BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 52/04 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 24. April 2006

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 55 020

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

mindliche Verhandlung vom 4. April 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

mobile Life

ist am 5. Dezember 2002 als Kennzeichnung fir Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9 und 38 unter der Nummer 301 55 020 im Markenregister eingetragen

worden. Die Eintragung ist am 17. Januar 2003 vero6ffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der o. g. Marke hat die Inhaberin der prioritatsalteren Wort-

marke

MOBILO LIFE

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist fir die Waren

,Mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare
Datentrager, insbesondere Magnetkarten, Chipkarten; Buchungs-
und Abrechnungsprogramme; Vermittlung und Abschluss von
Handelsgeschaften fur andere; Vermittlung von Vertragen uber
Anschaffung und VeraufRerung von Waren; Vermittlung von Versi-
cherungen, auch von Rechtsschutzversicherungen; Leasing oder
Vermietung von Kraftfahrzeugen; Ausgabe von Kreditkarten; Ver-
mittlung und Abrechnung der Versorgung mit Kraft- und Betriebs-

stoffen; Vermittlung und Abrechnung von Fahrzeugen; Wagen-



pflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur,
einschliel3lich Auswechseln aller zur Erhaltung und der Betriebs-
fahigkeit erforderlichen Teile und Zubehor; Sammeln, Aufbereiten,
Speichern, Ubermitteln von Datenbestande bildenden Nachrich-

ten; Abschleppen von Kraftfahrzeugen*

am 22. Oktober 1998 unter der Nummer 398 54 785 im Markenregister eingetra-

gen worden.

AufRRerdem hat die Inhaberin der Wortmarke 398 49 644

LIFE

gegen die Eintragung der prioritatsjingeren Marke Widerspruch eingelegt. Dieser

Widerspruch ist im Beschwerdeverfahren zurickgenommen worden.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 13. Januar 2004 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes
die teilweise Loschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der
Marke 398 54 785 angeordnet, namlich fir die Waren und Dienstleistungen

.elektrotechnische und elektrische Geréte fur die Aufnahme, Aus-
sendung, Ubertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bear-
beitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern; elektro-
technische und elektrische Nachrichten- und Datenaufnahme-,
-verarbeitungs-, -sende-, -Ubertragungs-, -vermittlungs-, -speicher-
und -ausgabegerate; Kommunikationscomputer; Software; Konzi-
pieren, Erstellen, Programmieren, Aktualisieren und Zurverfu-
gungstellen von Applikationen fur das Internet und Intranet, nam-
lich von Webpages, Internetportalen und Internetmarktplatzen;

elektronische Dienstleistungen, ndmlich das Sammeln, Speichern,



Ubersetzen, Vermitteln oder Verteilen von Datensatzen und Infor-
mationen, Abbildungen, Video- und Audiosequenzen; Anbieten
und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informatio-
nen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender
(Computer-)Systeme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von
Datenverarbeitungsprogrammen; Design von Intranet- und Inter-
netseiten sowie kompletten Intranet- und Internetauftritten und de-
ren Inhalten, der Navigation und der angebundenen Softwarean-

wendungen®.

Im Ubrigen wurde der Widerspruch zuriickgewiesen. Der Widerspruch aus der
Marke 398 49 644 wurde in vollem Umfang wegen fehlender Verwechslungsge-

fahr zurtickgewiesen.

Die Anordnung der teilweisen Loschung der angegriffenen Marke wird damit be-
grindet, zwischen den Marken bestehe insoweit Verwechslungsgefahr. Die im
Beschlusstenor aufgefihrten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teil-
weise identisch, zum Teil bestehe ein beachtlicher Grad an Ahnlichkeit, weil die
Waren und Dienstleistungen den Bereich des Speicherns von Daten, des Betriebs
und der Erstellung von Datenbanken und von Software betrafen und in der Regel
aufeinander bezogen seien.

