BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 547/11 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 25. April 2013

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 30 2008 077 972

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 22. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsge-

richt Backes

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 13. Juli 2011 aufgehoben.
Die Loéschung der Marke 30 2008 077 972 aufgrund des Wider-

spruchs aus der Marke 398 49 644 wird angeordnet.

Grinde

Die am 8. Dezember 2008 angemeldete Wortmarke
LIFESYNC
ist am 2. Juli 2009 unter der Nummer 30 2008 077 972 fur folgende Waren der

Klasse 9 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geflihrte Register einge-

tragen worden:



.Mobiltelefone; Smart Phones; elektronische Spielesoftware fir
Mobiltelefone; Uber ein weltweites Computernetzwerk und kabel-
lose Gerate downloadbare Klingeltbne, Bilder und Musik;
Headsets; elektrische Batterieladegerate; elektrische wiederauf-
ladbare Batterien; Computer; Drucker fir Computer; Personal-Di-
gital-Assistants (PDAs); Halbleiter; Telefone; DVD-Player; MP3-
Player; Computer-Software fur Mobiltelefone, ndmlich, die es dem
Benutzer ermdglicht, seine taglichen Telefonaktivitdten chronolo-
gisch zu ordnen, sowie eine Sicherheitskopie des Adressverzeich-
nisses, Kalenders, Memos und samtlicher Multimediainhalte des

Telefons auf dem PC oder im Internet zu speichern®.

Die Eintragung ist am 7. August 2009 veréffentlicht worden.

Dagegen ist Widerspruch erhoben aus der Marke (Wortmarke) 398 49 644

LIFE

die seit dem 22. Februar 1999 fiur folgende Waren und Dienstleistungen der Klas-
senl,7,8,09,10, 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 und 42 eingetragen ist:

.Fotographische Filme, Filme fur Film- und Videokameras; elektri-
sche Haushaltsgerate, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere
Saftpressen, Entsafter, Kaffeemuhlen, Mixer, einschliel3lich Hand-,
Stab- und Standmixer, Kichenmaschinen, Kichenmesser, Brot-
schneidemaschinen, Zerkleinerungsgerate, Dosenoffner; Fussel-
rasierer, Bugelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, so-
weit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleif-
maschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Frasmaschinen,

Séagen, Heckenscheren; Rasenmaher; Miillzerkleinerer; Staub-



sauger; Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschliel3-
lich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasier-
apparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haar-
entfernungsgeréte; Gerate der Kommunikations- und Unterhal-
tungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten,
insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassetten-
rekorder, Kopfhorer, Videokameras und -rekorder, CD-Player,
Tonbandgerate, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Ubertragungs-,
Verstarkungs- und Wiedergabegerate, Lautsprecher, Fernsehge-
rate, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerét), Videokas-
setten (bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten
(bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projekto-
ren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgerate, Diktiergerate, Funk-
sprechgerate, Uberwachungsapparate und -gerate und daraus zu-
sammengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechen-
maschinen, einschliel3lich Taschenrechner; elektronische Daten-
verarbeitungsgerate, Computer und Computer-Peripheriegerate
sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschlie3lich
Spielcomputer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen,
Dateneingabe- und -ausgabegerate (einschlie3lich Tastatur, Joy-
sticks, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnitt-
stellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-
Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Spei-
chermodule, Speichersysteme (extern und intern), im Wesentli-
chen bestehend aus Speichermedien, einschliel3lich optischen, di-
gitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkar-
ten sowie dazugehoérige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner,
Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten,
Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datentragern
gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate,

