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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 398 14 208.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 10. Mai 2007 unter Mitwirkung ...
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-

schlusse der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 17. Juni 2003 und vom 3. Mérz 2005 auf-

gehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 804 384 fur

die Waren ,Birsten“ zuriickgewiesen worden ist.

Fir diese Waren ist die Marke 398 14 208 zu loschen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 16. Méarz 1998 angemeldete Marke

LUCKYDENT

ist am 27. Juli 1998 fiir die Waren und Dienstleistungen

~Papier, Pappe und Waren daraus, soweit in Klasse 16 enthalten;

Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel, Photographien; Schreib-



waren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Spielkarten, Drucklettern, Druckstocke; Gerate fir Haushalt und
Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kamme und
Schwamme; Blrsten; Putzzeug; arztliche Versorgung, Gesund-

heits- und Schoénheitspflege*”

unter der Nummer 398 14 208 in das Markenregister eingetragen worden. Die

Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. August 1998.

Die Inhaberin der am 20. Mai 1965 fir Waren der Klassen 3 und 5, u. a. flr

.Mittel zur Pflege und Reinigung von kinstlichen Zahnen und

Zahnprothesen, Haftmittel fir Zahnprothesen*

eingetragenen Marke Nr. 804 384
Kukident

hat dagegen Widerspruch erhoben.
Die Einrede der Nichtbenutzung ist fur alle Waren, ausgenommen fur ,Mittel zur
Pflege und Reinigung von kinstlichen Zahnen und Zahnprothesen sowie Haftmit-
tel fur Zahnprothesen“ erhoben.
Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen vom 17. Juni 2003 und vom 3. Marz 2005, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zuriickgewiesen.
Selbst soweit Warenidentitat bzw. ldentitat zwischen den jeweiligen Waren und

Dienstleistungen bestehe, reiche im vorliegenden Falle der Grad der Ahnlichkeit

der Marken nicht aus, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dabei geht die Mar-



kenstelle davon aus, dass die Widerspruchsmarke fir Zahnpasta, Mittel zur Pflege
von kunstlichen Zdhnen und Zahnprothesen, Haftmittel fir Zahnprothesen auf-
grund ihrer Bekanntheit einen deutlich erhéhten Schutzumfang besitze. Die Zei-
chen hatten zwar eine Reihe formaler Merkmale gemeinsam. Fir die Beurteilung
der zeichenrechtlichen Ubereinstimmung von Wortzeichen sei jedoch das Ge-
samtklangbild mafRgeblich. Formale Ubereinstimmungen in Silben- und Buchsta-
benzahl sowie in der Vokalfolge mussten sich nicht zwangslaufig auch entschei-
dend auf den klanglichen Gesamteindruck auswirken. Es sei nicht zu verkennen,
dass die erfahrungsgemall besonders beachteten Anfangssilben phonetisch er-
heblich differierten. Der Sprenglaut ,K* weiche deutlich von dem Mitlaut ,L* im
Anmeldezeichen ab. Der gemeinsame Vokal ,u“ werde im Anmeldezeichen wegen
der Bekanntheit des englischen Wortes ,lucky* wie ,La“ ausgesprochen. Im Wi-
derspruchszeichen erhielte er dagegen einen deutlich dunkleren Klangcharakter.
Hinzu komme, dass die gemeinsame Schlusssilbe ,dent* als Hinweis auf ,Zahne*
bzw. ,Zahnmedizin“ beschreibend sei und sich die Aufmerksamkeit daher auf die
Ubrigen Bestandteile konzentriere, auch wenn beschreibende Bestandteile bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit zu bertcksichtigen seien. In schriftbildli-
cher Hinsicht seien Verwechslungen in jeder erdenklichen Schriftart ausgeschlos-

sen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die angesprochenen Verkehrskreise hétten in aller Regel nicht die Moglichkeit, die
sich gegeniberstehenden Marken nebeneinander wahrzunehmen und der
Verbraucher besitze regelméafiig nur ein sehr undeutliches Erinnerungsbild. Insbe-
sondere seien Erinnerungen an Details eines Zeichens nicht vorhanden. Dieser
Erfahrungssatz gelte umso mehr, wenn die Marken zur Kennzeichnung von Waren
des taglichen Lebens dienten, da der Verbraucher den Kennzeichnungen in die-

