BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 177/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 300 72 866.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 30. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 300 72 866.2

o 1nnovap]an

Gebaudetechnik mit System



eingetragen fur die Dienstleistungen
,Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten, ins-
besondere Dienstleistungen eines technischen Zeichners; Bauwe-
sen, insbesondere BaulUberwachung; technische Beratung und
technische Projektplanung, Qualitatsprifung, Funktionsprifung
von technischen Geraten und Einrichtungen*®

ist Widerspruch erhoben worden aus den Marken

1. Registernummer 397 29 999.0

INNOVA

eingetragen fur die Waren/Dienstleistungen

.Errichtung von Bauwerken aus Mauerwerk, Beton, Stahl und
Fachwerk; Maurer-, Zimmermanns-, Dachdecker-, Isolations- und
Dammungsarbeiten, Installation von Heizungs-, Luftungs- und
Klimaanlagen; Schlosser- und Klempnerarbeiten sowie Gas- und
Wasserinstallation; Elektroinstallation, Installation und Montage
von Beleuchtungs-, Blitzschutz- und Erdungsanlagen sowie Funk-
und Fernmeldeeinrichtungen; Fliesenleger- und FuRbodenlegerar-

beiten einschliel3lich Parkettverlegung, Tapezier-, Maler- und



Lackiererarbeiten; vorgefertigte Hauselemente (nicht aus Metall);
Bau- und Konstruktionsplanung, Architekten- und Ingenieur-

dienstleistungen*

2. Registernummer 398 42 370.9

INHOVA

eingetragen fur die Waren/Dienstleistungen

,ourchfihrung von Beratungen und Seminaren fur Unternehmer
und Fdhrungskréfte in den Bereichen Management, Marketing,
Personal- und Unternehmensfihrung, Werbung und Public Rela-
tions; Durchfihrung von Aus-, Anpassungs- und Weiterbildungs-
kursen fir Unternehmer und Fuhrungskrafte des Handwerks, der
Industrie und der Wirtschaft; organisatorische sowie technische
Beratung und Schulung, insbesondere durch Seminare, Vortrags-
reihen, Kolloquien, Symposien und Workshops, zur Einfiihrung in
neue Technologien; EDV-Schulungen; Sprachunterricht; Lehr- und
Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Drucker-

zeugnissen*



und

3. Registernummer 300 30 469.2

INOVA

eingetragen fur die Waren/Dienstleistungen

.M0obelbeschlage aus Metall, Kleineisenwaren fur Mobel; Spul-
becken aus Metall; Fernseh- und Rundfunkgerate; Stereoanlagen
bestehend aus Plattenspieler, Tonbandgerate, Kassettenrekorder
und Kassettenabspielgerate, Compactdiscabspielgerate, Minidisc-
und digitale Compactkassettengerate; Videoaufnahmegerate und
Videoabspielgerate einschliel3lich Videokameras sowie Einzelteile
der vorstehend aufgefihrten Waren und deren Zubeh6r, namlich
Magnetbandabnehmer, Schnittsteuergerate, Saphire, Plattenteller;
bespielte und unbespielte Magnet- und Videobander, auch in Kas-
setten, Videoplatten und Kompaktdiscplatten; Satellitenantennen
und Satellitenempfangsanlagen; Geréate fur Funknachrichten-,
Fernsprech-, Fernschreib- und Fernwirktechnik, namlich Geréte
zur Ubermittlung und Aufzeichnung von Funkfernsprech-, Funk-
fernschreib- sowie Funkfernwirksignalen, Gerate fur Wechsel- und
Fernsprechanlagen; Gerate zur Organisation des Funkfern-
schreibbetriebes mit Eingabe- und Sichtgeréaten, elektronischen
Speicher- und Druckgeraten; Gerate zur Fernsteuerung von Funk-
empfangern und -sendern, zugehérige Gerateteile wie Filter und
Verbindungswege; Gerate zur Uberwachung von Funkempfangs-
und -sendeanlagen; Kompakt- und Zentraleinheiten der Datenver-
arbeitung, namlich Computer, Prozessoren und elektronische No-
tizbtcher (Laptops) sowie daran anschlielbare Zusatzgerate zur