Der dadurch gebotene grofRere Abstand werde von den Vergleichsmarken nicht
eingehalten, da sich die Vergleichswdrter in verkehrsublicher Normalschreibweise
(bei Kleinschreibung des adjektivisch vorangestellten ersten Wortbestandteiles) im
Schriftbild sehr nahe kamen. Die Wortmarken seien weitestgehend identisch. Die
geringfuigigen Unterschiede in den Konturen der differierenden Endbuchstaben
der jeweils ersten Worter konnten die Gefahr des Verlesens nicht hinreichend

ausschlielRen.



In Ermangelung eines beachtlichen Grades an Ahnlichkeit furr die restlichen Waren
und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sei der Widerspruch im Ubrigen
zuriickzuweisen, zumal die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eher

unterdurchschnittlich sei.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke,
die vortragt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen sachbe-
zogener Anklange relativ gering, so dass ein unterdurchschnittlicher Abstand der
Marken ausreiche. Bei der Wiedergabe der Marken in der eingetragenen Form,
von der stets auszugehen sei, bestiinden markante Unterschiede im Schriftbild.
Hinzu komme, dass es sich bei der juingeren Marke um einen englischsprachigen
Begriff handele, wéhrend die Widerspruchsmarke als italienischer Ausdruck er-

scheine.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Loschung
der jingeren Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch

aus der Marke 398 54 785 auch insoweit zurtickzuweisen.

AulRerdem erhebt die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mundlichen Ver-

handlung erstmals die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke.
Die aus der Marke 398 54 785 Widersprechende beantragt,
die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickzuweisen.
Die Widersprechende ist der Ansicht, die Benutzungseinrede sei als verspatet zu-
rickzuweisen. Zwar kénne die langjahrige und umfangreiche Benutzung der Wi-

derspruchsmarke belegt werden, jedoch habe nach der prozessualen Lage kein

Anlass bestanden, entsprechende Glaubhaftmachungsunterlagen zur mundlichen



Verhandlung mitzubringen. Weiterhin wird vorgetragen, die Widerspruchsmarke
weise lediglich vage Anklange an eine beschreibende Angabe auf, die nicht ge-
eignet seien, die Kennzeichnungskraft zu beeintrachtigen. Die verfahrensgegen-
standlichen Waren und Dienstleistungen der sich gegeniberstehenden Marken
seien teilweise identisch oder stiinden in engstem Zusammenhang, so dass ein
grol3er Abstand der jingeren Marke von der Widerspruchsmarke erforderlich sei,
der hier nicht eingehalten werde. Zwischen den Marken bestinden nur minimale
Unterschiede in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht. Insbesondere bei deut-

scher Aussprache kamen die Marken sich auf3erst nahe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Das Verfahren ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 398 49 644 durch
Rucknahme dieses Widerspruchs beendet, so dass lediglich noch Uber die Be-

schwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden ist.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gem. 8 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und
auch sonst zulassig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn der Senat ist mit
der Markenstelle der Auffassung, dass zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke 398 54 785 Verwechslungsgefahr gemall § 42 Abs. 2 Nr. 1,
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften zu
Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die fur die Auslegung der in
Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des 8§ 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG von maf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungs-
gefahr unter Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beur-
teilen. Zu den dabei mal3gebenden Umstanden gehéren inshesondere die Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit der Mar-



ken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfas-
senden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamtein-
druck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend
darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EUGH GRUR 1998, 387, 389 f.
.Sabel/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 ,Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784
.NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 ,Davidoff 1I*). Die
Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbezie-
hung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlich-
keit 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 umge-
kehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. ,Canon“; GRUR Int. 2000, 899, 901
.Marca/Adidas”; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr.27) ,THOMSON LIFE"
MarkenR 2006, 67, 69 - Nr. 18 f. ,PICASSO"“; BGH GRUR 2003, 332, 334 ,Ab-
schlussstiick®). Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Ver-

wechslungen gegeben.