Foto-Stative, Blitzlichtgerate und -lampen, fotographische Belich-



tungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegerate, Diapositive,
Diarahmen; Massagegerate, Thermometer fur medizinische
Zwecke, BlutdruckmefRRgerate, Pulsmesser; elektrische Haushalts-
gerate, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und
Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtépfe, Dampfdrucktopfe,
Grillgerate, Fritteusen, Herde, Mikrowellenéfen, Kuhlschréanke,
Kidhlbehalter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten,
Eierkocher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und
-geréate, Dorrapparate fur Obst, Flaschenwarmer fur Babies, Heiz-
gerate einschlie3lich Heizlufter und Heizstrahler, Klimaapparate,
Luftbefeuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Braunungsgerate,
elektrische Lampen und Leuchten (ausgenommen fir fotographi-
sche und medizinische Zwecke), einschliel3lich Taschenlampen,
Gartenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten; Schreibma-
schinen, Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere
Blcher, Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial be-
treffend die in Klasse 9 genannten Waren, nicht jedoch Bucher,
Zeitschriften und Magazine fur den allgemeinen Vertrieb; Gerate
und Behalter fur Haushalt und Kiche, soweit in Klasse 21 enthal-
ten, Glasbehalter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Kiichen-
und Kochgeschirr, Kochtopfe und Brater (aus Metall), Wasserkes-
sel, Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlbffel,
Schopfkellen; elektrische Zahnbirsten; Dampfreiniger; Spiele,
Spielwaren und Spielgerate fur Kinder und Erwachsene, soweit in
Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbeklei-
dung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und
Schiffe; Turn- und Sportgerate, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele,
Spieltische fur Tischful3ball, Spielwtirfel; Installation, Wartung und
Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von
elektronisch Ubermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur

Ubertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie On-



line-Multimediadienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunk-
dienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benut-
zung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, namlich
Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von
Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestell-
dienste und Sprachdienste, néamlich Telefonieren, Sprachspei-
cherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunfts-
dienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, samtli-
che vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten;
Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehor,
zuzuglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte
und unbespielte Magnetbander, -folien und -platten fir die Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und
unbespielte Bander und Filme fur Ton- und/oder Bildaufzeichnun-
gen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen fur
den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Wa-
ren, technische Beratung bei der Projektierung von Geraten, Ein-
richtungen und Anlagen fur Netzwerkdienste; technische Beratung
bei der Projektierung einschliel3lich Planung und Entwicklung von
Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instru-
mente sowie deren Teile fir den Gebrauch in der Telekommuni-
kation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, ein-
schlief3lich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonappa-
rate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-
Empfanger, Telefonhoérer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Tele-
fax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende
Waren einschliel3lich zugehdriger Peripheriegerate, soweit in
Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgerate fir die Nach-
richtentechnik und Datentbermittlung, einschliel3lich Antennen,
Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikro-

wellenkonverter, Verstarker, Hohlleiter, Antennenanschluf3buch-



sen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgerdate und -anla-
gen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis;
elektrische Haushaltsgerate, soweit in Klasse 9 enthalten, insbe-
sondere Folienschweil3geréte, Personen- und Kichenwaagen,
Lockenstébe, elektrische Bigeleisen; Thermometer, Wetterstatio-
nen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder,
Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz-, Lade- und Strom-
versorgungsgerate fur samtliche der vorgenannten Waren in

Klasse 9“.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der aus ihrer Sicht
kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin ein umfangreiches Konvolut von Werbeblat-
tern der Firmen Aldi, Media Markt und TOYS 'R"US vorgelegt und bezieht sich auf
die darin abgebildeten Produkte. Da allein die Werbeblatter der Firma Aldi jeweils
eine Auflage von zwei Millionen Stick erreichten und parallel Zeitungswerbung
betrieben werde, seien diese als Beleg geeignet, die Benutzung der Wider-

spruchsmarke fur die beworbenen Waren zu belegen.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 9
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom
13. Juli 2011 wegen mangelnder Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benut-
zung der Widerspruchsmarke zuriickgewiesen. Aufgrund der Nichtbenutzungsein-
rede habe die Widersprechende die Obliegenheit getroffen, die rechtserhaltende
Benutzung ihrer Marke fir die Zeitraume August 2004 bis August 2009 und
Juli 2006 bis Juli 2011 darzulegen und glaubhaft zu machen. Dem sei sie nicht
hinreichend nachgekommen. Es fehle an einer eidesstattlichen Versicherung, die
konkrete Schlisse auf den mal3geblichen Benutzungszeitraum und den Benut-
zungsumfang der Widerspruchsmarke zulasse. Die blof3e Behauptung der Benut-

