BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 129/04 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 26. Juni 2006

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 14 845

BPatG 154
08.05



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der miindlichen Verhandlung vom 24. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 7. April 2004 aufgehoben, soweit darin
der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 142 323 hin-

sichtlich der Waren und Dienstleistungen

,Seifen, Abschminkmittel, Atemfrischesprays, atherische Ole,
Augenbrauenkosmetika, Augenbrauenstifte, Badesalze nicht
fir medizinische Zwecke, kosmetische Badezuséatze, Make
Up, Deodorants fur den personlichen Gebrauch, Duftwasser,
Haarspray, Haarwasser, Haarwaschmittel, Hautcreme, Haut-
pflegemittel, Kosmetika, kosmetische Hautcreme, Lippen-
stifte, Moschus, Mundpflegemittel, Nagellack, Nagelpflege-
mittel, Ole fur Korper- und Schonheitspflege, Parfumeriewa-
ren, Parfums, Mittel zur Korper- und Schoénheitspflege, Ra-
siermittel, Rasierseife, Rasierwasser, Reinigungsole, Schon-
heitsmasken, schweiBhemmende Seifen, Seifen, Seifen ge-
gen FuBRschweil3, Shampoos, Sonnenschutzmittel, Vaseline,
Zahnputzmittel, einschlie3lich Zahnbursten, Zahnpasta und
sonstige Zahnpflegemittel, Pflege- und Kosmetikartikel so-
weit in Klasse 3 enthalten; Rasierapparate, elektrisch oder
nicht elektrisch, Rasierklingen, Rasiermesser; Anrufbeant-
worter, Brillen, Brillenglaser, Brillenetuis, Sonnenbrillen,

Sportbrillen; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Da-



tentrager aller Art, insbesondere Schallplatten, Compact-
Discs (CD-Roms), Tonbander, Tonkassetten (Kompaktkas-
setten), Videoplatten (Bildplatten), Videokassetten und -bén-
der, Disketten, belichtete Filme, Videospiele (Computer-
spiele) in Form von auf Datentrdgern gespeicherten Com-
puterprogrammen, Programme fur die Datenverarbeitung,
samtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9 nicht auf dem
Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik,
Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs-
und Antriebstechnik, Telefonapparate, Pager, Handys, Spiel-
konsolen;

Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Arm-
banduhren, Wecker, kunstgewerbliche Gegenstéande und
Ziergegenstande aus Edelmetallen und deren Legierungen,
Schliisselanhanger, Ringe (Schmuckwaren), Ohrringe, Ket-
ten (Schmuckwaren), Manschettenknopfe, Aschenbecher,
Zigarren- und Zigarettenetuis aus Edelmetall; Papierwaren,
namlich Schreibpapier, Umschlage, Notizpapier, Drucksa-
chen, Briefpapier, Druckschriften, Zeitungen, Bducher,
Schreibgerate, Poster, Abzeichen, Magazine und Informati-
onsblatter, Kalender, Haftaufkleber, Zeitschriften, Kataloge,
samtliche der vorgenannten Waren in Klasse 16 nicht auf
dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluid-
technik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen
Steuerungs- und Antriebstechnik, Aufkleber aus Papier zum
Aufblgeln, Comic-Hefte, Papiertaschentlicher, Toilettenpa-
pier, soweit in Klasse 16 enthalten; Aktentaschen, Doku-
mententaschen; Kunstleder, Leder und Lederimitationswa-
ren, namlich Girtel, Handtaschen, Reisetaschen; Kleinleder-
und Kleinlederimitationswaren, insbesondere Geldbeutel,

Brieftaschen, Schlusseltaschen, Schirme; Bekleidungsstu-



cke, soweit in Klasse 25 enthalten, insbesondere Unterwa-
sche, Hemden, Sweater; Schuhwaren, soweit in Klasse 25
enthalten, Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Kopfbede-
ckungen, Badekleidung, Westen, soweit in Klasse 25 ent-

halten;

elektrische, elektronische und digitale Spiele, auch solche

mit Bildschirm oder Displays, nicht als Zusatzgeréate fur TV;

Herausgabe von Zeitschriften und Blchern in elektronischer
Form, auch im Internet, Herausgabe von Verlags- und Dru-
ckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet,
Online-Publikationen von elektronischen Blchern, TV-Maga-

zine, TV-Boulevard-Magazine;

Produktion und Reproduktion, Vorfihrung, Vermietung und
Verleih von Tontragern; Produktion und Reproduktion sowie
Ton- und Bildaufnahmen auf Compact-Discs, CD-Roms,
Mpm 3 Playern, Videoprogramm und Tontragern in Kasset-
ten-, Bander-, Plattenform und auf Compact Discs sowie an-
deren moglichen (digitalen) Speichermdglichkeiten, samtli-
che der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht
auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der
Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen

Steuerungs- und Antriebstechnik”

der angegriffenen Marke 302 14 845 zurlckgewiesen wor-
den ist.

Aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke

142 323 wird die teilweise Loéschung der angegriffen Marke



302 14 845 fur die unter Ziffer 1. aufgefuhrten Waren und
Dienstleistungen angeordnet.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Wort-Bildmarke 302 14 845

PROA=CT g

ist in das vom Deutschen Patent- und Markenamt gefuihrte Register eingetragen

und veroffentlicht worden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke
hat nach einer im Beschwerdeverfahren antragsgemal erfolgten Teilldschung
durch Aufnahme beschréankender Zusatze (= kursiv gedruckt) nachfolgende Fas-

sung:

,Seifen, Abschminkmittel, Atemfrischesprays, &therische Ole, Au-
genbrauenkosmetika, Augenbrauenstifte, Badesalze nicht fir me-
dizinische Zwecke, kosmetische Badezusétze, Make Up, Deodo-
rants fir den personlichen Gebrauch, Duftwasser, Haarspray,
Haarwasser, Haarwaschmittel, Hautcreme, Hautpflegemittel,
Kosmetika, kosmetische Hautcreme, Lippenstifte, Moschus,
Mundpflegemittel, Nagellack, Nagelpflegemittel, Ole fir Korper-
und Schonheitspflege, ParfUumeriewaren, Parfums, Mittel zur Kor-

per- und Schonheitspflege, Rasiermittel, Rasierseife, Rasierwas-



ser, Reinigungsoéle, Schénheitsmasken, schweiBhemmende Sei-
fen, Seifen, Seifen gegen Ful3schweil3, Shampoos, Sonnen-
schutzmittel, Vaseline, Zahnputzmittel, einschlie3lich Zahnbdrsten,
Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel, Pflege- und Kosmetik-
artikel soweit in Klasse 3 enthalten; Rasierapparate, elektrisch
oder nicht elektrisch, Rasierklingen, Rasiermesser; Anrufbeant-
worter, Brillen, Brillenglaser, Brillenetuis, Sonnenbrillen, Sportbril-
len; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Datentrager aller
Art, insbesondere Schallplatten, Compact-Discs (CD-Roms), Ton-
bander, Tonkassetten (Kompaktkassetten), Videoplatten (Bild-
platten), Videokassetten und -bander, Disketten, belichtete Filme,
Videospiele (Computerspiele) in Form von auf Datentragern ge-
speicherten Computerprogrammen, Programme fir die Datenver-
arbeitung, sdmtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9 nicht auf
dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik,
Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und
Antriebstechnik, Telefonapparate, Pager, Handys, Spielkonsolen;
kugelsichere Westen, Rettungswesten, Schwimmwesten; Kon-
dome; Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Arm-
banduhren, Wecker, kunstgewerbliche Gegenstande und Zierge-
genstande aus Edelmetallen und deren Legierungen, Schlissel-
anhanger, Ringe (Schmuckwaren), Ohrringe, Ketten (Schmuckwa-
ren), Manschettenkndpfe, Aschenbecher, Zigarren- und Zigaret-
tenetuis aus Edelmetall; Papierwaren, namlich Schreibpapier,
Umschlage, Notizpapier, Drucksachen, Briefpapier, Druckschrif-
ten, Zeitungen, Blicher, Schreibgerate, Poster, Abzeichen, Maga-
zine und Informationsblatter, Kalender, Haftaufkleber, Zeitschrif-
ten, Kataloge, samtliche der vorgenannten Waren in Klasse 16
nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der
Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen
Steuerungs- und Antriebstechnik, Aufkleber aus Papier zum Auf-



