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Entscheidungsdatum: 17. Mai 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: 8 9 MarkenG

Luxy/Luci

Allein die haufige Verwendung einer bestimmten Markenkategorie in einer Branche - hier
weiblicher Vorname im Modebereich - begrindet ohne Nachweis der Verwasserung infolge
der Existenz zeichenahnlicher Drittzeichen keine Schwéchung der Kennzeichnungskraft.

Anschluss an BPatG, Beschluss vom 5. Dezember 2006, Az: 27 W (pat) 190/05, BeckRS
2009, 04020 - Milena/di Lena; BPatG GRUR 2007, 596 - Martina/La Martina.

Entgegen:

BPatG, Beshluss vom 13. November 2001, Az: 27 W (pat) 163/00 - Mona Cuero/Mona;
Beschluss vom 17. Februar 1998, Az: 27 W (pat) 178/96 - Marilyn; GRUR 1997, 54 - S.
Oliver; EuG GRUR Int. 2003, 840 und GRUR Int. 2003, 843 zu Giorgi bzw. Giorgio.

Abgrenzung:
GH GRUR 1991, 706 - Jenny/Jennifer; BPatG Mitt 1988, 218 - Wera/Verena.



Bundespatentgericht

27 W (pat) 266/09

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 307 35 342

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa
und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 31. Mai 2007 angemeldete und am 7. August 2007 fur die Waren

"Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen™

eingetragene Wort-/Bildmarke 307 35 342

LUXY



hat die Widersprechende aus ihrer am 27. Februar 2003 angemeldeten Wort-
marke 303 10 758

Luci

Widerspruch eingelegt, die u. a. fir die Waren

"Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen”

geschutzt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch  mit zwei Beschlissen vom 28. August 2008 und vom
4. September 2009, von denen der letztere im Erinnerungsverfahren ergangen ist,

wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen.

Dazu ist ausgefuhrt, bei dem Wort "Luci" handle es sich um einen weiblichen Vor-
namen, der allgemein bekannt sei. In Deutschland werde dieser Name in einer
Mischform von "tz" oder mit einem stimmhaften Zischlaut wie "Luzi" wiedergege-
ben. Der Wortbestandteil "LUXY" hingegen werde mit dem messerscharfen "X",
dem klangstéarksten Laut des Alphabets, wiedergegeben. Insofern bestiinden er-
hebliche klangliche Abweichungen. Diese Abweichungen lieRen auch bei Bertck-
sichtigung der Fluchtigkeit des taglichen Geschéaftsverkehrs und bei Zugrundele-
gung eines hohen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke Verwechslungen bei-

der Zeichen nicht in nennenswertem Male beflirchten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Bezugnahme
auf ihren Vortrag im Amtsverfahren vertritt sie die Auffassung, die Marken seien
verwechselbar. Die Markenstelle verkenne, dass die einander gegentberstehen-
den Zeichen klanglich hochgradig verwechselbar seien, zumindest fur jene Teile

der Verkehrskreise, die die Widerspruchsmarke "Luci" im Sinn von "Lutsi/Lussi"



aussprachen. Wenn man nun bedenke, dass die angegriffene Marke mit dem
Wortbestandteil "LUXY" im Sinn von "LUKSI" ausgesprochen werde, so kénne
nicht nachvollzogen werden, wie die Markenstelle ernsthaft behaupten konne, die
eine Marke sei vom "messerscharfen X" und die andere Marke vom "stimmhaf-

ten S" gekennzeichnet.

Tatsachlich stinden sich klanglich doch "LUZI" und "LUXY" gegentber. Deren
Unterschiede seien jedoch gerade in der hier relevanten Branche (Handel mit Be-
kleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen) zu vernachlassigen, da dort zumin-
dest im Einzelhandel regelmaRig mit nur flichtiger Aufmerksamkeit und unter

klanglich unguinstigen Verhaltnissen gekauft werde.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle vom 28. August 2008 und vom
4. September 2009 aufzuheben und die angegriffene Marke
307 35 342 zu léschen.

Die Markeninhaberin, die sich im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert hat, hat im
Amtsverfahren die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.

Der zunachst anberaumte Termin zur mundlichen Verhandlung wurde aufgeho-
ben, nachdem die Widersprechende eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren
beantragt hat.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die einander gegenuberstehenden
Marken unterliegen auch nach der Auffassung des Senats keiner Gefahr der Ver-
wechslung gemal 8§ 42 Abs. 2, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.



Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs und des Bundesgerichthofs unter Beachtung aller Umsténde
des Einzelfalls zu beurteilen. Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit die Iden-
titat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darlber hinaus sind die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhangig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht
eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH
GRUR 2006, 237, 238, Nr.18f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 -
Cohiba). Nach diesen Grundséatzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorlie-

genden Fall nicht festgestellt werden.

a) Die zugunsten der angegriffenen Marke eingetragenen Waren
"Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen” sind im Warenverzeichnis

der Widerspruchsmarke identisch enthalten.

b) Dass Luci ein bekannter Madchenname ist, mindert die Kennzeichnungskraft
ohne einen Beleg fur zahlreiche entsprechende benutzte Drittmarken dieses Vor-
namens - nicht irgendeines weiblichen Vornamens - im Bereich Mode nicht (vgl.
Beschlisse des Senats vom 5. Dezember 2006, Az: 27 W (pat) 190/05,
BeckRS 2009, 04020 - Milena/di Lena sowie GRUR 2007, 596 - Martina/La
Martina; anders noch Beschluss vom 13. November 2001, Az: 27 W (pat) 163/00 -
Mona Cuero/Mona; Beschluss vom 17. Februar 1998, Az: 27 W (pat) 178/96 -
Marilyn; GRUR 1997, 54 - S. Oliver; anders auch, allerdings fir den Parfimeriebe-
reich, EuG GRUR Int. 2003, 840 und GRUR Int. 2003, 843 zu Giorgi bzw.
Giorgio).

Allein die haufige Verwendung einer bestimmten Markenkategorie (hier: weiblicher
Vorname) in einer Branche - hier weiblicher Vornamen im Modebereich - begrin-
det ohne Nachweis der Verwasserung infolge der Existenz ahnlicher Drittzeichen
keine Schwachung der Kennzeichnungskraft (Onken, Die Verwechslungsgefahr
bei Namensmarken, S. 95 f.). Die im Bereich der Puppen (BGH GRUR 1991, 760 -



Jenny/Jennifer; BPatG Mitt. 1988, 218 - Wera/Verena) vertretene Annahme einer
geringen Kennzeichnungskraft weiblicher Vornamen kann nicht auf den Modebe-
reich Ubertragen werden, da dort einzelne Modelle nicht in der gleichen Haufigkeit
mit Vornamen benannt werden. Auch hat der Bundesgerichtshof in der Felina-
Britta-Entscheidung (GRUR 1970, 552) festgestellt, dass selbst Modellbezeich-
nungen (auch) zeichenrechtliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Im Modebereich fehlt es aul3erdem an der Mdglichkeit, den Namen nur als den der
verkorperten Figur anzusehen und ihm deshalb keine Kennzeichnungskraft
beizumessen.

Fur eine originare Originalitatsschwéche des Vornamens Luci im Bereich Beklei-

dung, Schuhe und Kopfbedeckungen ist hier nichts ersichtlich.

c) Trotz Warenidentitat und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, die einen
sehr deutlichen Abstand der Vergleichszeichen zueinander verlangen, um Ver-
wechslungsgefahr auszuschlie3en, unterscheiden sich die Marken schriftbildlich
durch die auffallige graphische Gestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten

jungeren Marke ausreichend voneinander.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden halt der Senat die Marken auch
klanglich nicht flr verwechselbar. Bei der Aussprache der Widerspruchsmarke ist
von drei unterschiedlichen Madoglichkeiten auszugehen, namlich von "Lutsi",
"Lutchi" oder "Lusi", die sich klanglich jeweils deutlich von der jingeren Marke

unterscheiden, die als "Luksi" oder ,Laksi*“ ausgesprochen wird.

Gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen die Begriffsinhalte der Marke (Str6-
bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,, 8 9 Rn. 214, 217). In der Widerspruchsmarke er-
kennt das Publikum den bekannten weiblichen Vornamen, und das angegriffene
Zeichen hat einen deutlichen Anklang an "Luxus", was der Bildbestandteil, eine

Krone, noch betont.



d) Es besteht auch nicht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens
der Vergleichsmarken. Insbesondere wirkt die jingere Marke nicht als eine Se-
rienmarke der Widersprechenden. Dies wirde voraussetzen, dass die Marken in
einem Bestandteil Ubereinstimmen, der als Herkunftshinweis eigensténdig hervor-
tritt. Dagegen spricht bereits, dass die gemeinsame Buchstabenfolge im ersten
und zweiten Buchstaben ("LU") in beiden Marken nicht eigensténdig hervortritt,
sondern durch die unterschiedlichen dritten und vierten Buchstaben jeweils in ein

neues Wort eingebunden ist.

Fir die Auferlegung von Kosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Pr