Ein- und Ausgabe sowie zur Wiedergabe von Daten und Informa-



tionen, namlich Monitore, Tastaturen, Speichererweiterungen und
Festplatten; Datenverarbeitungsdrucker zum Zwecke des Beleg-
druckes sowie zur Textverarbeitung, namlich Tintenstrahl-, Nadel-
und Laserdrucker; Zeichengeréte fur die Datenverarbeitung (Plot-
ter); Datenspeicher in Form von Magnetbandscheiben (Floppy-
disk) und -plattengeréaten einschlie3lich der Laufwerke; Datentra-
ger in Form von Magnetbandern, -scheiben und -platten; fotografi-
sche Aufnahme- sowie Reproduktionsgerate und deren Telle,
namlich Rollfilm-, Platten- und Filmpackkameras, Spiegelreflex-,
Reproduktions- und Panoramakameras; Kameras mit ein- oder
angebauten Leuchten oder Blitzgeraten; Kameras mit eingebau-
tem Belichtungsregler und/oder Entfernungsmesser; Kameras fir
selbstentwickelnden Film; Kameras mit Feder- oder Elektromotor-
antrieb; fotografische und kinematografische Wiedergabegerate,
namlich Projektoren fiir Einfach- und Stereobildwurf, Uberblend-
projektoren, selbsttatig fokussierende Projektoren; Zubehdor zu fo-
tografischen und kinematografischen Wiedergabegeraten, namlich
Projektionsschirme und -wande sowie Stative und Aufhéanger,
Lichtzeiger, Fernbedienungsgeréte, Bildwechsler, Bildtrager, Be-
trachtungsgerate fir Einzelbilder, Bildb&nde und Bildstapel, Rah-
men; Kameraverschlisse, namlich Objektiv-, Zentral-, Blenden-
und Schlitzverschlisse; Schutz- und Bereitschaftstaschen, Etuis
und Koffer fur fotografische und kinematografische Aufnahme- und
Wiedergabegerate sowie fur deren Zubehor, ndmlich Vorsatzlin-
sen, optische Filter, Wechselobjektive, Draht-, Selbst- und Fern-
ausloser, Zweitsteller, Belichtungs- und Entfernungsmesser, Blitz-
lichtgerate und Blitzlampen; Halterungen fir Apparate und Geréte
an Stativen; Objektive, namlich fotografische und kinematografi-
sche Projektions- und Mikroobjektive, Vorsatzlinsen, Objektivvor-
satze und optische Sucher; alle vorgenannten Waren der Klas-

se 09 nicht fur Transportsysteme, insbesondere nicht fir



schienengebundene Fahrzeuge und Oberleitungsbusse; Be-
leuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kuhl-, Gefrier-
und Lidftungsgerdte und -apparate; elektrische Kichen- und
Hausgerate, namlich Warmwasserspeicher und -boiler, Heizllfter
und Wandkonvektoren, Ventilatoren und Klimagerate, Mikro-
wellengerate, Kochfelder, Backéfen und Dunstabzugshauben,
Fritteusen, Grillgeréte, Toaster, elektrische Ruhr- und Mixgerate,
Messer, Schneidegerate, Dosenoffner, Tee-, Kaffee- und Espres-
somaschinen, Wasserkocher, Saftpressen, Bigeleisen, Bigel-
gerate, Staub- und Waschsauger, Dampf- und Hochdruck-
reinigungsgerate,  Geschirrspilmaschinen, Waschmaschinen,
Wascheschleudern und Waschetrockner; elektrische Haarschnei-
de- und Rasierapparate, Haartrocknungsgeréte, Epiliergerate und
Zahnbursten; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren
aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr- und
Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druck-
erzeugnissen; Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen
Mdobel); alle vorgenannten Waren der Klasse 16 nicht fir
Transportsysteme, insbesondere nicht flr schienengebundene
Fahrzeuge und Oberleitungsbusse; Lederwaren, némlich
Lederbekleidungsstiicke sowie Riemen, Gurtel und Taschen;
Moébel aus Holz und/oder Kunststoff, insbesondere Schranke,
Schrankwande, Kommoden, Sideboards, Tische, Stihle, Sessel,
Liegen; Polstermtbel, Betten, Matratzen; An-, Aufbau- und
Einbaumdbel, insbesondere fur Biro-, Praxis- und Kichen-
einrichtungen; Spulbecken (nicht aus Metall), Mdbelbeschlage aus
Kunststoff; Bekleidungsstlcke (einschliel3lich gewebter, gestrickter
und gewirkter Sticke mit Ausnahme von Sportbekleidung) fur
Damen, Herren und Kinder, insbesondere Ober-, Unter- und
Freizeitbekleidungssticke; Durchfihrung von Beratung und