sem Bereich nur eine verminderte Aufmerksamkeit schenken kénne. Infolge jahr-



zehntelanger intensiver Benutzung und Bewerbung komme der Widerspruchs-
marke eine herausragende Bekanntheit zugute. Diese beziehe sich auf die Wider-
spruchsmarke in ihrer Gesamtheit. Indem der Beschluss einen Teilbestandteil der
Widerspruchsmarke, namlich den Begriff ,DENT", aus der Widerspruchsmarke
herauslése und insoweit eine teilweise Kennzeichnungsschwache annehme, setze
er sich in einen Widerspruch zu der dahingehenden gefestigten Rechtsprechung.
Es konne nicht davon ausgegangen werden, dass die durch Bekanntheit gestei-
gerte Kennzeichnungskraft in Bezug auf einen Teil der Marke stark und in Bezug
auf einen anderen Teil schwach sei. Vielmehr komme die zu Recht angenommene
besonders starke Kennzeichnungskraft demnach eben gerade nicht dem Wortbe-
standteil ,KUKI“ zugute, sondern dem Zeichen, das dem Verbraucher gegentber-
tritt: , KUKIDENT*. Zumindest teilweise bestehe eine erhthte Ahnlichkeit zwischen
den Waren und Dienstleistungen. Den wegen starker Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke und hochgradiger Warenahnlichkeit erforderlichen Abstand
halte die jingere Marke zu der Widerspruchsmarke nicht ein. In klanglicher Hin-
sicht seien Silbenzahl und die letzten beiden Silben identisch. Die jingere Marke
werde auch nicht zwingend wie ,Lakkident" ausgesprochen, da ,LUCKYDENT" ein
reines Phantasiewort sei, das keiner bestimmten Sprache zuzuordnen sei. Hinzu
komme, dass gerade in Deutschland vor allem im Bereich der Produkte des tagli-
chen Lebens Produktbezeichnungen, die eigentlich englischen Ursprungs seien,
eingedeutscht wirden. Demnach sei zu erwarten, dass der Verkehr auch die jun-
gere Marke ,LUCKYDENT" in einer der deutschen Aussprechweise angepassten
Art ausspreche, so dass der einzige Unterschied in den Anfangskonsonanten ,K*“
und ,L“ bestinde. Selbst wenn man die englische Aussprache unterstelle, ergebe
sich eine klangliche Ahnlichkeit. Entscheidend sei der Gesamtklang, der aufgrund
der gemeinsamen Silben ,KIDENT" sehr &hnlich sei. Die Unterschiede seien der-
art gering, dass sie im Rahmen einer Gesamtbeurteilung zu vernachlassigen
seien. Neben diese unmittelbare Verwechslungsgefahr trete zudem die Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr kénnte hier annehmen, dass es sich

bei ,LUCKYDENT" um eine bewusste Abwandlung der Widerspruchsmarke fir ei-



nen ganz bestimmten Produktbereich handele, etwa dass sich die Produkte an die

jungere Generation richteten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich in der Sache zur Beschwerde nicht

geaullert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschlie3lich des Proto-

kolls der mundlichen Verhandlung vom 10. Mai 2007 Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise,
namlich hinsichtlich der Waren ,Blrsten” Erfolg, da insoweit Verwechslungsgefahr
nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit der Widerspruchsmarke besteht. Hinsichtlich
der weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke hat der Wider-

spruch und damit die Beschwerde dagegen keinen Erfolg.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 -
PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f -Sabel/Puma) und héngt insbesondere von der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Identitat oder dem Grad der
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen bzw. der
sich gegenuberstehenden Marken ab.

Die Einrede der Nichtbenutzung wurde nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Mar-
kenG zulassig erhoben und nach Vorlage von Benutzungsunterlagen fir alle Wa-
ren aufrechterhalten, ausgenommen fir ,Mittel zur Pflege und Reinigung von
kinstlichen Zahnen und Zahnprothesen sowie Haftmittel fir Zahnprothesen. Eine
weitergehende rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch nicht

glaubhaft gemacht, da insoweit keine Benutzungsunterlagen eingereicht wurden.



Auf Seiten der Widersprechenden sind daher die genannten Waren der Beurtei-

lung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen.

