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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 398 55 924

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Ju-
li 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter
Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die seit dem 15. Dezember 1998 fur "Plischfiguren™ in das Markenregister

eingetragene Marke 398 55 924

NICI-Funnies

hat die Inhaberin der deutschen Marke 811 355 (eingetragen am 25. Okto-
ber 1965)

NiKki

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke geniel3t Schutz fir "Spielwaren”.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 28

des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom

5. Juli 2002 mangels Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Sie ist deshalb auf



die Benutzungseinrede nicht eingegangen. In der angegriffenen Marke habe der
Teil NICI keine eigenstandig pragende Stellung. Das weitere Markenwort "Fun-
nies" weise im Deutschen fur die beanspruchten Erzeugnisse keinen beschreiben-
den Anklang auf. Mit einer Zergliederung in die Einzelteile sei daher nicht zu rech-
nen. Die Unterschiede im jeweiligen Gesamteindruck beider Marken wirden so-
wohl phonetisch wie auch schriftbildlich klar hervortreten. NICI in der jingeren
Marke werde auch nicht als Stammzeichen der Inhaberin der Widerspruchsmarke

gewertet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung fur die Spielfigur eines
Hasen hat sie eine eidesstattliche Erklarung eines Angestellten nebst Kopien einer
Katalogseite und eines Warenanhéngers vorgelegt. Angesichts der Warenidentitat
und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genlge bereits
eine geringe Ahnlichkeit der Marken, um eine Verwechslungsgefahr zu begrin-
den. Der Zeichenanfang der jungeren Marke sei mit der Widerspruchsmarke
klanglich Gbereinstimmend. Der weitere Bestandteil "Funnies" der jingeren Marke
gehe leicht verloren bzw. werde nicht stark wahrgenommen; zudem sei bei Kin-
dern mit einer undeutlichen Aussprache zu rechnen. Auf3erdem werde die jingere
Marke durch den selbstandig kollisionsbegriindenden Bestandteil NICI gepragt.
Der Verkehr neige generell aus Bequemlichkeit dazu, Zeichen zu verkirzen, ins-
besondere auf den jeweiligen Zeichenanfang. Vor allem in der Kinder- und Ju-
gendsprache sei die Verwendung verkurzter Begriffe sprachiblich.

Die Markeninhaberin hat auf ihren schriftlichen Vortrag - gemeint ist ersichtlich der
im patentamtlichen Verfahren - Bezug genommen, sich ansonsten in der Be-

schwerdeinstanz aber nicht zur Sache geaul3ert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begrindet, weil die
Vergleichsmarken keiner Verwechslungsgefahr iSv 8§42 Abs2 Nr1, 8§89 Abs1
Nr 2 MarkenG unterliegen. Bei dieser Sachlage bedarf die Frage einer rechtser-
haltenden Benutzung der Widerspruchsmarke (gem 8§ 43 Abs 1 MarkenG) keiner
Prufung.

Trotz Warenidentitat und von Hause aus durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke besteht in Anbetracht der unterschiedlichen Zeichenlan-
gen keine relevante Marken&hnlichkeit. Der zweite Bestandteil der angegriffenen
Marke "Funnies” findet in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung. Fir den
deutschen Verkehr ist dieser Markenbestandteil nicht beschreibend, so dass da-
hingestellt bleiben kann, was im englischen Sprachbereich seine genaue Bedeu-
tung ist. Unabhangig davon, ob eine deutsche oder englische Aussprache bevor-
zugt wird, hat der deutsche Verkehr jedenfalls keinen ernsthaften Anlass zur Ab-
spaltung dieses Wortes bei der Benennung. Dies auch deshalb, weil der Binde-
strich zwischen NICI und Funnies darauf hinweist, dass diese Elemente zusam-
mengehdren (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl; 8 9 Rdnr 404). Die von
der Widersprechenden angefuhrte generelle Tendenz zur Verkirzung langerer
Wortmarken steht dieser Beurteilung nicht entgegen, zumal NICI Funnies als vier-

silbiges Sprachgebilde leicht wiedergegeben und gemerkt werden kann.

Schriftbildlich stimmt zudem auch die Schreibweise von NICI nicht mit der Wider-
spruchsmarke Niki Uberein. Der Unterschied zwischen den Buchstaben C und k
wird nicht Gbersehen werden. Auch klanglich ist nicht stets von einer identischen
Aussprache auszugehen, weil im Deutschen ein ¢ vor dem Vokal i eher wie z als
wie k gesprochen wird (wenngleich letztere Artikulation keinesfalls zu vernachlas-

sigen ist).



Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich in Ver-
bindung gebracht und unter diesem Aspekt mittelbar verwechselt werden. Ein
ubereinstimmender Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der
Widersprechenden ist namlich nicht vorhanden. Einem halbwegs aufmerksamen
Betrachter, auf den bei der Beurteilung der mittelbaren Verwechslungsgefahr in er-
ster Linie abzustellen ist, wird die im Vergleich zur Widerspruchsmarke abweli-
chende Schreibweise des ersten Wortbestandteils der jingeren Marke nicht unbe-
merkt bleiben. Uber eine Zeichenserie, bestehend aus dem Wort Niki und weiteren
Wortbestandteilen, verfiugt die Widersprechende ersichtlich nicht. Das Publikum
hat somit keinen Anlass, dem Markenbestandteil NICI der angegriffenen Marke ei-
nen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus dem Betrieb der Widersprechenden
zu entnehmen oder auf sonstige geschatftliche Verbindungen beider Hersteller zu

schlieRen.

Fur eine Auferlegung von Kosten (8§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler Sekretaruk Viereck
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