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betreffend die Marke 300 92 598

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

Sitzung vom 11. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 92 598

TUBBIEBOOK

fur die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, Schulungs- und Prospektmaterial (ausge-

nommen Geréate);
Bekleidungsstuicke;
Werbung und Geschaftsfiihrung

wurde, gestutzt auf die Waren der Klassen 16 und 25, Widerspruch erhoben aus

der Gemeinschaftsmarke 638 585



eingetragen am 29. April 1999 u. a. fur die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen
Apparate; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

sowie, gestitzt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25 und 41,

Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 750 539
TELETUBBIES
eingetragen am 14. Oktober 1999 u. a. fur die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen
Apparate; Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-

tivitaten.

Mit Beschluss vom 15. November 2002 hat die Markenstelle fur Klasse 16 des
Deutschen Patent- und Markenamts beide Widerspriiche zurlickgewiesen. Trotz
der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistun-
gen halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein. Den beiden Wi-
derspruchsmarken komme normale Kennzeichnungskraft zu. Bei ,TELETUBBIES"

handele es sich zwar um den Titel einer bekannten Kinderfernsehsendung. Diese



Bekanntheit erstrecke sich aber nicht auf die verfahrensgegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen. Die sich gegenuberstehenden Kennzeichen ,Tubbiebook®
und ,TELETUBBIES" unterschieden sich im schriftbildlichen und klanglichen Ge-
samteindruck hinreichend deutlich. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme
nicht in Betracht. Der Verkehr erfasse in dem Bestandteil ,Tubbie” der angegriffe-
nen Marke nicht die Kurzform von ,Teletubbies” und werde die beiden Kennzei-

chen daher nicht gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begriindung tragt sie im
Wesentlichen vor, dass den Widerspruchsmarken eine erhohte Kennzeichnungs-
kraft zukomme. Die mit den Widerspruchsmarken gekennzeichnete Fernsehsen-
dung habe in der relevanten Zielgruppe einen Bekanntheitsgrad von 98 %, der auf
die mit den Widerspruchsmarken gekennzeichneten Merchandisingartikel aus-
strahle. Wegen der beschreibenden Bedeutung des Bestandteils ,BOOK" werde
die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren ,Druckereierzeugnisse® im mal3-
geblichen Gesamteindruck allein von dem Bestandteil ,TUBBIE" gepragt. Pragen-
der Bestandteil der Widerspruchsmarke sei der Begriff ,Tubbies”, weil der voran-
gestellte Bestandteil ,Tele* als Hinweis auf das Fernsehen rein beschreibende
Bedeutung habe. Die sich insoweit fur den Zeichenvergleich gegeniuberstehenden
Bestandteile , Tubbies* und , Tubbie* seien nahezu identisch.

Im Ubrigen bestehe jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Wie aus den
im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen ersichtlich, werde die Bezeich-
nung ,Tubbies" haufig als Synonym fur ,Teletubbies” verwendet. Insoweit seien
auch zahlreiche nach Art der angegriffenen Marke gebildeten Wortzusammenset-
zungen wie z. B. Tubby-Schmusen, Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast,
gebrauchlich. Als entsprechend gebildete Kombination des Bestandteils , Tubbie®
mit einem Sachbegriff werde der Verkehr die angegriffene Marke daher gedanklich

mit den Widerspruchsmarken in Verbindung bringen.



Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet ausdriicklich die erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marken. Die von der Widersprechenden zum Nachweis der Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarken vorgelegten Unterlagen bezdgen sich lediglich auf deren Ver-
wendung fur eine Fernsehsendung bzw. die Figuren der Teletubbies als solche,
nicht hingegen auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Der Ein-
trag zu dem Begriff ,Teletubbies® in der Internet-Enzyklopadie Wikipedia sei schon
deshalb nicht aussagekraftig, weil es sich dabei bekanntermal3en um eine freie,

interaktive Enzyklopadie handele, in die jedermann Eintrage einstellen kénne.