zung und die vorgelegten Werbemittel Dritter reichten zur Glaubhaftmachung nicht



aus. Soweit hinsichtlich der ALDI-Flyer auf eine Auflagenhéhe von uber
2 Millionen Stiuck und auf eine hohe, aber nicht naher bezifferte Auflage der Ubri-
gen Flyer hingewiesen worden sei, andere das nichts. Die Widersprechende habe
keine Rechnungen oder sonstigen Nachweise uber verkaufte Stuckzahlen und
Umsatzzahlen hinsichtlich ihrer Waren eingereicht. Im Ergebnis fehle es
- ungeachtet einer fehlenden eidesstattlichen Versicherung - an detaillierten An-
gaben und Nachweisen zu den auf einzelne Waren und Jahre aufgeschlisselten
Umsatz- und Verkaufszahlen. Die Prospekte stammten zwar aus den malf3gebli-
chen, sich Uberschneidenden Benutzungszeitraumen und enthielten Abbildungen
einiger Kollisionsrelevanter Waren mit entsprechenden Preisangaben. Hieraus
konnten aber keine Ruckschlisse auf konkrete Verkaufszahlen und tats&chlich
erzielte Umsétze gezogen werden. Darlber hinaus sei den eingereichten Werbe-
prospekten auch keine funktionsgerechte Benutzung der Marke zu entnehmen, da
es an einer entsprechenden Kennzeichnung mit der Widerspruchsmarke bzw. an

einem Aufdruck der Marke ,LIFE" auf den Waren oder deren Verpackungen fehle.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur
erganzenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat sie zu-
nachst eine eidesstattliche Versicherung ihres Vorstandsmitglieds C...

vom 16. November 2012 mit einem weiteren Konvolut von Werbeblattern der
Firma Aldi zur Akte gereicht. Auf den Hinweis des Senats, dass auch dies nicht
ausreiche, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, hat sie in
der mundlichen Verhandlung eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Vor-
standsmitglieds C... vorgelegt, die ebenfalls vom 16. November 2012

datiert. Beigefiigt sind ein weiteres Konvolut von Werbeblattern der Firma Aldi so-
wie Verpackungsaufdrucke (,Artwork®) und Datenblatter fir PCs sowie Rechnun-
gen fur verschiedene Produkte und ein Verpackungsbeispiel fur ein Notebook und

eine dieses betreffende Rechnung.



Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die angegriffene Marke 30 2008 077 972 aufgrund des Wider-
spruchs aus der Marke 398 49 644 zu léschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nach 8 64 Abs. 6, § 66 MarkenG zulassig und hat auch in der
Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht bezuglich aller von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren die Gefahr von Verwechslungen (§ 42
Abs. 2 Nr. 1i. V.m. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulassiger
Weise bestritten. Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung der angegriffenen Marke am 7. August 2009 bereits seit mehr als finf
Jahren eingetragen war, betrifft das Bestreiten beide Benutzungszeitraume
gemal 8 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Deshalb oblag es der Wider-
sprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden Be-
nutzungszeitraumen von 7. August 2004 bis 7. August 2009 und vom
22. November 2007 bis zum 22. November 2012 hinsichtlich aller maf3gebli-

chen Umstande, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und



glaubhaft zu machen. Das ist ihr mittels der vorgelegten Benutzungsbeispiele
und Rechnungen sowie der zweiten eidesstattlichen Versicherung des Herrn
C... vom 16. November 2012 hinsichtlich der Waren ,Heimcom-

puter” und ,Notebooks" gelungen.