Die Widerspruchsmarke weist von Hause aus in ihrer Gesamtheit eine durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft auf, welche jedoch fiir die hier maRRgeblichen
Waren ,Mittel zur Pflege und Reinigung von kinstlichen Zahnen und Zahnprothe-
sen, Haftmittel fir Zahnprothesen® durch langjahrige und umfangreiche Benutzung
und Bewerbung erheblich gesteigert ist. Die eingereichte eidesstattliche Versiche-
rung vom 15. Oktober 1999 enthalt zwar nur Umsatzangaben fir die Jahre 1993
bis 1998 und teilweise auch noch fir 1999. Bereits im Erinnerungsbeschluss ist
die Markenstelle von einem deutlich erh6hten Schutzumfang der Widerspruchs-
marke aufgrund ihrer Bekanntheit ausgegangen. Der Inhaber der angegriffenen
Marke ist dem in der Beschwerde auch nicht entgegengetreten. Zudem ist dem

Senat bekannt, dass die Widerspruchsmarke weiterhin benutzt wird.

Es besteht eine nicht geringe Ahnlichkeit zwischen ,Bursten* der angegriffenen
Marke, wozu auch Zahnbirsten gehéren kénnen, und den ,Mitteln zur Pflege und
Reinigung von kiinstlichen Zahnen und Zahnprothesen®, die auch Zahncreme und
andere Zahnreinigungsmittel umfassen kénnen. Dem Verkehr ist gelaufig, dass
eine Reihe Hersteller von Zahnreinigungs- und -pflegemittel auch Buirsten, insbe-

sondere Zahnbuirsten vertreiben.

Ausgehend von einem gesteigerten Schutzumfang der Widerspruchsmarke rei-
chen die klanglichen Unterschiede in den Marken nicht aus, um hinsichtlich der
Waren ,Birsten* eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Abzustellen ist dabei
auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbraucher (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 9 Rdn. 113) der
jeweiligen Waren und Dienstleistungen. Dies sind hier die allgemeinen Verkehrs-

kreise.



Bei der Prifung der Ahnlichkeit der sich gegeniiber stehenden Marken kommt es
mal3geblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 111). Es ist damit zu rechnen, dass noch erhebliche Ver-
kehrskreise in Deutschland die Widerspruchsmarke wie ,Lukident* aussprechen.
Zwar ist das englische Wort ,lucky* auch deutschen Verkehrskreisen weitgehend
bekannt, da es zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehoért und auch
denen bekannt ist, die nur rudimentare Englischkenntnisse besitzen. Hier ist je-
doch zu bericksichtigen, dass das Wort ,lucky” mit dem weiteren Bestandteil
~<dent* zusammengeschrieben und zu einem einheitlichen Wort verbunden ist. So-
weit der Verkehr, der das Zeichen in der Regel nicht analysiert, nur geringe Eng-
lischkenntnisse hat, wird er in noch beachtlichem Umfang bei dieser Schreibweise
das englische Wort nicht ohne weiteres als solches erkennen und die angegriffene
Marke wie ,Lukident* aussprechen, zumal der folgende Wortbestandteil ,DENT"
keinen weiteren Anlass gibt, die Gesamtmarke der englischen Sprache zuzuord-
nen. Bei dieser Aussprache ist der Unterschied in den Anfangskonsonanten I
und ,k“ bei Ubereinstimmung in Silbenzahl, in den Lauten ,kident“ und weitgehend
auch in Sprech- und Betonungsrhythmus nicht so ausgepréagt, dass bei erheblich
ahnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck zu verneinen ist.
Auch wenn die letzte Silbe ,dent* als Hinweis auf ,Zahn* ein verbrauchter Marken-
bestandteil ist, darf sie nicht vollig unbericksichtigt bleiben, sondern sie tragt mit
zur Ahnlichkeit bei.

Hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
besteht dagegen keine Verwechslungsgefahr, die auch insoweit von der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Identitat oder dem Grad der Ahnlich-
keit der sich gegentuberstehenden Waren und Dienstleistungen bzw. der sich ge-

genuberstehenden Marken abhangt.