Die nach 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache kei-
nen Erfolg. Die Zeichenahnlichkeit ist zu gering, um fur das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen begrinden zu kdnnen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Mar-
kenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurlickgewiesen (8 43 Abs. 2 S. 2
MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-

urteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentitat oder -ahnlichkeit, der



Markenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 f.
- Canon; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider). Nach diesen
Grundsatzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

2. Fur die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit ist von der Re-
gisterlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht erértert wurden. Die von der
angegriffenen Marke erfassten Waren ,Druckereierzeugnisse, Bekleidungsstiicke*®
sind identisch in den Verzeichnissen der Widerspruchsmarken enthalten. Enge
Ahnlichkeit besteht auBerdem zwischen den Waren ,Schulungs- und Prospekt-
material“ der angegriffenen Marke und den Waren ,Lehr- und Unterrichtsmaterial,
ausgenommen Apparate”. Beide Waren konnen in der Aus- und Fortbildung zum
Einsatz kommen und weisen daher ihrem Verwendungszweck und ihrer regel-
mafigen Nutzung nach enge Berihrungspunkte auf (vgl. BGH GRUR 2001, 507,
508 - EVIAN/REVIAN).

Keine Ahnlichkeit besteht hingegen zwischen den Dienstleistungen ,Werbung* der
angegriffenen Marke und ,Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten* der
Widerspruchsmarke. Anbieter von Unterhaltung, Kultur- und Sportveranstaltungen
kénnen zwar beim Einsatz von Sponsoren auch Werbedienstleistungen erbringen.
Diese richten sich aber nicht an die Zuschauer oder Veranstaltungsbesucher,
sondern an Unternehmen, die die Veranstaltung fur Werbezwecke nutzen wollen.
In ihrem Nutzen fur den Empfanger, auf den es fur die Beurteilung der Dienstleis-
tungsahnlichkeit maR3geblich ankommt, unterscheiden sich die gegentberstehen-
den Dienstleistungen daher deutlich (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24,
GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten). Jegliche Ahnlichkeit mit den Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke fehlt au3erdem hinsichtlich der Dienst-

leistung ,Geschaftsfihrung” der angegriffenen Marke.



3. In Bezug auf die Widerspruchsmarken ist von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft auszugehen. Fir die Feststellung einer gesteigerten Kennzeich-
nungskraft reichen die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht

aus.

3.1. Maldgebliche Kriterien fir die Beurteilung der Kennzeichnungskraft sind nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften die
kennzeichnenden Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, geografische Verbreitung und Dauer
der Benutzung, der fur die Marke getétigte Werbeaufwand sowie der Teil der be-
teiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (vgl. EuGH
GRUR Int. 1999, 734, Rn. 23 - Lloyd). Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist
ebenso wie ihre Steigerung im Hinblick auf die von ihr umfassten Waren und
Dienstleistungen festzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zwei-
brider). Eine Ausstrahlung auf andere Waren und Dienstleistungen kommt
allenfalls fur benachbarte Produktbereiche in Betracht (vgl. Fezer, MarkenG,
3. Aufl. 2001, 8 14 Rn. 289; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 394;
Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rn. 308).

3.2. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zeigen eine Verwen-
dung der Marke fir eine seit 1999 in Deutschland ausgestrahlte Fernsehsendung
fur Kinder im Vorschulalter und fir verschiedene Waren, wie Spielfiguren, Videos,
DVDs, Audiocassetten, Bicher und Kinderbekleidung. Einzelheiten zur Intensitat
der Benutzung, inshesondere zu den Zuschauerzahlen und der Sendehaufigkeit
sowie zu den Werbeaufwendungen lassen sich diesen Unterlagen nicht entneh-
men. Die eingereichten Zeitungsartikel belegen zwar eine umfangreiche Presse-
berichterstattung, beziehen sich aber ganz uUberwiegend auf den Zeitpunkt des
Sendestarts im Marz 1999 und nicht auf den hier fur die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr maf3geblichen Zeitpunkt der Anmeldung des jingeren Zeichens
im Jahr 2001.



3.3. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden eine intensive Benut-
zung fur die Produktion und Ausstrahlung einer Kinderfernsehsendung unterstellt,
handelt es sich dabei um einen Produktbereich, der den hier in Rede stehenden
Waren ,Druckereierzeugnisse; Schulungs- und Prospektmaterial; Bekleidungs-
stiicke" nicht benachbart ist, so dass eine Ausstrahlung der erhdéhten Kennzeich-
nungskraft nicht in Betracht kommt. Der Verkehr ist zwar daran gewohnt, dass
fiktive Figuren aus Film und Fernsehen im Rahmen des sog. Character-Merchan-
dising in Verbindung mit unterschiedlichsten Waren vermarktet werden. Insoweit
erfullt die fiktive Figur aber ausschliel3lich die Funktion eines Werbetragers, indem
der Hersteller der Waren die Beliebtheit der fiktiven Figur im Rahmen des Image-
transfer fir Werbezwecke nutzt (vgl. Matthias F. Meyer, Character Merchandising,
2003, S. 10 ff.; Ruijsenaars, GRUR Int. 1994, 309, 311; Schertz, ZUM 2003, 631,
632). In Verbindung mit typischen Merchandisingprodukten, zu denen auch die
hier verfahrensgegenstandlichen Druckereierzeugnisse und Bekleidungsstiicke
gehoren, ist der Verkehr deshalb daran gewdhnt, dass die Merchandisingartikel
nicht vom Filmproduzenten der fiktiven Figur, sondern von voéllig unterschiedlichen
Unternehmen hergestellt werden. Von einer fur die Beurteilung der Kennzeich-
nungskraft relevanten Anndherung der Produktbereiche der Film- und Fernseh-
produktion einerseits und dem Bereich der Merchandisingwaren andererseits kann
folglich nicht ausgegangen werden.