Als Benutzungsbeispiel fur Personal Computer liegen vor ein Verpackungs-
muster (,Artwork®) mit einem abgebildeten, auf der Geratevorderseite mit dem
Zeichen ,LIFE®" gekennzeichneten PC mit einem AMD Athlonw 64 X2 Dual-
Core Prozessor 6000+ (Anlage BM 1.1) und zwei Rechnungen an die Einzel-
handelsunternehmen E... und M... vom 16. Januar 2008 Uber

... €und ... € - allerdings mit geschwérzten Mengen- und Einzel-
preisangaben (Anlagen BM 1.2 und BM 1.3). Des Weiteren liegen ein Daten-
blatt fir einen mit ,LIFE®" bezeichneten PC mit Intel® Corew2 Duo Prozessor
E6750, das keine Gerateabbildung aufweist (Anl. BM 2.1), und eine Rechnung
an den Einzelhandler S... tber 50 Stiick vom 1. Oktober 2008 vor, deren
Preisangaben geschwarzt sind (Anlage BM 2.2). Hinzu kommen ein Ver-
packungsmuster (,Artwork®) fur einen mit ,LIFE®" bezeichneten PC mit AMD
Phenommw X4 9500 Quad-Core Prozessor (Anlage BM 4.1), der optisch dem in
der Anlage BM 1.1 abgebildeten Gerat entspricht, und eine Rechnung tber
... € an eine Firma B... vom 9. Februar 2009 - wiederum mit ge-

schwarzter Stuckzahl und geschwarztem Einzelpreis (Anlage BM 4.2).

Die Anlage BM 17.1 zeigt die Umverpackung eines Notebooks, die auf der
Vorder- und Ruckseite die Aufschrift ,LIFE®* mit einer kleinen Unterzeile
.powered by MEDION* tragt. Die Anlage BM 17.2 ist eine auf dieses Produkt
bezogene Rechnung tber 91 Stiick an eine Firma X... vom 13. Juli 2009

- wiederum mit geschwarzten Einzel- und Gesamtpreisen.

Ausweislich der (zweiten) eidesstattlichen Versicherung vom 16. Novem-
ber 2012 beziehen sich die genannten Rechnungen auf die genannten Ver-

packungsmuster bzw. Datenblatter. Zudem ist versichert, dass die Widerspre-



chende in den Jahren 2008 und 2009 mit PCs und Notebooks, auf denen die
Marke ,LIFE®" in der Form der Anlagen BM 1.1, BM 2.1, BM 4.1 und BM 17.1
aufgebracht ist, jeweils mindestens Umsatze in Hohe von ... € erzielt

hat. Da die Angabe eines jahrlichen, mit den genannten Waren erzielten Min-
destumsatzes ausreicht, schaden die erwahnten Schwarzungen der Rech-
nungen der Glaubhaftmachung nicht. Ein Jahresumsatz von mindestens
... Euro reicht ohne weiteres aus, um von rechtserhaltender Benutzung

der Marke am Markt auszugehen. Es liegen angesichts dieses Mindestumsat-
zes weder Anhaltspunkte fir eine Scheinbenutzung noch fir eine nur gele-

gentliche, mengenmafRig unbedeutende Benutzung der Marke vor.

Soweit die Widerspruchsmarke durch kursive Schrift und in einem Fall durch
eine Unterzeile von der Eintragung abweichend wiedergegeben ist, schadet
dies nicht. Hierbei handelt es sich um (geringfiigig) abweichende Formen im
Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG, die den kennzeichnenden Charakter
der Marke nicht verdndern. Das gilt auch fir die auf der Verpackung des
Notebooks hinzugefligte Unterzeile ,powered by MEDION®, da diese zum ei-
nen wesentlich kleiner als das Zeichen ,LIFE®" gehalten ist und zum anderen

diese Marke in Form einer Unterstreichung optisch hervorhebt.

Die glaubhaft gemachte Benutzung fir die Jahre 2008 und 2009 trifft beide
Benutzungszeitraume. Dass der erste mit der Zeitspanne 2008 bis August
2009 und der zweite mit beiden Jahren erfasst sind, ist ausreichend. Eine voll-
zeitige Benutzung in beiden Zeitrdumen bzw. eine entsprechende Glaubhaft-

machung ist nicht erforderlich.