bigeln, Comic-Hefte, Papiertaschentiicher, Toilettenpapier, soweit
in Klasse 16 enthalten; Aktentaschen, Dokumententaschen;
Kunstleder, Leder und Lederimitationswaren, namlich Gurtel,
Handtaschen, Reisetaschen; Kleinleder- und Kleinlederimitations-
waren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlisseltaschen,
Schirme; Bekleidungsstiicke, soweit in Klasse 25 enthalten, insbe-
sondere Unterwasche, Hemden, Sweater; Schuhwaren, soweit in
Klasse 25 enthalten, Stiefel, soweit in Klasse 25 enthalten; Kopf-
bedeckungen, Badekleidung, Westen, soweit in Klasse 25 enthal-
ten; Baseballhandschuhe, Boxhandschuhe; Skateboards, Inline-
Skates, Rollschuhe, Schlittschuhe, Snowboards; elektrische,
elektronische und digitale Spiele, auch solche mit Bildschirm oder
Displays, nicht als Zusatzgerate fur TV; Mineralwéasser, alkohol-
freie Getranke, Fruchtsafte und Fruchtgetranke, Gemuseséfte, al-
koholfreie Mischgetranke, Limonaden, Malzbier, Energy Drinks je-
der Art, soweit in Klasse 32 enthalten; koffeinhaltige Getréanke;
Biere; alkoholhaltige Getranke, ausgenommen Biere; Marketing,
Vermittlung von Vertrdgen uber Anschaffung und Veraufl3erung
von Waren, Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Werbemittel
und Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh- und Kinower-
bung, auch in Form von Product Placement und Sponsorship,
Sponsoring in Form von Werbung, Plakatanschlagwerbung,
Durchfihrung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Inter-
net, e-commerce Dienstleistungen, namlich Vermittlung und Ab-
schluss von Handelsgeschéaften tber Online-Shops, samtliche der
vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 35 nicht auf dem Gebiet
der Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik,
Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebs-
technik; Socialsponsoring, finanzielles Sponsoring, Sponsoring in
Form von finanzieller Unterstitzung, Sammeln und Spenden fir

andere, fur Wohltatigkeitszwecke; Call-Center-Dienstleistungen,



Sammeln und Liefern von Nachrichten, Funkdienste, namlich Pro-
duktion, Gestaltung und Ausstrahlung von Fernseh- und Rund-
funksendungen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art,
Veranstaltungen und Darbietungen von Show-, Quiz und Musik-
veranstaltungen zur Aufzeichnung oder Livesendung in Rundfunk,
Fernsehen und Internet, Filmproduktion, Filmproduktion in Stu-
dios, Fernsehproduktion, auch in Studios; Produktion von Fern-
seh-, Rundfunk- und Internetwerbesendungen einschlief3lich ent-
sprechender Gewinnspielsendungen; Bereitstellung und Betrieb
einer Hotline, Betrieb von Chatlines und Foren, Betrieb von
Chatrooms, Internetdienstleistungen, namlich Bereitstellen von
Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Aus-
strahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch auf digi-
talem Wege, via Internet, durch Draht-, Kabel- und/oder Satelli-
tenfunk sowie durch Videotext und ahnliche technische Einrich-
tungen, samtliche der vorgenannten Dienstleistungen in Klasse 38
nicht auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik sowie der
Fluidtechnik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik und elektrischen
Steuerungs- und Antriebstechnik; Durchfihrung von Spielen im
Internet; Theaterauffihrungen, Musikdarbietungen; Herausgabe
von Zeitschriften und Buchern in elektronischer Form, auch im In-
ternet, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in
elektronischer Form, auch im Internet, Online-Publikationen von
elektronischen Bulchern, TV-Magazine, TV-Boulevard-Magazine;
Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs-, Unterhaltungs-,
Unterrichts-, Kultur- und Sportbereich; Produktion und Reproduk-
tion, Vorfuhrung, Vermietung und Verleih von Filmen, Fernseh-,
Internetsendungen und Tontragern; Produktion und Reproduktion
sowie Ton- und Bildaufnahmen auf Compact-Discs, CD-Roms,
Mpm 3 Playern, Videoprogramm und Tontragern in Kassetten-,

Bander-, Plattenform und auf Compact Discs sowie anderen mog-



lichen (digitalen) Speicherméglichkeiten, samtliche der vorge-
nannten Dienstleistungen in Klasse 41 nicht auf dem Gebiet der
Automatisierungstechnik sowie der Fluidtechnik, Pneumatik,
Elektrik, Elektronik und elektrischen Steuerungs- und Antriebs-

