BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 29/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 301 12 006

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. Oktober 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden

und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

LAutomaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die
nach einer Entgegennahme von Minzen, Banknoten, Wertmar-
ken, Magnetkarten, Mikroprozessor-Chipeinrichtungen und/oder
Marken betatigt werden; elektrische und elektronische Maschinen
und Apparate fur Spiel-, Vergnigungs- und Unterhaltungszwecke
oder Sportautomaten; Spiel- und Unterhaltungsautomaten; Wett-
automaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im
vernetzten Betrieb; Mechaniken fir geldbetatigte Apparate, ein-
schlie3lich Mlnzschaltgerate; vorgenannte Waren auch in Verbin-
dung mit geld- und geldwertmafiig betatigten Unterhaltungsauto-
maten, Spielautomaten und Sportautomaten; Apparate zur
Abrechnung von geldbetatigten Automaten, Geldwechsel-, Jetons-
und Markenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten;

Videospielgerate und -instrumente; mit Programmen versehene



maschinenlesbare Datentrager fur vorgenannte Automaten,
Maschinen und Apparate; geldwertmafig betatigte Kompaktsport-
automaten, kompakte Sportgerate, vorgesehen, um in kleinen
Raumen zu spielen, insbesondere elektronisches Dart, Tischful3-
ball, Pool-Billard, Snooker, Schiel3stande; Speicherkassetten oder
Speicherkarten fur elektronische Taschenspiele; Unterhaltung,
einschlie3lich Casino-Betrieb; Vermietung von Spiel- und Unter-
haltungsgeraten/-anlagen fir Casino; Vermietung von Beleuch-
tungsgeraten fur Live-Unterhaltung; Veranstaltung von Spielen
aller Art, einschlie3lich von Gliicks- und Gewinnspielen sowie von
Roulette®

ist seit dem 25. Juli 2001 die farbige Wort-Bild-Marke 301 12 006

Widerspruch eingelegt hat eine der Inhaberinnen der prioritatsalteren Wortmarke
397 28 761 ,EUROSTAR®, die - nach am 11. November 2002 abgeschlossenen

Widerspruchsverfahren - eingetragen ist u. a. fur

.elektronische Gerate und Instrumente zur Aufzeichnung, Ubertra-
gung, Wiedergabe und Duplizierung von Text-, Ton- und/oder Bild-
daten und allgemein elektrische, elektronische Informatik- und/
oder digitale Gerate und Instrumente und die dazugehdrigen
Mechanismen, fotografische (gegebenenfalls flr einmalige Nut-
zung bestimmte), Film-, optische und Unterrichtsapparate und
-instrumente;  Fernsehempfanger;  Datenverarbeitungsgerate,

Computer, Teleinformatik- und Telematikgerate und Instrumente,



Gerate und Instrumente fur die Nutzung von Multimediaprodukten
(Computerbearbeitung von Texten und/oder Stand- oder beweg-
ten Bildern und/oder von Ton (Musik oder nicht) zur interaktiven
Nutzung oder nicht), Lesegerate fir Magnetkarten und Chipkarten,
Compactdiscs, interaktive Platten, audiodigitale Compactdiscs mit
Totspeicher, Abspielgerate fur Videokassetten, Videoaufnahmege-
rate, Kameras, Tonbandgeréate, Videobandgerate, Bildfernspre-
cher, Gegensprechanlagen mit Bildubertragung, tragbare Video-
kamera mit integrierter Bandaufzeichnung, Videospielkonsolen,
kompakte audiovisuelle Gerate, tragbare elektronische Gerate und
deren Peripherien, insbesondere audiovisuelle Helme zum Emp-
fang von Ton und virtuellen Bildern, Chipkarten und Magnetkarten;
Trager fur magnetische und audiovisuelle Aufzeichnungen; Trager
fur Ubertragung, Reproduktion oder Duplizierung von Ton und/
oder Bildern; Datentrager mit oder ohne Aufzeichnung; leere oder
bespielte Videokassetten und Videoplatten, leere oder bespielte
Laserkassetten und Laserplatten, Kassetten fiir Magnetbander
und Akustikplatten, akustische und audiovisuelle Aufzeichnungen,
Compactdiscs, Videoplatten, optische Platten, elektronische Kar-
ten, Karten fur elektronische Spiele, magnetische und elektroni-
sche Schreibgerate, Computerprogramme, Software auf beliebi-
gen materiellen Tragern; Fernseh- und/oder audiovisuelle Pro-
gramme und interaktive Spiele, elektronische Spiele, Datenbanken
und insbesondere Sprachdatenbanken, digitalisierte Datenbanken,
Text- und Tondatenbanken, Bildbanken; Dienstleistungen der Ver-
mietung von Informatik-, Teleinformatik- oder Telematikgeraten
und -instrumenten, Geraten und Instrumenten fur die Nutzung von
Multimediaprodukten (Computerbearbeitung von Texten und/oder
Stand- oder bewegten Bildern und/oder Ton (Musik oder sonstige)
mit interaktiver Nutzung oder nicht, auf entsprechenden Tragern

(audiodigitale Compactdiscs, audiodigitale Videoplatten)); Restau-



rant- oder Bar-Café-Dienstleistungen; Hotel- und insbesondere
Dienstleistungen der vorubergehenden Beherbergung, Dienstleis-
tungen fur Pflege, Hygiene und Schénheitspflege; Dienstleistun-
gen fur die Reservierung von Hotels, Restauranttischen, Eintritts-
karten fiur Vorstellungen, Taxis, Kreuzfahrten, Ausstellungen,
Besuchen (mit oder ohne Fihrung) touristischer Sehenswirdigkei-
ten; Kompilierung und Computerbearbeitung, Digitalisierung von
Texten oder Stand- bzw. bewegten Bildern und/oder Ton (Musik

oder nicht) fur Dialognutzung oder nicht.”