Seminaren fur Unternehmer und Fuhrungskrafte in den Bereichen



Management, Marketing, Personal- und Unternehmensfiihrung,
Werbung und Public Relations; Veranstaltung und Vermittlung von
Reisen, Platzreservierungen fur Reisende; Beférderung von
Personen und Gutern mit Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen,
Schiffen und Flugzeugen; Organisation und Durchfihrung von
Ausfligen, Besichtigungen; Gepéacktragerdienste, Transport von
Geld und Wertsachen; Organisation und Durchfihrung von
Vergniugungsveranstaltungen, Ferienlagern, Sport- und Erho-
lungsaufenthalten; Betrieb und Unterhaltung von Freizeit- und
Sporteinrichtungen, insbesondere Tennisplatzen; Durchfiihrung
von Aus-, Anpassungs- und Weiterbildungskursen fur Unterneh-
mer und Fuhrungskrafte des Handwerks, der Industrie und der
Wirtschaft; organisatorische sowie technische Beratung und
Schulung, insbesondere durch Seminare, Vortragsreihen, Kollo-
quien, Symposien und Workshops zur Einfuhrung in neue Tech-
nologien; EDV-Schulungen; Sprachunterricht; alle vorgenannten
Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Immobilien; Hotelreservierungen; Beherbergung und Verpflegung
von Gasten; Betrieb und Unterhaltung von Freizeit- und Sportein-
richtungen, insbesondere Badern und Schwimmbadern; Erstellung
von Rechenprogrammen (Software), namlich von Programmen in
den fir den jeweiligen Computer verstandlicher Sprache abge-
fasste Programmabléufe flr technische, technisch-wissenschatftli-
che, kaufmannische sowie Unterhaltungszwecke zur Anwendung
in Computeranlagen; alle vorgenannten Dienstleistungen der
Klasse 42 nicht flr Transportsysteme, insbesondere nicht fir
schienengebundene Fahrzeuge und Oberleitungsbusse sowie

nicht im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Immobilien*®.

Samtliche Widerspruchsmarken gehéren der Beschwerdeflhrerin.