Hinsichtlich der in der eidesstattlichen Versicherung vom 16. November 2012
des weiteren genannten Waren DECT-Telefone, Digitalkameras und DVD-
Player ist keine entsprechende Benutzungsform der Widerspruchsmarke vor-
getragen oder erkennbar. Diese Waren sind ausweislich der vorgelegten Wer-
beblatter samtlich allein mit dem Wort ,MEDION“ beschriftet. Die Wider-



spruchsmarke ist auf den Waren hingegen nicht prasent. Das gilt auch fur die
als Anlagen BM 12 und 13 vorgelegten Rechnungen; hier enthalt die Produkt-
bezeichnung entweder das Kurzel ,MD* oder das Wort ,MEDION®, jedoch kei-
nen Hinweis auf die Widerspruchsmarke ,LIFE". Verpackungsbeispiele fir

diese Waren liegen nicht vor.

Soweit die Widerspruchsmarke auf den vorgelegten Werbeblattern selbst als
Bestandteil der Kombination ,MEDION®Ilife®" wiedergegeben wird, liegt hierin
keine relevante Markenbenutzung, da eine Benutzung als ,Katalogmarke*
nicht ausreicht (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 26 Rn. 32).

Fur die Ubrigen im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren
kann eine rechtserhaltende Benutzung nicht festgestellt werden, wie die Mar-
kenstelle bereits zutreffend ausgefuhrt hat. Dasselbe gilt fur die im Verzeichnis
enthaltenen Dienstleistungen. Im Ergebnis ist daher von einer rechtserhalten-
den Benutzung fuir Heimcomputer und Notebooks auszugehen.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beach-
tung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH
GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32
- BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012,
1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR
2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU).
Von mafgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der
zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder
Dienstleistungen. Dariber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der &lteren
Marke und - davon abh&ngig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutz-
umfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der
Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten
Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR



2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform Il; EuGH GRUR 2008, 343
Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundséatzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen

den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

a) Zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke gemafl 8 43 Abs. 1
Satz 3 MarkenG allein zu berucksichtigenden Waren ,Heimcomputer* und
.Notebooks* und der im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen

Ware ,Computer” besteht Warenidentitat.

Hochgradige Warenahnlichkeit besteht zwischen ,Notebooks* und den im
Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren ,Mobiltelefone®,
~smart Phones" und ,Personal-Digital-Assistants (PDAS)“. PDAs sind in den
1990er Jahren aufgekommene, kompakte Computer, die vorrangig zur per-
sonlichen Kalender-, Adress- und Aufgabenverwaltung benutzt wurden (vgl.
Wikipedia: Personal Digital Assistant). Sie sind heute bedeutungslos. lhre
Aufgaben werden inzwischen durch Mobiltelefone mit erflllt bzw. auf Tablet-
PCs Ubertragen. Das Beispiel zeigt das Verschwimmen der technischen und
funktionalen Grenzen zwischen Mobiltelefonen (insbesondere Smartphones)
und Notebooks. Beide Geratearten bieten Internetzugang und die Moglichkeit,
Daten zu speichern und zu bearbeiten. Zudem ist das Telefonieren Uber das
Internet auch mittels eines Notebooks (und jeden anderen Heimcomputers)

technisch maglich.

Eine enge funktionale Warenahnlichkeit besteht deshalb nicht nur zu Mobilte-
lefonen sondern auch zur Ware ,Telefone* im Verzeichnis der angegriffenen
Marke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
15. Aufl., S. 64 und 292 zu Datenverarbeitungsgerate/Telefonapparate).