technik”.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritatsalte-

ren, fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Kor-
per- und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel, Parfum,
Eau de Parfum, Gesichtscreme, Korpercreme, Faltencreme, Haut-
regenerierungscreme, Augencreme, Korperlotion, Korperdl, Lip-
pen-Conditioner, Lotion fir das Gleichgewicht der Haut, Mittel zur
Regulierung des Fettgehalts, Mittel flur die Festigkeit der Haut,
Hautabdeckpraparate, Gesichtstoner, Kdrpertoner, Gesichtsreini-
gungsmittel, Korperreinigungsmittel, Gesichts-Peeling, Korper-
Peeling, Kdrper- und Haarshampoo mit Spilung in einem, Augen-
Make-up-Entferner, Make-up-Entferner, Gesichtsmaske, Koérper-
maske, Hauterfrischungsmittel, Haarshampoo, Haarconditioner,
Haarspray, Haarschaum, Haargel, Feuchthaltemittel, Mittel zur
Haarrevitalisierung, Sonnenschutzmittel fir den Korper, Sonnen-
schutzmittel fir das Gesicht, nichtmedizinische Lippensonnen-
schutzmittel, Sonnenschutzmittel fir das Haar, Selbstbraunungs-
mittel, After-Sun-Beruhigungsmittel, Grundierungs-Make-up, Lip-
penstift, Lippenglanz, Eyeliner, Lidschatten, Mascara, Hautfarben-
korrekturmittel, Gesichtspuder, Korperpuder, Braunungsmittel,
Abdeckmittel, Augenbrauenstifte, Kosmetikstifte, Rouge, Nagel-

lack, Nageldecklack, Nagellackgrundierung, schnelltrocknender
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Decklack, Nagelconditioner, Nagelkraftigungsmittel, Nagellack-
entferner, Rillenfiller, Feuchtigkeitscreme fir die Nagelhaut, Na-
gelhautentferner, Nagelweil3er, Eau de Toilette, parfumierte Kor-
perlotion, parfUmierte Korpercreme, Badepuder, Badedl, Reini-
gungslotion, Reinigungsgel, Kérperpuder, Olspray, Seife, Rasier-
schaum, Pre-Shave-Mittel, After-Shave, After-Shave-Balsam, An-
titranspirant/Deodorant, Potpourri, Massageol, atherische Ole fiir
den personlichen Gebrauch.

Klasse 8:

Handbetatigte Werkzeuge und Gerate; Messerschmiedewaren,
Gabeln und Loffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Tafel-
besteck, namlich Messer, Gabeln und Loffel, einschlieflich
Besteck aus unedlem Metall, Sterlingsilber oder damit plattiert so-
wie aus Edelmetall oder damit plattiert; Pediklregeréate, ein-
schlie3lich Nagelfeilen, Nagelknipser, Nagelhautschiebern, Pin-
zetten sowie Nagel- und Nagelhautscheren; Manikire-Sets;
Klasse 9:

Wissenschatftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, pho-
tographische, Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-,
Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufsautomaten
und Mechaniken fur geldbetétigte Apparate; Registrierkassen, Re-
chenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Feu-
erléschgerate, Brillengestelle, Sonnenbrillen, verschreibungsfreie
VergroRerungsbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Brillen- und
Sonnenbrillenkettchen und -kordeln; Teile, Zubehor und Bestand-
teile fur Brillen und Sonnenbrillen.

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen
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enthalten sind; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente, Ju-
welierwaren, Schmuckwaren, Armband- und Taschenuhren.
Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe fir
Papier- und Schreibwaren oder fir Haushaltszwecke; Kunstlerbe-
darfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Biuroartikel, ausge-
nommen Mobel; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Appa-
rate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in ande-
ren Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstdcke,
Papierschnittmuster zum N&ahen und Stricken; Papier- und
Schreibwaren.

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und
Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen,
Schultertaschen, Kosmetiktaschen (leer), Schulterriemen aus Le-
der, Brieftaschen, Kreditkartenmappen, Visitenkartenmappen,
Schlusseletuis, Geldbdrsen, Unterarmgeldtaschen, Mehrzweck-
borsen, Gepackbehéltnisse, Beutel, Gurteltaschen, Einkaufsta-
schen, Reisetaschen, Ruckséacke, Aktentaschen, Schultaschen.
Klasse 20:

Mobel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klas-
sen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,
Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter,
Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; pas-

sende Stoffuberwdurfe fir Mobel.
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Klasse 21:

Gerate und Behalter fur Haushalt und Kuche, nicht aus Edelmetall
oder plattiert; Kamme und Schwamme; Birsten, mit Ausnahme
von Pinseln; Burstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspane; rohes
oder teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas;
Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Glaswaren, Porzellan, feines Porzellan,
Steingutware fur Haushalt und Kiche, einschlielich Teller,
Schissel, Tassen, Untertassen, Becher, Tabletts, Platten, Kaffee-
kannen, nicht aus Edelmetallen, Teekannen, nicht aus Edelmetal-
len, Kaffee- und Tee-Sets, nicht aus Edelmetallen, Trinkglasern,
Stielglasern, Flaschen und Karaffen; Kunstgegenstande aus Glas,
Porzellan, Feinporzellan und Steingut, Kristall, Birsten, ein-
schliel3lich Kosmetik-, Haar-, Augenbrauen-, Nagel- und Zahn-
bursten.