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach
dem den Widerspruch insgesamt zurlckweisenden Beschluss vom 18. Novem-
ber 2002 durch Erinnerungsbeschluss vom 23. November 2005 in Verbindung mit

Berichtigungsbeschluss vom 25. Januar 2006 teilweise geléscht, namlich fur:

»2Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die
nach einer Entgegennahme von Munzen, Banknoten, Wertmar-
ken, Magnetkarten, Mikroprozessor-Chipeinrichtungen und/oder
Marken betatigt werden; elektrische oder elektronische Maschinen
und Apparate fur Spiel-, Vergniigungs- und Unterhaltungszwecke
oder Sportautomaten; Spiel- und Unterhaltungsautomaten; Wett-
automaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im
vernetzten Betrieb; vorgenannte Waren auch in Verbindung mit
geld- und geldwertméaf3ig betéatigten Unterhaltungsautomaten,
Spielautomaten und Sportautomaten; Apparate zur Abrechnung
von geldbetéatigten Automaten, Geldwechsel-, Jetons- und Mar-
kenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten; Videospielge-
rate und -instrumente; mit Programmen versehene maschinenles-
bare Datentrager fur vorgenannte Automaten, Maschinen und
Apparate; geldwertmalig betatigte Kompaktsportautomaten, kom-

pakte Sportgerate, vorgesehen, um in kleinen RAumen zu spielen,



insbesondere elektronisches Dart, Tischful3ball, Pool-Billard,
Snooker, Schiel3stdnde; Speicherkassetten oder Speicherkarten
fur elektronische Taschenspiele; Unterhaltung, einschlief3lich
Casino-Betrieb; Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeraten/
-anlagen fur Casino; Vermietung von Beleuchtungsgeraten fir
Live-Unterhaltung; Veranstaltung von Spielen aller Art, einschliel3-

lich von Glicks- und Gewinnspielen sowie von Roulette®.

Der Erinnerungsbeschluss ist damit begrindet, die geldschten Waren und Dienst-
leistungen seien identisch bis hohergradig &hnlich zu denen der Widerspruchs-
marke, so dass angesichts der hochgradigen klanglichen Ahnlichkeit trotz der
leicht geschwachten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von
Verwechslungen zwischen beiden Marken i.S.d. 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG
bestehe. Eine solche bestehe indessen nicht hinsichtlich der Waren ,Mechaniken
fur geldbetatigte Apparate, einschliel3lich Minzschaltgerate®, hinsichtlich derer die
Erinnerung gegen den den Léschungsantrag insgesamt zuriickweisenden Erstbe-

schluss zuriickgewiesen wurde.
Gegen die teilweise Loschung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin,
die der Ansicht ist, angesichts der Hochpreisigkeit der von ihr beanspruchten
Waren spiele eine klangliche Ahnlichkeit wegen der begrifflichen und visuellen
Unterschiede zwischen den Marken eine untergeordnete Rolle.
Die Markeninhaberin beantragt sinngemars,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Die Widersprechende tritt dem entgegen und beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulassig, aber nicht begrindet, da nach
Ansicht des Senats die Vergleichsmarken verwechselbar ahnlich im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Bertcksichtigung aller
Umstande des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in
Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke auszugehen ist (vgl. z. B. BGH WRP 2007, 183 Rz. 17
- Goldhase; GRUR 2006, 937 (938), Rz. 17 - Ichthyol II).

Da Benutzungsfragen noch nicht anstehen, denn die Widerspruchsmarke befindet
sich noch in der Schonfrist nach 8§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG, ist hinsichtlich der zu
vergleichenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen.
Insoweit stehen sich, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, identische bis
hohergradig ahnliche Waren und Dienstleistungen gegeniber. Bei der Prifung der
Verwechslungsgefahr ist daher ein strenger Mafistab anzulegen, und von der
angegriffenen Marke ein entsprechender Abstand zur alteren Widerspruchsmarke
zu fordern, der vorliegend nicht eingehalten wird.

Zwar mogen die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der grafischen Gestaltung der
angegriffenen Marke und mdglicher anderer Gestaltungen der Widerspruchs-
marke, die eine reine Wortmarke darstellt, gegebenenfalls nicht miteinander ver-
wechselt werden. Es ist jedoch bei der Prifung einer die Verwechslungsgefahr
begrindenden Markenahnlichkeit auf den in der angegriffenen Marke enthaltenen
und mit der Widerspruchsmarke identischen Wortbestandteil ,Eurostar abzustel-
len. MalRgebend ist namlich jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke,

der in Ausnahmefallen auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt



werden kann. Kollisionsbegriindend ist ein solcher Bestandteil dann, wenn er den
Gesamteindruck der Marke dergestalt pragt, dass neben ihm ein weiterer oder
mehrere Bestandteile in den Hintergrund treten (BGH Mitt. 2006, 519, 521
- Malteserkreuz). Bei Wort-Bild-Marken trifft dies jedenfalls in klanglicher Hinsicht
in der Regel auf die Wortbestandteile als einfachster und kiirzester Bezeichnungs-
form zu (vgl. BGH a. a. O. S. 522). In der angegriffenen Marke trifft dies auf den
Wortbestandteil ,EUROStar* zu.

Es stehen sich damit letztlich identische Markenwdrter gegentiber, was bei den
identischen bis hdhergradig &hnlichen Waren und Dienstleistungen zwangslaufig
zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr fuhrt.

Zu einer einseitigen belastenden Kostenentscheidung besteht keine Veranlas-
sung, § 71 MarkenG.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Schwarz
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