Die Inhabern der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
erstmalig in der mundlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht bestritten.
Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist zwar gem. § 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG zulassig, weil zwischen dem Zeitpunkt dieser Entscheidung und
der Eintragung der Widerspruchsmarke mehr als funf Jahre liegen. Die Einrede ist
jedoch als verspatet zurtickzuweisen (8 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 88 282 Abs. 2,
296 Abs. 2 ZPO). Da von der Widersprechenden nicht erwartet werden konnte,
vorsorglich Benutzungsunterlagen zusammenzustellen, was in der Regel nicht
unerheblichen zeitlichen Aufwand erfordert (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl. 8 43 Rn. 54, 58) und eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht durch
einen nachgereichten Schriftsatz i.S.v. 8283 ZPO erfolgen kann (vgl.
Strobele/Hacker, a. a. O., 8§43 Rn. 64), wirde die Zulassung der Nichtbenut-
zungseinrede zu einer erheblichen Verfahrensverzdgerung fithren. Die Verspéatung



beruht auch auf grober Nachlassigkeit der Markeninhaberin. Nachdem ein
Bestreiten der Benutzung gem. 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits seit Ende
Oktober 2003 mdoglich war und aufgrund des angefochtenen Beschlusses das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Raum stand, ware es der Markeninhabe-
rin moglich und zumutbar gewesen, die Benutzungseinrede so frith vor der mind-
lichen Verhandlung zu erheben, dass die Widersprechende die Mdglichkeit gehabt
hatte, bis zum Termin das erforderliche Glaubhaftmachungsmaterial zusammen-
zustellen und dieses in der mundlichen Verhandlung vorzulegen (8 82 Abs. 1
MarkenG, § 282 Abs. 1 und 2 ZPO).

Nach der somit zugrunde zu legenden Registerlage sind die verfahrensgegen-
standlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die sich an
breitere Verkehrskreise richten kénnen und nicht sehr hochpreisig sein missen,
mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch oder liegen
im engsten Ahnlichkeitsbereich. Bei den hier relevanten Dienstleistungen der an-
gegriffenen Marke handelt es sich durchwegs um Angebote aus den Bereich eines
Internetanbieters, der -wie Ublich - auch EDV-Programme im Umfeld seiner
Dienstleistungen sowie Hardware wie Modems und sonstige elektronische oder
elektrische Gerate anbietet. Ein solches Angebot von Waren und Dienstleistungen
und die Dienstleistungen und Waren ,Sammeln, Aufbereiten, Speichern, Ubermit-
teln von Datenbestdnde bildenden Nachrichten; mit Programmen und/oder Daten
versehene maschinenlesbare Datentrager, insbesondere Magnetkarten, Chipkar-
ten; Buchungs- und Abrechnungsprogramme* der alteren Marke sind sehr ahnlich
(vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl.,
S. 355 re. Sp. Betreiben von Datenbanken ./. Erstellung von EDV-Programmen,
Online-Informationstbermittlung; S. 362 Internetdienste ./. EDV-Hard- und Soft-
ware; S. 63 re. Sp. Datenverarbeitungsgerate ./. Datenbanken, Datenverarbei-
tungsprogramme; S. 64 mittlere Sp. Datenverarbeitungsgerate ./. Telekommunika-
tion, Datentbermittlung; S. 81 mittlere Sp. Elektronische Gerate ./. Bild- und Ton-

kommunikation, Telekommunikation).



Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzuse-
hen. So lasst ,MOBILO LIFE" allenfalls erahnen, dass die mit dieser Marke ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen ein ,mobiles Leben* ermdglichen.
Jedoch ist ein Wort ,MOBILO" weder im Deutschen noch im Italienischen oder
sonstigen bekannteren Fremdsprachen nachweisbar und der Aussagegehalt der
Wortfolge in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen bleibt undeutlich. Insge-
samt handelt es sich daher um eine fantasievolle Begriffsneubildung mit sachbe-
zogenen Anklangen. Der in Hinsicht auf den Umfang der Benutzung allgemeine
Vortrag lasst aber auch keinen Schluss auf eine Starkung der Kennzeichnungs-

kraft zu.