Mit Beschluss vom 17. Mai 2004 hat die Markenstelle fur Klasse 35 alle Wider-
spruche zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefiihrt, dass selbst bei un-
terstellter Waren-/Dienstleistungséhnlichkeit die sich gegeniuberstehenden Marken
nicht verwechselbar seien. Zwar kénne der Begriff ,INNOVA" in den widerspre-
chenden Wort-/Bildmarken mit dem beschreibenden Wort ,INNOVATION" in Ver-
bindung gebracht werden, doch komme ihnen aufgrund der graphischen Ausge-
staltung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Dies gelte auch fur die
widersprechende Wortmarke ,INOV A", die zwar als Abwandlung des Begriffs
.Innovation“ aufgefasst werden konne. Allerdings sei er in seiner Bedeutung ,Er-
neuerung® fur die beanspruchten, sich regelmalig auf der Hohe der Technik be-
findlichen Waren und Dienstleistungen unspezifisch. Auch unter Zugrundelegung
einer normalen Kennzeichnungskraft bestehe keine Verwechslungsgefahr, so
dass offen bleiben kdnne, ob die Widerspruchsmarken durch ahnliche Drittmarken
in ihrem Schutzumfang geschwécht seien. Eine Verwechslungsgefahr zwischen
den sich gegenuberstehenden Marken sei nur dann gegeben, wenn das Element
.innova“ den Gesamteindruck der jingeren Marke pragen wirde. Zwar traten die
weiteren Wortbestandteile ,GmbH" und ,Gebaudetechnik mit System“ als be-
schreibende Angaben zurtick, doch kdnne bei der einteiligen Bezeichnung ,inno-
vaplan® nicht ein einzelnes verwechslungsfahiges Element herausgegriffen wer-
den. Zudem handele es sich bei dem Begriff ,plan“ nicht um eine glatt beschrei-
bende und damit abspaltbare Angabe. Vielmehr bilde sie mit dem vorangestellten
Begriff ,innova“ einen zusammengehorigen betrieblichen Herkunftshinweis. Damit
seien die Bezeichnungen ,innovaplan“ und ,INNOVA* bzw. ,INOVA* zu verglei-
chen. Trotz identischer Wortanfange unterschieden sich aufgrund der markanten
weiteren Silbe ,plan® die Marken in Wortlange, Silbenzahl, Vokalfolge und Sprech-
rhythmus und seien folglich klanglich nicht verwechselbar. Auch schriftbildliche
Verwechslungen seien aufgrund der auffalligen graphischen Ausgestaltung der
angegriffenen und der widersprechenden Marken ausgeschlossen. Einer Ver-
wechslungsgefahr wirke auch der sofort erfassbare Sinngehalt des Wortes ,Plan”
entgegen. Des Weiteren seien begriffliche Verwechslungen nicht zu beflrchten,

da die angegriffene Marke im Sinne von ,innovativer Plan®, die Widerspruchsmar-
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ken hingegen im Sinne von ,Innovation“ verstanden werden wirden. Schlie3lich
bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr, da der tbereinstimmende
Bestandteil ,innova“ nicht nach Art eines eigenstandigen Wortstamms in der jun-
geren Marke hervortrete. Gegen die Annahme des Vorliegens einer Serienmarke
spreche die Tatsache, dass ,die Bezeichnung ,innovaplan“ als Gesamtbegriff an-
zusehen sei. Demzufolge komme es auf die bestrittene Benutzung der Wider-
spruchsmarke 397 29 999.9 nicht an.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit

der sie beantragt,

den Beschluss vom 17. Mai 2004 abzuéndern, die angegriffene
Marke hinsichtlich aller identischen und ahnlichen Waren/Dienst-
leistungen der Widerspruchsmarken zu I6schen und hilfsweise die
Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende hat zur Begriindung vorgetragen, dass aufgrund ldentitat
bzw. hochgradiger Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Dienstleistungen an
den Abstand der Vergleichsmarken hohe Anforderungen zu stellen seien. Die Wi-
derspruchsmarken als auch die Bezeichnungen ,INNOVA® bzw. ,INOVA* wiesen
normale Kennzeichnungskraft auf, was insbesondere aus dem Urteil des Kam-
mergerichts Berlin vom 9. April 2002 (Az. 5 U 8340/00 - innova Bad Planer, innova
Fliesen Planer) hervorgehe. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hatte
bertcksichtigt werden mussen, dass der Verkehr zu Verkirzungen neige und in
der Erinnerung eher die Ubereinstimmenden Merkmale als die Unterschiede blie-
ben. Dem Wortelement ,innova“ in der jingeren Marke, das mit allen Wider-
spruchsmarken zumindest klanglich und begrifflich tGbereinstimme, sei eine das
Gesamtzeichen pragende Kennzeichnungskraft beizumessen. Demgegentber
beschreibe das haufig im Verkehr verwendete Element ,plan” die Dienstleistungen
der Anmeldemarke und kénne damit ihren Gesamteindruck nicht mitpragen. Ins-