Zwischen den maf3geblichen Waren der Widerspruchsmarke (Mittel zur Pflege und
Reinigung von kinstlichen Zahnen und Zahnprothesen, Haftmittel fir Zahnprothe-

sen) und den Dienstleistungen ,arztliche Versorgung, Gesundheits- und Schon-



heitspflege” der angegriffenen Marke besteht - wenn Uberhaupt - allenfalls eine
entfernte Ahnlichkeit. Auch wenn die Dienstleistungen ,Beratung von Arzten und
Apothekern* bzw. ,medizinische und pharmazeutische Beratung“ jeweils mit ,Arz-
neimitteln als ahnlich angesehen wurden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit
von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. S. 354 linke Spalte), so gilt dies nicht
ohne weiteres fur das Verhaltnis von ,Mitteln zur Pflege und Reinigung von kinst-
lichen Z&hnen und Zahnprothesen* und den Dienstleistungen ,arztliche Versor-
gung, Gesundheits- und Schonheitspflege”. Soweit namlich die Hersteller von
.Mitteln zur Pflege und Reinigung von kunstlichen Zaéhnen und Zahnprothesen* auf
dem Gesundheitssektor die Kunden beraten, handelt es sich in der Regel nicht um
selbststandige Dienstleistungen, sondern nur um eine Vorfihrung und Anpreisung
ihrer Produkte. Auch aus dem Umstand, dass bestimmte Waren bei der Erbrin-
gung der Dienstleistungen verwendet werden, folgt weder, dass sich die Produkte
als solche erganzen, noch reicht dies fiir die Annahme einer Ahnlichkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen (BGH GRUR 2004, 241 - GeDIOS). Ebenso wenig ge-
nigt ein thematischer Oberbegriff, unter den die gegenseitigen Waren und
Dienstleistungen gefasst werden kdnnten, um eine Waren- und Dienstleistungs-
ahnlichkeit zu begrinden. Die Beschwerdefihrerin hat selbst auch keine Um-
stande vorgetragen und belegt, aus denen sich besondere Beruhrungspunkte der
Waren/Dienstleistungen ergeben. Doch selbst wenn man noch eine Ahnlichkeit
annehmen wirde, so lage sie jedenfalls im Grenzbereich, so dass - selbst bei er-
hohter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - bereits geringe Unter-
schiede im Gesamteindruck ausreichen, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
Diese liegen hier vor, da die am Zeichenanfang stehenden Konsonanten ,|* und
.K“ sich in ihrem Klangcharakter deutlich unterscheiden, denn ,k* wird hart ausge-
sprochen und ist sehr klangstark, ,I* dagegen klingt weich und klangschwach.
Hinzu kommt, dass fur diejenigen Verkehrskreise, die den Buchstaben ,U" in der
angegriffenen Marke wie ,a“ aussprechen, ein weiterer klanglicher Unterschied zu
der Widerspruchsmarke besteht, bei der der erste Vokal immer als ,,u“ gesprochen
wird. In schriftbildlicher Hinsicht sind die Unterschiede noch deutlicher. Insoweit ist

zu bericksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemal eine ge-
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nauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung ges-
tattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Strobele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl., 8 9 Rdn. 143).

Die angegriffenen Waren ,Kamme, Schwamme, Putzzeug"“, die in der Regel fur
den Haushalt gedacht sind, haben zum Zahnpflegebereich einen noch grél3eren
Abstand, so dass insoweit eine Warenahnlichkeit eher zu verneinen ist Die Be-
schwerdefiihrerin hat hinsichtlich dieser Waren auch keine Unterlagen vorgelegt,
die fur eine Ahnlichkeit sprachen, so dass eine Verwechslungsgefahr bereits man-
gels Ahnlichkeit der Waren nicht besteht. Zumindest fiihrt der sehr groRe Abstand
dazu, dass geringe Zeichenunterschiede ausreichen, eine Verwechslungsgefahr
zu verneinen, selbst wenn man wegen des Zweckes ,Reinigung im weiteren
Sinne* noch von einer entfernten Warenéahnlichkeit ausginge. Wegen des deutlich
unterschiedlichen Klangcharakters der jeweiligen Anfangskonsonanten besteht
hinsichtlich dieser Waren selbst dann keine Verwechslungsgefahr, wenn man

noch von einer Ahnlichkeit ausgeht.

Hinsichtlich der Waren ,Papier, Pappe und Waren daraus, soweit in Klasse 16
enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel, Photographien; Schreibwa-
ren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten, Drucklet-
tern, Druckstdcke; Gerate fur Haushalt und Kiiche (nicht aus Edelmetall oder plat-
tiert) liegen keine Anhaltspunkte vor, die fiir eine Ahnlichkeit der Waren sprechen
konnten. Solche wurden auch nicht vorgetragen. Mangels Warenahnlichkeit

scheidet eine Verwechslungsgefahr fir diese Waren von vorneherein aus.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher nur in dem aus dem Tenor er-

sichtlichen Umfang Erfolg.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften



