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BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 266/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die international registrierte Marke 777 702

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 7. Mérz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Fir die international registrierte Marke 777 702

GENIO

als Kennzeichnung der Waren

"11 Appareils de chauffage suspendus au mur, a savoir appareils

a puissance calorifique produite par le gaz"

wird um Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.



Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke 1449065

GENO

die u. a. fur die Waren

Illl

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kihl-, Tro-
cken-, LUftungs- und Wasserleitungsgerate; Apparate und Anla-
gen zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser; sanitare Anla-

gen"

seit 19. April 2001 eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt
mit einem Beamten des hoheren Dienstes, hat der angegriffenen Marke mit
Beschluss vom 15. September 2004 wegen des Widerspruchs aus der Gemein-
schaftsmarke 1449065 den Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland verwei-
gert. Da sich Waren gegentberstanden, die identisch bzw. sehr &hnlich sein
konnten, sei ein grol3er Abstand der jingeren von der alteren Marke erforderlich,
der hier nicht eingehalten werde. Die Markenwdrter wichen nur am Wortende von-
einander ab. Diese Abweichung trete trotz der Kirze der beiden Zeichen im Ge-
samtklangbild nicht hinreichend klar hervor, weil der klangliche Gesamteindruck im
Wesentlichen durch die Ubereinstimmende Vokalfolge "E-O" sowie die Konso-
nanten "G-N" bestimmt werde. Die geringfligigen klanglichen Abweichungen
kamen dem Verkehr insbesondere bei schlechten Ubermittlungsbedingungen oder
aus der Erinnerung heraus nicht zum Bewusstsein. Aus diesem Grund wirden
auch eventuelle unterschiedliche begriffliche Anklange nicht erkannt und kénnten

deshalb Verwechslungen nicht verhindern.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der jingeren Marke, die
vortragt, es sei zu bericksichtigen, dass es sich bei den Waren der Widerspre-
chenden um Heizgeréate im Allgemeinen handele, wahrend die Waren der ange-
griffenen Marke spezielle Wandgerate zur Zentralheizung mit optimierter Brenn-
werttechnik fir Erd- und Flussiggas darstellten, die die angesprochenen Verkehrs-
kreise wegen der damit verbundenen erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen
Folgen stets nur nach sorgfaltigster Information anschafften. Meist werde ein spe-
zialisierter Fachmann mit der Anschaffung und dem Einbau von Heizanlagen be-
auftragt, der mit allen technischen und rechtlichen Voraussetzungen vertraut und
von dem besondere Aufmerksamkeit zu erwarten sei. Bei dieser Ausgangslage
seien die Abweichungen der Zeichen ausreichend, zumal die angegriffene Marke
ohne weiteres erkennbar an die Begriffe "Geist, Genie" anklinge und der ange-
sprochene Verkehr darum davon ausgehe, dass es sich um eine besonders "geni-

ale" Heizung handele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (sinngemaR),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch
aus der Gemeinschaftsmarke 1449065 zurickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurtickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die von der angegriffenen Marke erfassten Waren fielen unter
den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriff der
"Heizungsgeréte", so dass ein grof3er Abstand der Marken erforderlich sei. Die
Wortzeichen seien klanglich und schriftbildlich hochgradig ahnlich. Visuell falle der

einzige Unterschied, der im zuséatzlichen Buchstaben in der angegriffenen
Marke bestehe, gegeniiber den Ubereinstimmungen im Gesamteindruck selbst

sorgfaltigen Betrachtern und Fachleuten nicht auf, insbesondere wenn die Zeichen



nicht nebeneinander auftraten. Auch die klanglichen Unterschiede seien minimal.
Die Bedeutung bzw. der Bedeutungsanklang der Widerspruchsmarke sei zum ei-
nen nicht sofort erkennbar und kénne zum anderen eine Verwechslungsgefahr
schon deshalb nicht ausschlieRen, weil wegen der hier vorliegenden sehr starken
klanglichen und schriftbildlichen Ubereinstimmungen dem Verkehr der Begriffsin-

halt gar nicht zum Bewusstsein komme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulassig, hat in der Sa-
che jedoch keinen Erfolg. Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, be-
steht zwischen der prioritatsjingeren Marke "GENIO" und der Widerspruchsmarke
"GENO" Verwechslungsgefahr gemal 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 89 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
88 107, 114, 8 125 b Nr. 1 MarkenG.

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdaischen
Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtli-
nie, die fur die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbe-
stimmung erlassenen Vorschrift des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von
maf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Berlcksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Zu den dabei mal3gebenden Umstanden gehdren insbe-
sondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der
Grad der Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist
hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck
abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es ent-
scheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbrau-

cher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen



wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. "Sabél/Puma"; GRUR
Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEU-
RO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234
"Davidoff 1I"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert
auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht
kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und
der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen
werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon";
GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; MarkenR 2006, 67, 69
- Nr. 18 f. "PICASSO"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschluss-
stiick”). Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von

Verwechslungen gegeben.

Nachdem Benutzungsfragen im vorliegenden Fall nicht relevant sind
(8 43 Abs. 1 MarkenG), ist bei beiden Marken von der Registerlage
auszugehen. Somit kdnnen sich die gegenuberstehenden Marken
auf identischen Waren begegnen, denn der im Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "Heizungsgeréate" umfasst die
wandbefestigten Gasheizungsgerate der angegriffenen Marke. Dies
beglnstigt Verwechslungen. Allerdings ist zu berlcksichtigen, dass
Gerate wie die Waren der Widerspruchsmarke in aller Regel nur
nach sorgfaltiger Auswahl und oft durch Fachleute erworben und an-
gebracht werden, so dass mit einer sorgfaltigen, aufmerksamen Be-

trachtung der Produkte und deren Kennzeichnungen zu rechnen ist.

Der Schutzumfang der &lteren Marke ist normal. Selbst wenn in
"GENO" ein Hinweis auf "Genie" gesehen werden sollte, waren diese
Anklange sehr entfernt und erforderten eine analysierende Betrach-

tungsweise, die im Allgemeinen nicht erwartet werden kann. Eine



Schwachung durch Drittmarken oder eine Starkung durch umfangrei-

che Benutzung ist weder gerichtsbekannt noch vorgetragen.

Aus diesen Grinden ist zumindest ein durchschnittlicher Abstand der
jungeren von der &lteren Marke erforderlich, um Verwechslungen
auszuschlie3en. Dieser Abstand wird jedoch in schriftbildlicher und
klanglicher Hinsicht nicht eingehalten.

Schriftbildlich sind alle verkehrsiblichen Wiedergabeformen der Mar-
ken zu berucksichtigen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,
89 Rn. 209). Insbesondere bei Wiedergabe der Markenwoérter in
Versalien (entsprechend der registrierten Schreibweise), wie sie etwa
in Werbeanzeigen, auf Verpackungen, Prospekten und sonstigem
Werbematerial zu erwarten ist, kommen sich die Markenworter ver-
wechselbar nahe. Die Buchstabenfolge "GEN-O" der Vergleichsmar-

ken ist bis auf das zusatzliche in der angegriffenen Marke iden-
tisch. Dieser Buchstabe ist aufRerst schlank, nimmt darum vor allem
bei Verwendung einer Ublichen Proportionalschrift nur wenig Platz
ein und hat nur geringfiigige Auswirkungen auf die Wortlange. Auch
die Wortkontur wird nicht maf3geblich verandert, weil sich der Unter-
schied im Wortinnern befindet, die Anfangs- und Schlusselemente
der Zeichen, die den Gesamteindruck stérker beeinflussen, aber

vollig gleich sind (vgl. dazu Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 207).

Auch klanglich beschrankt sich die Abweichung der Worter auf den

zusatzlichen Vokal "I" in der angegriffenen Marke. Die Marken stim-
men in der Konsonantenfolge "G-N" sowie in der betonten Vokalfolge
"E-O" Uberein. Der "I"-Laut hat gegentber diesen weitgehenden
Ubereinstimmungen auf Betonung, Silbengliederung und Sprech-
rhythmus der angegriffenen Marke nur geringfligige Auswirkungen.

Denn dieser Selbstlaut wird im Wortzusammenhang insbesondere



vor dem Vokal "O" - wie etwa in den Wartern "Junior, Ratio, genial,
Radio" u. s. w. - im Allgemeinen ahnlich wie "J" gesprochen werden,
also nur kurz anklingen und unbetont bleiben. Er tritt daher hinter den
sehr markanten Gemeinsamkeiten der Marken im Gesamtklangbild

zurick.

Diese nur sehr geringfligigen schriftbildlichen und klanglichen Abwei-
chungen der Marken kénnen selbst von Fachleuten bei sorgféltiger
Betrachtungsweise Ubersehen oder Uberhdrt werden, insbhesondere
wenn die Marken nicht nebeneinander auftreten und die angespro-
chenen Verkehrskreise auf ein mehr oder minder genaues Erinne-

rungsbild angewiesen sind.

Der von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachte
begriffliche Anklang der jungeren Marke kann die Verwechslungs-
gefahr nicht beseitigen. Zunachst ist zu bertcksichtigen, dass grund-
satzlich nur ein Sinngehalt als die Verwechslungsgefahr mindernd in
Betracht kommt, der auch bei flichtiger Wahrnehmung sofort erfasst
wird und dessen Verstandnis keinen weitergehenden Denkvorgang
erfordert, was hier wegen eines allenfalls entfernten Anklangs an den
Begriff "Genie" hochst fraglich ist. Au3erdem kénnen begriffliche Ab-
weichungen keine Unterscheidungshilfe bieten, wenn die angespro-
chenen Verkehrskreise sich - wie hier - wegen der starken klangli-
chen und schriftbildlichen Gemeinsamkeiten verhéren oder die Un-
terschiede Ubersehen, so dass ihnen begriffliche Unterschiede tber-
haupt nicht zum Bewusstsein kommen (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O.
8 9 Rn. 225, 227; vgl. dazu auch EuGH a. a. O. 67, 69 - Nr. 20, 23
"PICASSO").



3. Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten

des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften
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