besondere wirden die Tatigkeiten ,technische Beratung und technische Projekt-
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planung” sowie ,Bauwesen, insbesondere Baulberwachung“ entsprechende Pla-
nungen voraussetzen. Dementsprechend sei beispielsweise vom OLG Disseldorf
dem Begriff ,phone” in der Marke ,innovaphone” die pragende Funktion abgespro-
chen worden (unter Verweis auf das Urteil vom 6. Mai 2003, Az. 1-20 U 140/02).
Auch kdnne dem Element ,plan” selbst dann kein Schutz zukommen, wenn es den
Gesamteindruck der angegriffenen Marke mitpragen sollte. Ebenso wuirden die
graphischen Elemente in den sich gegeniberstehenden Marken in den Hinter-
grund treten, da sie sich nicht zur Benennung eignen wirden. Insofern hatte be-
reits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bejaht werden mussen. Dartber hin-
aus konnten die sich gegenuberstehenden Marken gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht werden. Das Ubereinstimmende Wortelement ,INNOVA* weise
Hinweischarakter zugunsten der Beschwerdefiihrerin auf. Das Publikum sei an
eine bereits bestehende Markenserie mit diesem Begriff gewdhnt und es handele
sich um das Firmenkennzeichen der Widersprechenden. So besitze sie noch wei-
tere Marken mit dem Element ,innova® und einer daran angehangten beschrei-
benden Angabe (u.a. Reg.-Nr.30253 64 -innovaeis, Reg.-Nr. 302 53 263
- innova-eis, und Reg.-Nr. 301 52 740 - innova24). Demzufolge sei vom Bundes-
patentgericht die mittelbare Verwechslungsgefahr in vergleichbaren Fallen bereits
bejaht worden. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Widerspre-
chende zudem im Hinblick auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke er-
hobenen Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 397 29 999.0 aus-
gefuhrt, dass das Zeichen in Zusammenhang mit der ,Errichtung von Bauwerken
aus Mauerwerk, Beton, Stahl und Fachwerk® benutzt werde. Gerade auf dem Ge-
biet der Errichtung von Bauwerken sei sie weiterhin aktiv. Im Ubrigen sei im Falle
des Unterliegens die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordere.
Insbesondere gehe es um die Frage, ob einem beschreibenden Markenbestandteil
auch dann kein selbstandiger Schutz zugesprochen werden kénne, wenn der den
Gesamteindruck der Marke (mit-)prage (unter Verweis auf BGH NJW-RR 2000,
1707 - Carl Link).
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Die Beschwerdegegnerin hat demgegeniber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrundung hat sie u. a. auf ihren Sachvortrag vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt verwiesen und ausgefiihrt, dass die Bezeichnungen ,INNOVA*
bzw. LINOVA* aufgrund vergleichbarer Drittmarken kennzeichnungsschwach
seien. Dafur spreche auch die Anlehnung der Widerspruchsmarken an die Begriffe
.Innovation“ und ,innovativ*. Somit reichten bereits geringe Unterschiede zur Ver-
neinung der Verwechslungsgefahr aus. Vom Gesamteindruck her unterschieden
sich die Vergleichsmarken insbesondere aufgrund der graphischen Elemente
deutlich. Dartber hinaus lagen keine Anhaltspunkte fir eine Verkirzung der Be-
zeichnung ,innovaplan® auf ,innova“ durch die betroffenen Verkehrskreise vor. Sie
enthalte keine Abtrennungen und stelle ein flissig aussprechbares Gesamtwort
dar. Selbst wenn das Element ,plan® teilweise beschreibend sei, so trete es den-
noch gegentber der Anfangsbuchstabenkombination ,innova“ nicht véllig in den
Hintergrund. Die Vergleichsmarken seien somit auch bei unterstellter Ahnlichkeit
von Dienstleistungen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht in ausreichendem
Maf3e unterschiedlich. Die Gefahr des gedanklichen Miteinander-In-Verbindung-
Bringens bestehe ebenfalls nicht, da sich die von der Beschwerdefiihrerin getrennt
betrachteten Wérter ,innova“ und ,plan“ zu einem Gesamtbegriff verbinden wir-
den. Zudem weise die Endsilbe der Bezeichnung ,innovaplan“ - anders als die
Marken der Beschwerdefiihrerin - keinen beschreibenden Sinngehalt auf. Dartber
hinaus habe bereits das Bundespatentgericht in einem vergleichbaren Fall die
Verwechslungsgefahr verneint (unter Verweis auf BPatG 32 W (pat) 23/00
- INNOVA/Clima Innova). Auch bestehe eine Zeichenserie mit dem Bestandteil
JNNOVA* zugunsten der Widersprechenden nicht und sei dieser Begriff nicht be-
sonders charakteristisch, hervorstechend oder verkehrsdurchgesetzt (unter Ver-
weis auf BPatG, GRUR 2003, 70 - INNOVA/T-INNOVA). Die von der Widerspre-
chenden angefiihrten Registereintragungen seien irrelevant, da sie zeitlich nach