4. Unter Berlcksichtigung der durchschnittichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken und der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit der beiderseitigen
Waren halt die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand ein.

4.1. Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt
anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die
sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind. In
der Regel genugt es fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr, wenn die Zei-
chen in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche ahnlich sind (vgl. BGH
GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo). Dabei kommt es



darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher wahr-
genommen wird, der eine Marke regelmélRig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf
die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28
- THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR
2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Nach

diesen Grundséatzen ist die Markenahnlichkeit zu verneinen.

4.2. Bei der Widerspruchsmarke 638 585 handelt es sich um eine Wort-
/Bildmarke, die sich im schriftbildlichen Gesamteindruck bereits aufgrund der gra-
fischen Elemente deutlich von der angegriffenen Marke unterscheidet. In klangli-
cher Hinsicht wird die Widerspruchsmarke allerdings von dem Wortbestandtell
»Teletubbies” gepragt. Denn bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Ele-
menten zusammengesetzten Marke orientiert sich der Verkehr regelmafiig an den
Wortelementen als der einfachsten und pragnantesten Form der Benennung (vgl.
BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Fur den klanglichen Zeichen-
vergleich stehen sich daher hinsichtlich beider Widerspruchsmarken die Worter
»Teletubbies” und ,Tubbiebook® gegenuber, die im Bestandteil ,Tubbie“ tberein-
stimmen, sich aber durch die weiteren Bestandteile ,Tele* bzw. ,Book” sowie die
Wortlange und Silbenzahl unterscheiden.

Fir die Widerspruchsmarken zeigen die von der Widersprechenden vorgelegten
Unterlagen, dass wegen des beschreibenden Anklangs der Abkirzung , Tele* eine
Verkirzung auf den Bestandteil ,Tubbies" Ublich ist. Demgegeniber sieht der Se-
nat aber keine Anhaltspunkte, dass auch die angegriffene Marke von dem Be-
standteil ,TUBBIE" in einer Weise gepragt wird, dass der weitere Bestandteil
,BOOK" weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbe-
stimmt (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866
- Mustang). Zum einen stellt die angegriffene Marke einen einheitlichen Gesamt-
begriff dar. Zum anderen sind nach den von der Widersprechenden eingereichten
Unterlagen eine Vielzahl entsprechend gebildeter Bezeichnungen, wie Tubby-
Schmusen, Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast, gebrauchlich, bei denen

jeweils der zweite Bestandteil die sinntragende Bedeutung enthéalt. Fir eine Ver-
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kirzung der angegriffenen Marke auf den Bestandteil ,Tubbie* hat der Verkehr
daher keine Veranlassung, weil der weitere Bestandteil ,BOOK" den Gesamtein-
druck mitpragt.

5. Auch die Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung ge-

bracht werden, kann der Senat nicht feststellen.

5.1. Die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens unter dem Gesichtspunkt
einer Serienzeichenbildung kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Wi-
dersprechende mit dem Bestandteil ,Tubbie* keine Serie gebildet hat. Bei den von
der Widersprechenden angefuhrten Begriffsbildungen, wie Tubby-Schmusen,
Tubby-Pudding, Tubby-Land, Tubby-Toast, handelt es sich um rein beschreibende
Verwendungen, die zwar auf die Teletubbies-Figuren, nicht aber auf eine Zeichen-
serie der Widersprechenden hinweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).

5.2. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne,
bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber
wegen ihrer teilweisen Ubereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftli-
chen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Diese Verwechs-
lungsgefahr kann nur unter besonderen Umstdnden angenommen werden, insbe-
sondere wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort darstellt,
was hier nicht der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 867 - Mustang; GRUR
2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrtder).

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften
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