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Wandbekleidungen aus
textilem Material, Textilstoffe; Tischwéasche, Bettwasche, Badewa-
sche; Gardinen; Textilien.

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen fir Her-
ren, Damen und Kinder; Méantel, Trenchcoats, Jacken, Blazer,
Kleider, Rocke, Bodys, Anzige, Overalls, Hosen, Unterhosen, Ho-
senrbcke, Kaftane, Shorts, Pareos, Overalls mit Latz und Tragern,
Sweater, Strickjacken, Blusen, Hemden, T-Shirts, Westen, Sweat-
shirts, Schwitzhosen, Trainingsanziige, Ubungs- und Aerobic-Be-
kleidung, Gymnastikanziige, Krawatten, Krawattentticher (Ascots),
Schals, Halstiicher, Handschuhe, Girtel, Morgenmantel, Mieder-
waren, Pyjamas, Nachthemden, Halter, BHs, Slips, Unterwéasche,

Mieder, Badebekleidung, Strumpfwaren (ndmlich Strumpfhosen,



-13 -

Strimpfe, Kniestrimpfe, lange Striumpfe, Trikotstrimpfe, Socken
und Leggings); Schuhwaren, namlich Schuhe, Stiefel, Sport-
schuhe, Turnschuhe, Pantoffeln, Sandalen, Riemchensandalen
und Espadrilles; Kopfbedeckungen, namlich Hite, Mutzen und
Baskenmdutzen.

Klasse 27:

Teppiche, FulBmatten und Matten; Linoleum und andere Boden-

belage; Tapeten; Wandbekleidungen, nicht aus textilem Material.”

eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 142 323

DKNY

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 7. April 2004 hat die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des hdheren Dienstes, den
Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke wegen fehlender Verwechslungsgefahr
gemal 889 Abs.1Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 2, 125b Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen.
Zur Begrundung fuhrt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass ausgehend von
normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Bereich identi-
scher Waren und Dienstleistungen die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht den er-
forderlichen deutlichen Abstand voneinander einhielten, um eine Verwechslungs-
gefahr sicher zu verhindern. In ihrer Gesamtheit betrachtet unterscheide sich die
jungere Marke schon durch den zuséatzlichen Wortbestandteil ,PROJECT" ausrei-
chend von der alteren Marke. Ob den Buchstaben ,dky“ in der angegriffenen
Marke eine so eigenstandig kennzeichnende und insgesamt dominierende Be-
deutung zukomme, dass darin der markenmafige Schwerpunkt des Gesamtzei-
chens gesehen werde, kdnne dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man eine
pragende Bedeutung der Buchstaben ,dky" in der angegriffenen Marke unterstelle,

seien relevante Kollisionen mit der Widerspruchsmarke ,DKNY* nicht zu besorgen.
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Im Klang wirden die Buchstabenzeichen jeweils als Einzelbuchstaben ,de-ka-
upsilon“ sowie ,de-ka-en-upsilon* artikuliert, wobei schon eine geringflgige Abwei-
chung den jeweiligen Gesamteindruck ausreichend verandere. Insoweit seien
Buchstabenzeichen mit Kurzwortzeichen vergleichbar, bei denen angesichts der
geringen Zeichenlange auch Unterschiede in nur einem Buchstaben deutlich her-
vortraten. Auch im Schriftbild blieben dem Verkehr die figtrlichen Abweichungen
zwischen den Buchstaben ,Y* und ,NY* nicht verborgen, wobei zusatzlich die gra-
phische Gestaltung der jingeren Marke Verwechslungen entgegenwirke. Zu ver-
neinen sei ferner die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbin-
dung gebracht wirden. Insoweit fehle es bereits an einem ubereinstimmenden
Stammbestandteil, der die Vorstellung von Serienzeichen eines Unternehmens

nahe legen wirde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begrindung
tragt sie vor, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zum Teil iden-
tisch oder hochgradig ahnlich seien. Die jungere Marke werde von dem grol3en-
mafdig gegeniber dem beschreibenden Wort ,PROJECT" hervorgehobenen Buch-
staben ,dky*“ gepragt und im Verkehr ohne Weiteres danach benannt. Die sich mit-
hin gegentuberstehenden Buchstaben ,dky“ und ,DKNY* wiesen im Schriftbild und
ebenso im Klang eine kollisionsbegriindende Ahnlichkeit auf. Bei der richtigen
englischen Aussprache ,di-kei-wai“ und ,di-kei-en-wai“ beschranke sich der Unter-
schied auf die unwesentliche eingeschobene Zwischensilbe in der Markenmitte.
Des Weiteren macht die Widersprechende eine begriffliche Verwechslungsgefahr
sowie - unter Hinweis auf weitere eingetragene bzw. angemeldete europaische
Marken mit dem Bestandteil ,DKNY* - die Gefahr geltend, dass die Marken unter
dem Gesichtpunkt eines Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung

gebracht wirden.
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Die Widersprechende beantragt (sinngeman),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke
302 14 845 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschafts-

marke 142 323 zu loschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen.