der Eintragung der jungeren Marke lagen. Im Hinblick auf den Widerspruch aus
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der Marke 397 29 999.0 werde die bereits vor der Markenstelle erhobene Einrede
der Nichtbenutzung weiter aufrechterhalten. Im Ubrigen liege keine grundsatzliche
Rechtsfrage vor, so dass keine Veranlassung fur eine Vorlage an den Bundesge-

richtshof bestehe.

Von der Markeninhaberin wurde dariber hinaus gegeniber dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt die Aussetzung des Verfahrens angeregt, da gegen die Wi-

derspruchsmarke 300 30 469.2 ihrerseits Widerspruch erhoben worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens analog § 148 ZPO i. V. m. § 82
Abs. 1 MarkenG kommt nicht in Betracht, da das Widerspruchsverfahren im Hin-
blick auf die Marke 300 30 469.2 durch Ricknahme des letzten Widerspruchs zwi-

schenzeitlich beendet ist.

2. Die Beschwerde ist zuldssig, jedoch nicht begriindet, da keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne der 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Offentlichkeit glauben kénnte, dass
die bereffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder
gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stam-
men. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller
Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ahn-
lichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Ge-
samteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die
sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind. Fir

die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend
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darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder
Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittverbraucher nimmt eine Marke regelmafig
als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

a) Den Widerspruchsmarken kommt normale Kennzeichnungskraft zu.

Die Widerspruchsmarken 397 29 999.0 und 398 42 370.9 sind trotz der graphi-
schen Verfremdung des dritten Buchstabens als das Wort ,INNOVA" erkennbar.
Es stellt nach Auffassung des Senats keine feststehende Abkirzung des Begriffes
.Innovation“ im Sinne von Erneuerung (vgl. Duden, Rechtschreibung der deut-
schen Sprache, 21. Auflage, Seite 372) dar. Einer solchen Interpretation wirkt zu-
dem die konkrete graphische Ausgestaltung der beiden Widerspruchsmarken ent-
gegen. Die Widerspruchsmarke 300 30 469.2 erinnert durch das Fehlen des
zweiten ,N“ noch weniger an den Begriff ,Innovation“. Insofern l&asst sich ihr erst
recht kein beschreibender Sinngehalt entnehmen. Selbst wenn Teile des Verkehrs
den Widerspruchsmarken die Bedeutung ,Innovation“ beimessen sollten, so stel-
len sie im Hinblick auf die geschitzten Waren und Dienstleistungen dennoch keine
konkret beschreibenden Angaben dar. Diese sind regelmalig stets auf der Hohe
der Technik, so dass die Widerspruchsmarken allenfalls diffuse Vorstellungen
vermitteln (vgl. auch BPatG, GRUR 2003, 72 - INNOVA/T-INNOVA).