Hochgradige Warenahnlichkeit besteht zudem zwischen den Waren ,Heim-
computer” und ,Notebooks" und den Waren ,DVD-Player* und ,MP3-Player*
im Verzeichnis der angegriffenen Marke. Diese ergibt sich aufgrund von Be-
schaffenheit, Funktion und moglichem Verwendungszweck der jeweiligen Wa-
ren (vgl. BPatGE 38, 254 = 30 W (pat) 170/96). Annéahernd alle marktgangigen
Heimcomputer und Notebooks (auch die als Benutzungsbeispiele genannten
Gerate) konnen DVDs wiedergeben, weil sie ein DVD-Laufwerk und die zur
Wiedergabe notwendige Hard- und Software enthalten. Heimcomputer und
Notebooks sind zudem Uublicherweise so ausgestattet, dass sie das Musik-
kompressionsformat MP3 aus dem Internet herunterladen, selbst Daten auf
dieses Format komprimieren und (z. B. auf MP3-Player) Ubertragen oder
selbst wiedergeben kdnnen.

Ahnlichkeit weisen ,Heimcomputer® und ,Notebooks* ferner zu den Waren
.elektrische Batterieladegerate und ,elektrische wiederaufladbare Batterien®
im Verzeichnis der angegriffenen Marke auf, da sie einerseits selbst wieder-
aufladbare Batterien enthalten, um Unterbrechungen der Stromversorgung
Uberbrucken bzw. unabhéngig vom Netz betrieben werden zu kénnen. Ande-
rerseits kdnnen sie selbst als Ladegerate fiur die wiederaufladbaren Batterien
von anderen Geréten (z. B. MP3-Playern) dienen.

Ahnlichkeit besteht zudem zur Ware ,Halbleiter im Verzeichnis der angegrif-
fenen Marke. Halbleiterprodukte, insbesondere Mikroprozessoren sind unab-
dingbare funktionale Bestandteile eines Computers.

Zwischen den Waren ,Headsets” und ,Drucker fir Computer* im Verzeichnis
der angegriffenen Marke und ,Heimcomputern® und ,Notebooks” besteht
ebenfalls Ahnlichkeit. Es handelt sich jeweils um sogenannte ,Peripheriege-
rate”. Dabei kann das Headset (Kopfhdrer mit Sprachfunktion) in Verbindung
mit einem Computer oder Notebook einerseits zum Telefonieren, andererseits

als Dateneingabe- oder Steuerungsgerat verwendet werden (z. B. Diktierpro-



gramme, Sprachsteuerung). Drucker sind hingegen reine Datenausgabege-

rate.

Enge Ahnlichkeit besteht auch zwischen Computern und Software (vgl. Rich-
ter/Stoppel, a. a. O., S. 63). Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke
enthalt insoweit die Ware ,Computer-Software fur Mobiltelefone, namlich, die
es dem Benutzer ermdglicht, seine taglichen Telefonaktivitaten chronologisch
zu ordnen, sowie eine Sicherheitskopie des Adressverzeichnisses, Kalenders,
Memos und sadmtlicher Multimediainhalte des Telefons auf dem PC oder im
Internet zu speichern“. Diese hat enge funktionale Ahnlichkeit zu den Waren
.Heimcomputer® und ,Notebooks*, da sie eine Datenverbindung vom Mobilte-
lefon zu diesen und deren Datenspeicher oder Uber diese in das Internet er-
maoglichen soll, um die genannten Aufgaben erfullen zu kénnen. Die Bezeich-
nung ,,Computer-Software fur Mobiltelefone” andert hieran nichts, da die ge-
nannte Aufgabe derselben zwingend eine Interaktion mit einem Computer
voraussetzt. Die Software muss deshalb auch eine auf diesen ausgerichtete

Komponente haben.

Ahnlichkeit besteht auch zur Ware ,iiber ein weltweites Computernetzwerk
und kabellose Gerate downloadbare Klingeltbne, Bilder und Musik* im Ver-
zeichnis der angegriffenen Marke. Auch diese Ahnlichkeit ist funktional, da die
Wiedergabe der Tone, Bilder und Musik immer ein hierzu geeignetes Endgeréat
voraussetzt. Dies kann jedenfalls auch ein Heimcomputer oder ein Notebook
mit Internet-Zugang sein. Zudem kann der Heimcomputer bzw. das Notebook

Schnittstelle zum Herunterladen aus dem Internet sein.