Sie stitzt im vollen Umfang die Grinde des angefochtenen Beschlusses. Nach
ihrer Auffassung grenzt sich die angegriffene Marke durch die gewahlte graphi-
sche Gestaltung und den zuséatzlichen Wortbestandteil ,PROJECT" selbst im Be-
reich identischer Waren und Dienstleistungen hinreichend deutlich von der Wider-
spruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausschliel3en zu

kdnnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil, in
dem im Tenor ausgesprochenem Umfang Erfolg. Insoweit besteht nach Auffas-
sung des Senats die Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen
Marke und der widersprechenden Gemeinschaftsmarke (88 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b
Nr. 1 MarkenG). Fur die sonstigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke erachtet auch der Senat eine Verwechslungsgefahr nicht flr gegeben, so
dass die Beschwerde der Widersprechenden i. U. zuriickzuweisen war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Beriicksichtigung aller Um-

stande des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwir-
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kung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/ Dienstleistungsidentitat oder
-ahnlichkeit, der Markenidentitdt oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken oder der Kennzeichnungskraft der élteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22)
.Sabel/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr.18-21) ,Lloyd“; GRUR Int. 2000,
899, 901 (Nr. 40) ,Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) ,THOMSON
LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 ,Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 ,MEY/Ella
May").

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,DKNY* hat die Markenstelle
zutreffend als durchschnittlich beurteilt. Insbesondere kann die Marke nicht im
Hinblick darauf, dass sie aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcha-
rakter besteht, von Haus aus als kennzeichnungsschwach eingestuft werden.
Vielmehr ist auch bei Buchstabenzeichen regelméaf3ig von normaler Kennzeich-
nungskraft auszugehen, es sei denn, es liegen im konkreten Einzelfall negative,
die Kennzeichnungskraft schwachende Umstande vor, wie etwa eine waren- bzw.
dienstleistungsbeschreibende Bedeutung als Abkirzung oder eine haufige ander-
weitige Verwendung (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 626, 628 ,IMS*; GRUR 2002,
1067, 1068 f. ,DKV/OKV*; GRUR 2004, 600, 601 ,d-c-fix/CD-FIX"). Derartige
schwachende Faktoren sind in Bezug auf die fragliche Buchstabenfolge ,DKNY*

fur die in Rede stehenden Waren nicht ersichtlich.

Bei der im Weiteren zu beurteilenden Ahnlichkeit der Vergleichsmarken ist maR-
geblich auf deren Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen
(vgl. u. a. EUGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) ,MATRATZEN"; GRUR 2005,
1042, 1044 (Nr. 28) ,THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 ,Mustang";
GRUR 2005, 326, 327 ,il Padrone/ll Portone*). Betrachtet man die angegriffene
Marke insgesamt, halt sie zwar im Klang und Schriftbild durch das neben den

Buchstaben ,dky* enthaltende weitere Markenwort ,PROJECT" sowie durch die
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besondere graphische Schriftzuggestaltung einen relativ deutlichen Abstand zu

der nur aus den Versalien ,DKNY* bestehenden Widerspruchsmarke ein.

Auch wenn die Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind,
schlie3t dies jedoch nicht aus, dass unter Umsténden ein oder mehrere Bestand-
teile einer komplexen Marke fur den durch die Marke im Gedachtnis der ange-
sprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kon-
nen, mit der Folge, dass bei Ubereinstimmung von Marken in den jeweils pragen-
den Bestandteilen die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu
bejahen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr.32) ,MATRATZENY
GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) ,THOMSON LIFE"; BGH GRUR 2004, 865, 866
.Mustang”). Eine solche im Gesamteindruck pragende Bedeutung ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann anzunehmen, wenn der betref-
fende Zeichenbestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen pragende Kenn-
zeichnungskraft aufweist, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Ge-
samteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2004, 778,
779 ,URLAUB DIREKT"; GRUR 2004, a. a. O. ,Mustang"). Dies trifft fir den hier in
Rede stehen Buchstabenbestandteil ,dky“ der angegriffenen Marke nach Auffas-
sung des Senats zu.