Anhaltspunkte fur eine Erhdhung der Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver
Benutzung der Widerspruchsmarken oder weiterer Marken der Beschwerdefiihre-
rin sind nicht ersichtlich. Ebenso liegen keine Erkenntnisse dartber vor, inwieweit
die Kennzeichnungskraft durch den Einsatz vergleichbarer Drittmarken im Verkehr
eventuell geschwacht ist. Folglich ist entsprechend den Ausfihrungen der Be-
schwerdefiihrerin den Widerspruchsmarken insgesamt ein normaler Schutzum-

fang zuzubilligen.
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b) Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die sich gegeniuberstehenden
Waren und Dienstleistungen identisch bzw. &hnlich sind, ist die Verwechslungs-
gefahr mangels Ahnlichkeit der Vergleichsmarken zu verneinen.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben, da sich die Wider-
spruchsmarken und die angegriffene, weitere Wort- und Bildbestandteile enthal-
tene Marke vom Gesamteindruck her deutlich unterscheiden. Dieser wird bei dem
jungeren Zeichen durch den Bestandteil ,innovaplan“ gepragt. Mit ,GmbH" und
.Gebaudetechnik mit System" werden die Gesellschaftsform bzw. das Tatigkeits-
feld benannt, so dass diese Bestandteile keine eigenstandige Kennzeichnungs-
kraft besitzen. Zudem weist der Begriff ,,innovaplan“ sehr viel gré3ere Buchstaben
auf, erscheint in Fettdruck und ist zudem an oberster Stelle innerhalb der ange-
griffenen Marke angeordnet. Die Ellipse mit den drei Kugeln tritt als einfaches gra-
phisches Element dahinter zurlick, da sich der Verkehr eher auf das Wort als ein-
fachster und kirzester Bezeichnungsform konzentriert (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 8. Auflage, 8§ 9, Rdnr. 296).

Die Bezeichnungen ,INNOVA* bzw. ,INOVA*® einerseits und ,innovaplan* anderer-
seits sind ebenfalls nicht unmittelbar verwechselbar. Klanglich und schriftbildlich
stimmen sie zwar am Anfang (fast) vollstandig tberein, doch fallt das weitere Ele-
ment ,plan® in der angegriffenen Marke deutlich auf. Eine Pragung der Bezeich-
nung ,innovaplan“ durch das Element ,plan“ kommt entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin nicht in Betracht, da es sich um eine eingliedrige Marke handelt,
die ausschlielich in ihrer Gesamtheit zu wirdigen ist (vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 89, Rdnr. 218). Auch eine an sich mdgliche Abspaltung des Elements
.plan” ist vorliegend zu verneinen. Bei der Annahme dieser Form der unmittelba-
ren Verwechslungsgefahr ist grol3e Zurtickhaltung geboten. Sie setzt die Feststel-
lung einer Branchenubung voraus, nach der die beteiligten Verkehrskreise einem
Markenbestandteil keinerlei fur die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestim-
mende Bedeutung beimessen, sondern darin ausschlie3lich einen glatt beschrei-

benden Hinweis sehen (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 89, Rdnr. 310). Das Ele-
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ment ,plan” besitzt zwar beschreibende Anklange, da die Dienstleistungen der
jungeren Marke mehr oder weniger auf Planungen beruhen kénnen. Doch verbin-
det es sich mit dem vorangestellten Wort ,innova® zu einem Gesamtbegriff, der
regelmanig nicht verkirzt wird. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass die betei-
ligten Verkehrskreise das Element ,plan” vdllig vernachlassigen werden. Insbe-

sondere lasst sich hierzu eine entsprechende Brancheniibung nicht feststellen.

(2) Auch die Gefahr, dass die zu vergleichenden Marken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden, in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr
besteht nicht (8 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG). Eine solche kann unter
dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nur dann angenommen werden, wenn
die einander gegenuberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwech-
selbar sind, jedoch in einem Bestandteil Ubereinstimmen, den der Verkehr als
Stamm mehrerer Zeichens eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veran-
lasst, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen
Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2000,
886 - Bayer/BeiChem).

Die von der Beschwerdefiihrerin genannten Marken 302 53 264 (innovaeis),
302 53 263 (innova-eis) und 301 52 740 (innova24) sind erst nach der Anmeldung
der jungeren Marke und somit erst nach dem fir die Bestimmung der Hinweis-
funktion eines Stammbestandteils maf3geblichen Zeitpunkt (vgl. Strébele/Hacker,
a.a. 0., 89, Rdnr. 35) angemeldet worden. Dartber hinaus ist nicht liquide, wel-
che weiteren Zeichen die Widersprechende zu diesem Zeitpunkt besal3, inwieweit
die Marken benutzt wurden und ob sie ahnlich wie die Bezeichnung ,innovaplan®
gebildet waren. Die notwendige Hinweisfunktion kann den Bezeichnungen
JNNOVA* oder ,INOVA* insbesondere nur dann zukommen, wenn sie durch in-
tensive Benutzung erhohte Verkehrsgeltung erworben haben. Hierfir liegen je-

doch keine Anhaltspunkte vor.
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Auch die Tatsache, dass ,INNOVA* Teil des Firmennamens ,A...
GmbH* der Widersprechenden ist, begrindet keine assoziative Verwechs-
lungsgefahr. Zwar wird die Annahme eines Stammbestandteils durch den Um-
stand gefordert, dass es sich bei dem fraglichen Element um eine Firmenkenn-
zeichnung handelt (vgl. BGH GRUR 1989, 350 - Abbo/Abo). Allerdings wird der
Verkehr vor allem dann von wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Inha-
bern der sich gegenuberstehenden Marken ausgehen, wenn zumindest ein Fir-
menname weitgehend bekannt ist und einem bestimmten Unternehmen zugeord-
net wird (vgl. BPatG, a. a. O., Seite 75). Die Tatigkeiten der Beschwerdeflhrerin
beschranken sich ausweislich der eingereichten Benutzungsunterlagen jedoch auf
den Grof3raum Berlin. Eine Bekanntheit des Firmennamens der Widersprechen-
den im gesamten Inland ist von ihr weder vorgetragen noch belegt worden. Auch
liegen keine Anhaltspunkte fur eine Uberdurchschnittiche Bekanntheit des Fir-
menkennzeichens der Beschwerdegegnerin vor. Folglich kann vorliegend nicht

von einer besonderen Hinweisfunktion des Firmennamens ausgegangen werden.

Bei der Widerspruchsmarke 300 30 469.2 wirkt der Annahme einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr zusatzlich entgegen, dass sie von dem Firmenkennzeichen
der Widersprechenden durch die Schreibweise mit einem ,N*“ abweicht und somit
zusatzliche Gedankenschritte erforderlich sind, um eine Verbindung herzustellen.

Auf die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke 397 29 999.0 kommt es so-

mit nicht an.

Die Beschwerde war folglich zuriickzuweisen.

3. Grunde fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemall 8§83 Abs. 2
MarkenG liegen nicht vor. Die mit dem Fall verbundenen Fragestellungen sind
nicht von grundsatzlicher Bedeutung und erfordern auch nicht aus Grinden der
Rechtsfortbildung oder Einheitlichkeit der Rechtsprechung eine Entscheidung des

Bundesgerichtshofs. Insbesondere ist die Frage, ob einem beschreibenden Mar-
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kenbestandteil auch dann kein selbstandiger Schutz zugesprochen werden kann,
wenn er den Gesamteindruck der Marke (mit-)pragt, bereits hinreichend geklart
(vgl. insbesondere Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9, Rdnrn. 219 und 223). Auch die
von der Widersprechenden zitierte Rechtsprechung (BGH NJW-RR 2000, 1707
- Carl Link) bestatigt den Grundsatz, dass aus einem schutzunfahigen Bestandteil

der alteren Marke keine Rechte geltend gemacht werden kdnnen.

gez.

Unterschriften