Aus allen diesen Griinden ist ein zumindest durchschnittlich grof3er Abstand der

Marken erforderlich, der hier nicht eingehalten wird.

Die Marken kommen sich klanglich und schriftbildlich sehr nahe. Zwar ist beim
Vergleich der Marken grundsétzlich von der eingetragenen Form auszugehen. Bei
Wortmarken ist jedoch neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsubli-
che Wiedergabeform vom Schutzgegenstand umfasst und der Prufung der Ver-
wechslungsgefahr zugrunde zu legen (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 139).
Handelt es sich wie im vorliegenden Fall um fremdsprachige Worter, muss in der
Regel sowohl mit einer sprachregelgemal3en als auch mit einer Aussprache nach
deutschen Ausspracheregeln gerechnet werden (vgl. dazu Strobele/Hacker,
a.a. 0., 89 Rn. 202). Im vorliegenden Fall ist darum bei der jingeren Marke ne-
ben der korrekten englischen Aussprache ,mo"bail laif* auch eine Aussprache wie
»mobil laif* oder ,mobile laif* zu berilicksichtigen. Bei diesen naheliegenden abwei-
chenden Aussprachemdglichkeiten unterscheiden sich die Wortfolgen lediglich in
der Endung des jeweils ersten Wortes. In den tbrigen Lauten ,mobil-laif‘ sind die
Marken vollig gleich. Damit dominieren die klanglichen Gemeinsamkeiten, zumal
die Endungen der jeweils ersten Markenworter haufig undeutlich ausgesprochen

oder ,verschluckt* werden. Die geringfigigen Abweichungen in der Zeichenmitte
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treten darum gegeniiber den Ubereinstimmungen im Gesamtklangbild zuriick und
konnen eine Unterscheidung der Marken nicht gewahrleisten.

Noch grof3er sind die Gemeinsamkeiten in schriftbildlicher Hinsicht. Obwohl die
angegriffene Marke in Kleinbuchstaben mit einem Grof3buchstaben am Anfang
des zweiten Markenwortes und die Widerspruchsmarke in Versalien im Markenre-
gister eingetragen sind, sind auch alle anderen verkehrsiblichen Schreibweisen
zu bericksichtigen (vgl. Strobele/Hacker, a.a. O., 89 Rn. 209), so etwa die
Schreibweise der Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben mit einem GroRRbuch-
staben am Beginn des Substantivs ,Life". Bei dieser Schreibung sind die Abwei-
chungen der einzig unterschiedlichen Buchstaben ,e“ und ,0", die beide eine ovale
Form ohne Ober- oder Unterlangen aufweisen, im Zeicheninnern selbst bei sorg-
faltiger Betrachtungsweise kaum wahrnehmbar und kénnen sogar unter guinstigen

Ubermittlungsbedingungen Verwechslungen nicht verhindern.

Der Umstand, dass es sich bei der jingeren Marke um einen englischsprachigen
Begriff handelt, wahrend die Widerspruchsmarke eher als italienischer Ausdruck
erscheint, kann die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen. Abgesehen davon,
dass beide Marken letztlich den selben begriffichen Anklang enthalten, bieten
Abweichungen in begrifflicher Hinsicht keine hinreichende Unterscheidungshilfe,
wenn die angesprochenen Verkehrskreise sich - wie hier- wegen der starken
klanglichen und schriftbildlichen Gemeinsamkeiten verhéren oder die Unter-
schiede Ubersehen, so dass ihnen begriffliche Unterschiede tUberhaupt nicht zum
Bewusstsein kommen (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O. 8 9 Rn. 225, 227; vgl. dazu
auch EuGH a. a. O. - Nr. 20, 23 ,PICASSO").

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war deshalb zurtickzuwei-

sen.
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Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften
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