Die Buchstabenkombination ,dky* ist normal kennzeichnungskraftig. Sie besitzt in
Bezug auf die fur die Marke registrierten Waren und Dienstleistungen keine er-
kennbare gelaufige beschreibende Bedeutung und ist auch nicht wegen einer an-
derweitigen Verwendung im Verkehr in ihrer Kennzeichnungskraft verbraucht. In
der Marke bildet sie auf3erdem optisch aufgrund ihrer GréRe und der besonders
gestalteten, fettgedruckten Schrifttypen gegentber dem darunter unter den zwei
Eingangsbuchstaben ,dk” angeordneten, im Vergleich dazu sehr klein gehaltenen
Wort ,PROJECT", dessen Schrifttypen nur etwa ein Fiunftel so hoch und so breit
wie die der Buchstabefolge ,dky" sind, den ins Auge stechenden, klar dominieren-

den Bestandteil der Marke.



-18 -

Das weitere Markenwort ,PROJEKT" tritt aber vor allem auch in seiner kennzeich-
nenden Wirkung hinter der Buchstabengruppe ,dky* zuriick. Wenngleich der engli-
sche Begriff ,PROJECT" in seiner dem inlandischen Publikum ohne weiteres ge-
laufigen Bedeutung ,Projekt, Vorhaben“ (vgl. Langenscheidt Worterbuch Englisch,
1999, S. 457; Neues Deutsches Worterbuch, Verlag Naumann & Gdbel, 1996,
S. 722) nicht fur sdmtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren
und Dienstleistungen eine konkret merkmalsbeschreibende Bedeutung besitzen
mag, so ist andererseits nicht zu verkennen, dass es heute Projekte und Vorhaben
im Zusammenhang mit allen méglichen Dienstleistungen und Produkten gibt, auf
die in der Werbung aufmerksam gemacht wird. Das Wort ,PROJECT" wird daher
in der angegriffenen Marke von den angesprochenen Verbrauchern nicht als dem
betrieblichen Herkunftshinweis zugehdrig, sondern vielmehr nur als allgemeiner
Hinweis auf irgendein Projekt oder Vorhaben auf dem betroffenen Waren- oder
Dienstleistungsbereich aufgefasst und damit als ein fir die kennzeichnende Funk-
tion der Marke bedeutungsloser Zusatz angesehen werden.

Vergleicht man die in der jungeren Marke pragende Buchstabenfolge ,dky“ mit der
Widerspruchsmarke ,DKNY* mdgen die Unterschiede im optischen Eindruck, ins-
besondere auch im Hinblick auf die in der jingeren Marke verwendeten graphisch
gestalteten Schrifttypen, zum Ausschluss einer insoweit relevanten schriftbildli-

chen Verwechslungsgefahr selbst im Bereich identischer Waren noch ausreichen.

In klanglicher Hinsicht jedoch tUberwiegen die vorhandenen Gemeinsamkeiten in
den beiden Buchstabenzeichen und fihren zu einer insgesamt recht &hnlichen
Phonetik (vgl. hierzu auch den zwischen denselben Beteiligten ergangenen Be-
schluss des BPatG vom 9. April 2002, 27 W (pat) 24/01 ,D.K.Y./DKNY"). Spricht
man die Buchstaben - wie im inlandischen Verkehr tberwiegend zu erwarten ist -
deutsch aus, stehen sich phonetisch die Zeichen ,de-ka-upsilon* und ,de-ka-en-
Upsilon“ gegeniber, die bis auf die zuséatzliche Lautfolge ,en“ in der Wider-
spruchsmarke identisch sind. Dabei ist die kurze, rasch verklingende Lautfolge

.en“ relativ unauffallig in der Zeichenmitte zwischen dem am Zeichenanfang be-
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sonders hervorgehobenen Buchstaben ,en-ka“ und dem pragnant artikulierten
Buchstaben ,lpsilon“ am Zeichenende eingebettet und von daher bei einer nicht
deutlich akzentuierten Sprechweise leicht zu Uberhdren. Auch wenn die Buchsta-
benkombinationen nach den englischen Phonetikregeln ,di-kei-wai* und ,di-kei-en-

