e" nur so gering, dass er dem
inlandischen Verkehr entweder nicht auffallt oder nur als sprachliche Variation an-

gesehen wird.

cc) Nachdem die Markeninhaberin die von der Widersprechenden behauptete er-
hohte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke bestritten hat und diese auch
nicht gerichtsbekannt ist, kann der Widerspruchsmarke nach den Grundsétzen der
Vitapur-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1967, 246, 248) kein durch
eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erweiterter Schutzumfang beigemessen
werden. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fir die o.g.
Waren und Dienstleistungen in klanglicher Hinsicht als von Haus aus eher unter-
durchschnittlich einzustufen. Denn die Widerspruchsmarke wird als "enjoy" ausge-
sprochen und benennt damit einen Ausdruck, der mit dem Bedeutungsgehalt "ge-
nielRen"/"genielRe!" einen stark werblich gepragten Begriffsinhalt aufweist. Ande-
rerseits verfugt sie fur die oben genannten Waren und Dienstleistungen, bei denen
es sich nicht um Genussmittel handelt, tGber keinen rein beschreibenden Charak-
ter. Vielmehr regt sie zu gedanklichen Uberlegungen an, auf welche Weise die
Waren und Dienstleistungen, die selbst unmittelbar nicht genossen werden kon-
nen, zum Genuss einladen, Genuss verursachen oder diesen (mittelbar) fordern.
Trotz der klanglichen Identitat mit dem Wort "enjoy” weist die Widerspruchsmarke
damit fur die 0.g. Waren und Dienstleistungen auch in klanglicher Hinsicht insge-
samt noch einen Grad an Kennzeichnungskraft auf, der mit der festgestellten, zu-
mindest mittelgradigen Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit bei klanglicher

Identitat der Marken zu einer teilweisen Verwechslungsgefahr fuhrt.
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2. Im Ubrigen ist der Widerspruch nicht begriindet, da insoweit keine Verwechs-

lungsgefahr festgestellt werden kann.

aa) Zwar sind die fur die jungere Marke eingetragenen Waren "Mineralwéasser und
kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getranke, Fruchtgetranke und
Fruchtsafte; Sirupe und andere Préparate fur die Zubereitung von Getranken" im
Verzeichnis der Widerspruchsmarke identisch vorhanden. Fir diese Waren stellt
die Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht jedoch eine schutzunfahige Angabe
dar, so dass sie insoweit eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr
nicht begriinden kann. Denn in der klanglichen Wiedergabe "enjoy" handelt es
sich bei der Widerspruchsmarke mit dem Bedeutungsgehalt "geniel3en/geniel3e!"
um einen beschreibenden Hinweis auf die Eignung und Bestimmung der Waren
und zugleich eine werbliche Aufforderung zu deren Genuss. Fiur Getranke und
Zubereitungsmittel fur Getranke, bei denen Wohlgeschmack und erfrischende
Wirkung verkehrswesentliche Eigenschaften sind, erschliel3t sich dieser beschrei-
bende Bedeutungsgehalt - selbst in Alleinstellung - unmittelbar. Damit ist der
Schutzbereich der Widerspruchsmarke fur diese Waren nach den markenrechtli-
chen Grundsatzen (vgl. Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., 8§ 9,
Rdn. 148) entsprechend eng zu bemessen und beschrankt sich auf die eintra-
gungsbegrindende Eigenpragung. Diese besteht bei Getranken und Getréankezu-
bereitungsmitteln allein in der schriftbildlichen Abwandlung des Wortes "enjoy" und
ihrer besonderen grafischen Gestaltung. Gerade in dieser Hinsicht weisen die
Marken jedoch keinerlei Ahnlichkeit auf. Trotz identischer oder nahezu identischer
klanglicher Benennung der Marken kann eine Verwechslungsgefahr im Bereich
der Getranke und Getrankezubereitungsmittel damit aus Rechtsgriinden nicht

festgestellt werden.

bb) Auch hinsichtlich der fur die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen
"Gesundheits- und Schonheitspflege” liegt eine Verwechslungsgefahr mangels
jeglicher Ahnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht

vor. Soweit wirtschaftliche Bertihrungspunkte mit der fur die Widersprechende ge-
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schitzten Ware "Haarwasser" denkbar sind, ist zu bertcksichtigen, dass Dienst-
leistungen generell nicht mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren &hnlich
sind, und eine Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen nur unter beson-
deren Umstanden in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon Il;
GRUR 1999, 586, 587 - White Lion; GRUR 2000, 883 - PAPAGALLO), fir die hier
keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. Eine Ahnlichkeit kann auch nicht hinsichtlich
der fur die Widersprechende geschitzten Dienstleistungen, etwa "Durchfiihrung
von Unterhaltungsveranstaltungen sowie von Sportwettbewerben” oder "Verpfle-
gung von Gasten in einer Diskothek" festgestellt werden, da diese im Vergleich zu
"Gesundheits- und Schonheitspflege” von verschiedenen Erbringern zu unter-
schiedlichen Zwecken und gegeniber unterschiedlichen Adressaten erbracht wer-

den.

3. Fur eine Zulassung der von der Markeninhaberin angeregten Rechtsbe-
schwerde sieht der Senat keinen Anlass. Der Senat hat diese Frage von Amts
wegen zu prufen, so dass gegen die erst nach dem Schluss der mindlichen Ver-
handlung eingereichte Anregung keine durchgreifenden Bedenken bestehen. Je-
doch liegen die Voraussetzungen fir die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach
§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vor. Die Beurteilung, ob ein Zeichenwort
abstrakt fur "andere Waren oder Dienstleistungen” beschreibend ist, stellt keine
Rechtsfrage dar. Ebenso wenig ist erkennbar, dass hierflir eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich

ware.

Dies gilt auch, soweit die Markeninhaberin unter Hinweis auf eine Literaturstimme
meint, es sei von Amts wegen geboten, das Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis durch Zusatze einzuschranken, wenn damit eine Verwechslungsgefahr ausge-

raumt werden kann. Uber diese Frage war hier ebenso wenig zu entscheiden wie
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dariber, ob ein Teilverzicht nach Schluss der mindlichen Verhandlung tberhaupt

und zudem mit einschrankenden Zusatzen erklart werden kann.

Baumgartner Dr. Hock Katker

Cl

Abb. 1
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