Wie die vorgenannten Waren weist auch die ,elektronische Spielesoftware fir
Mobiltelefone* aus dem Verzeichnis der angegriffenen Marke engere Ahnlich-
keit zu ,Heimcomputern* und ,Notebooks" auf. Aufgrund ihrer Anpassung an
kleinere Bildschirme (Displays), eine geringere Bildauflésung und eine ein-

fachere Bedienerfihrung allein Gber Touchpad oder Tasten des Mobiltelefons



sind diese Waren zwar so konfiguriert, dass sie auf grof3eren Computern nicht
oder nur eingeschrankt funktionsfahig sind. Es kann sich bei dieser Spielsoft-
ware jedoch auch um vereinfachte Versionen oder abgeleitete Entwicklungen
zuvor entwickelter Computerspiele fur Heimcomputer und Notebooks handeln.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist fir die Waren ,Heim-
computer und ,Notebooks" von Hause aus durchschnittlich. Ob sich dem von
der Markeninhaberin aufgezeigten Registerstand, wonach in Klasse 9
218 Marken mit dem Bestandteil ,LIFE* eingetragen sind, eine relevante
Schwachung entnehmen lasst, kann dahinstehen, da eine solche Schwéachung
durch die dargelegte nicht unerhebliche Benutzung jedenfalls kompensiert

ware.

c) Bei dieser Ausgangslage halt die angegriffene Marke den zur Vermeidung
von Verwechslungen erforderlichen, deutlichen Abstand zur Widerspruchs-

marke nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen
(z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22
- Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR
2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Das schliel3t es indessen nicht aus, dass ein oder
mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens fir den Gesamt-
eindruck pragend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungs-
gefahr begriinden kdnnen. Voraussetzung hierfur ist, dass die anderen Be-
standteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der
Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 31 - MIXIl; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl).

Die angegriffene Marke besteht - fur den Verkehr erkennbar - aus dem - wie

dargelegt - fur die vorliegenden Waren normal kennzeichnungskraftigen, mit



der Widerspruchsmarke tbereinstimmenden englischen Wort ,LIFE" und dem
Kirzel ,SYNC". Bei ,SYNC*" handelt es sich um die - auch lexikalisch beleg-
bare - Abkurzung von ,synchronization“, die im Englischen auch als eigen-
standiges Wort in  Gebrauch ist (PONS/COLLINS, Grof3worterbuch
Deutsch/Englisch - Englisch/Deutsch, 5. Aufl. 1999, Stichwort ,sync”). Wie die
Vertreterin der Markeninhaberin in der mindlichen Verhandlung dargelegt hat,
soll die angegriffene Marke insoweit gerade die synchronisierenden Mdglich-
keiten der von ihr beanspruchten Waren hervorheben. Bei dieser Sachlage
muss davon ausgegangen werden, dass der Zeichenbestandteil ,SYNC*" als
beschreibende Angabe weitgehend in den Hintergrund tritt und die angegrif-
fene Marke ihr Geprage gerade durch den mit der Widerspruchsmarke voll-
standig Ubereinstimmenden Bestandteil ,LIFE" erfahrt. Dies fuhrt dazu, dass

die Zeichenéahnlichkeit insgesamt als hoch eingestuft werden muss.

Da die Vergleichsmarken teils identische, im Ubrigen im engeren Ahnlich-
keitsbereich liegende Waren betreffen und die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke jedenfalls durchschnittlich ist, kann bei der gegebenen ho-
hen Zeichenéahnlichkeit in der Gesamtabwagung eine Verwechslungsgefahr
nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung des Amtsbeschlusses die L6-

schung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur
die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden
noch sonst ersichtlich sind.

Hacker Winter Backes

Cl