wai“ wiedergeben werden, tritt der zusatzliche ,en“-Laut in der Widerspruchs-
marke, welcher vor der klangvollen Auslautfolge ,wai“ mit dem offenen strahlen-
den Diphtong ,ai“ meist etwas verschluckt gesprochen wird, nicht sonderlich
deutlich hervor. Angesichts dessen, dass die hier in Rede stehenden Buchstaben-
zeichen deutsch ausgesprochen jeweils als funf- bzw. sechssilbige, englisch aus-
gesprochen immerhin noch als drei- bzw. viersilbige Lautfolgen erscheinen, kann
jedenfalls bei der Beurteilung der Klangéhnlichkeit nicht auf den fir Kurzworter
geltenden Erfahrungssatz zuriickgegriffen werden, wonach diese im Verhaltnis zu
ihrer Kiirze regelmafig bereits durch geringfiigige Unterschiede nachhaltig beein-
flusst werden (vgl. hierzu Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9 Rdn. 192).
Nachdem keine der beiden Buchstabenzeichen eine bestimmte gelaufige Bedeu-
tung besitzt, welche die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres erfassen
konnten (vgl. BGH GRUR 2004, 240, 241 MIDAS/medAS; GRUR 2005, 326, 327
.l Padrone/IL Portone*), sind auch insoweit keine die Gefahr von Klangkollisionen
mindernde Faktoren zu bertcksichtigen.

Im Hinblick darauf, dass die Ahnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck der Mar-
ken aus den dargelegten Grinden nicht hochgradig, sondern eher durchschnittlich
einzustufen ist und aufRerdem nicht génzlich auf3er acht gelassen werden darf,
dass es sich bei der jingeren Marke um ein mehrgliedriges Zeichen handelt, wo-
durch die Zahl mdglicher Kollisionsfélle schon deshalb etwas reduziert wird, weil
sich ein Teil des Verkehrs weiterhin an dem Gesamtzeichen orientiert (vgl. BGH
GRUR 2002, 171, 174 ,Marlboro-Dach®), ist eine Verwechslungsgefahr nur hin-
sichtlich derjenigen Waren oder Dienstleistungen der jingeren Marke zu bejahen,
die mit den fiur die Widerspruchsmarke geschiitzten Waren identisch sind oder

hierzu ein enges Ahnlichkeitsverhaltnis aufweisen.
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Dies lasst sich fir die in Ziffer 1. des Tenors aufgefiihrten Waren und Dienstleis-
tungen feststellen. Die Ubrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke mogen zwar zum Teil mit den Waren der Widerspruchsmarke ahnlich sein.
Insoweit kommt jedoch allenfalls eine durchschnittliche Ahnlichkeit in Betracht,
welche angesichts der aufgezeigten kollisionsmindernden Faktoren eine entschei-
dungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr aber nicht mehr befirchten

|asst.

Fur die nicht von der Léschungsanordnung in Ziffer 1. des Tenors betroffenen Wa-
ren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt auch in anderer Rich-

tung eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

So ist in schriftbildlicher Hinsicht der Abstand der Marken deutlich gréRer als in
klanglicher Hinsicht (s. oben) und von daher eine schriftbildliche Verwechslungs-

gefahr der Marken noch weniger zu besorgen als eine klangliche.

Ferner verkdrpern die Marken keinen erkennbaren ubereinstimmenden oder
synonymen Sinngehalt, der eine begriffliche Verwechslungsgefahr begrinden
konnte (vgl. hierzu Strobele/Hacker, a.a. O., 89 Rdn. 212 m. Nachw. aus der

Rspr.).

Schlieflich ist auszuschlieRen, dass die vorhandene Ahnlichkeit des in der jiinge-
ren Marke enthaltenen Bestandteils ,dky” mit der Widerspruchsmarke die Gefahr
des gedanklichen Miteinander-in-Verbindungbringens unter dem Gesichtspunkt
einer Serienmarkenbildung begrindet. Selbst wenn die Widersprechende eine mit
der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil gebildete und im Verkehr auch be-
nutzte Zeichenserie besalle, ist der fragliche Bestandteil in der angegriffenen
Marke der Widerspruchsmarke keinesfalls so dhnlich, dass er im Verkehr irrtim-
lich fir den auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Serienzei-
chenstamm gehalten werden kdnnte. Da die Vorstellung von Serienmarken eine

sorgfaltige Prufung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke
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voraussetzt, kdnnen irrige Herkunftsvorstellungen nur entstehen, wenn die Abwei-
chungen so unauffallig sind, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hor- bzw.
Druckfehler gewertet werden (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 89 Rdn. 325
m. Nachw. aus der Rspr.). Eine Ahnlichkeit der fraglichen Zeichen bzw. -bestand-
teile, die, wie vorliegend, bereits nicht geeignet ist, eine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr zu begriinden, reicht hierzu in keinem Fall aus.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens aus Billigkeitsgrinden aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften



