BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 398 71 321

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. September 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker

sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke 398 71 321
ONEtoONE
wurde am 22. Januar 2003 fur die Waren der Klasse 16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit

in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, Photographien

in das Register eingetragen.



Gegen die Eintragung wurde u. a. Widerspruch erhoben aus der alteren Wortmar-
ke 2913 741

ONE

eingetragen am 3. Juli 1997 fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9,
14, 16, 18, 25 und 26

Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Bekleidungs-
accessoires, namlich Girtel, Knopfe, Armelhalter, Sonnenbirillen,
Tucher, Handschuhe, Taschen, Giurtelschnallen, Anstecker, Ho-
sentrager, Schals, Strimpfe, Socken, Stirnbander; Taschen, Beu-
tel, Ruckséacke, Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Le-
der und Lederimitationen, namlich nicht an die aufzunehmenden
Gegenstande angepasste Behéltnisse; Kleinlederwaren, insbeson-
dere Geldbeutel, Brieftaschen und Schliisseltaschen, Reise- und
Handkoffer, Reisenecessaires (Lederwaren); Regenschirme, Son-
nenschirme und Spazierstocke; Schmuckwaren; Modeschmuck;
Manschettenknépfe, Krawattennadeln; Haarschmuck, Haarbander
und Haarspangen; Uhren, Etuis fur Uhren; Schreibwaren, Schreib-
und Zeichengeréte; Schreibmappen; Papier, Druckereierzeugnis-
se; Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Kdrper- und Schon-
heitspflege, insbesondere kosmetische Artikel, einschlie3lich Lip-
penstifte, Augen-Make-up, Eyeliner, Make-up, Rouge; Haarwas-

ser.

Der Widerspruch ist auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestitzt und richtet

sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle fiir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 2. Juni 2004 und die dagegen gerichtete Erinne-



rung der Widersprechenden mit Beschluss vom 1. Juni 2005 zurlickgewiesen.
Trotz der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit zwischen der von der Widerspruchsmar-
ke erfassten Ware ,Papier* und den Waren der angegriffenen Marke bestehe un-
ter Berucksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke fir das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen. Die Wider-
spruchsmarke sei zwar identisch in der jingeren Marke enthalte. Diese bilde aber
einen Gesamtbegriff im Sinne von ,Eins zu Eins* und werde daher im mal3gebli-
chen Gesamteindruck nicht allein von dem Bestandteil ,ONE" gepragt. Auch eine
mittelbare Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. Das angesprochene
Publikum erfasse die jungere Marke nicht als blo3e Verdoppelung der Wider-

spruchsmarke und werde daher keine Fehlzuordnungen vornehmen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, diese aber nicht begriindet.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die angegriffenen Beschlisse aufzuheben und das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zur Loschung der angegriffenen Marke anzu-

weisen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich nicht in der Sache ge-

aullert.

Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuléassige Beschwerde hat in der Sache kei-
nen Erfolg. Der Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht wegen fehlender
Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen worden (8 43 Abs. 2 i. V. m. 88 42 Abs. 2
Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2).



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 Beur-
teilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der Marken&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. —Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61
- coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsat-

zen ist im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

2. Fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit ist von der Registerlage auszuge-
hen, da Benutzungsfragen nicht erértert wurden. Die von der Widerspruchsmarke
erfasste Ware ,Papier” ist identisch im Verzeichnis der angegriffenen Marke ent-
halten. Inwieweit darliber hinaus zwischen den Vergleichswaren eine Ahnlichkeit
besteht, kann dahin gestellt bleiben, weil die jingere Marke unter Beriicksichti-
gung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst
im Bereich der identischen Waren den erforderlichen Abstand einhalt.

3. Die Markenahnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach
Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unter-
scheidenden und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind. Abzustellen
ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers,
der eine Marke regelmaRig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschie-
denen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON
LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo).

3.1. Die Vergleichszeichen enthalten tGbereinstimmend den Bestandteil ,ONE", un-
terscheiden sich aber durch die zusatzlichen Bestandteile ,toONE" der jingeren

Marke in jeder Hinsicht so deutlich, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr



ausscheidet. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer zusammengesetzten
Marke ein einzelner Bestandteil flr den durch die Marke hervorgerufenen Gesamt-
eindruck pragend sein kann (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz),
kommt eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen nicht in Betracht. Der ange-
sprochene Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren erfasst die
Kombination einfachster englischer Begriffe aufgrund der Binnengrof3schreibung
ohne Weiteres im Sinne von ,Eins zu Eins“. Er hat daher keine Veranlassung sich
in der Wahrnehmung des Zeichens ausschlief3lich an dem mit der Widerspruchs-

marke Ubereinstimmenden Bestandteil ,ONE" zu orientieren.

3.2. Die Marken sind auch nicht mittelbar verwechselbar unter dem Gesichtspunkt
des Serienzeichens (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Zu einer bestehen-
den Zeichenserie hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Gegen die Annah-
me, das angesprochene Publikum kénne in der jingeren Marke das Wort ,ONE*
als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden erkennen, spricht
zudem der Umstand, dass die jiungere Marke als Gesamtbegriff wahrgenommen
wird. Besondere Umsténde, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne be-
grinden konnten, sind ebenso wenig ersichtlich. Die Widerspruchsmarke ist zwar
Bestandteil der Unternehmensbezeichnung ,Street One" der Widersprechenden.
Aufgrund der begrifflichen Bedeutung der jingeren Marke fehlt es aber an einem
Ubereinstimmenden Gesamteindruck der Vergleichszeichen, der bei den ange-
sprochenen Durchschnittsverbrauchern den Eindruck hervorrufen kénnte, dass die
jeweiligen Zeicheninhaber organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden sind (vgl.
BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2004, 865, 867
- Mustang).

3.3. Bei der gegebenen Sachlage sieht der Senat auch keine Anhaltspunkte fir
die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken-
usurpation (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR
2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz). Danach kann in Fallen, in denen die Zeichen

weder unmittelbar noch mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens



oder im weiteren Sinne verwechselbar sind, bei identischen Waren oder Dienst-
leistungen eine Verwechslungsgefahr fur das Publikum bestehen, wenn das streiti-
ge Zeichen durch die Verbindung eines weiteren Zeichenelements mit einer durch-
schnittlich kennzeichnungskraftigen Marke gebildet wird und letztere in dem zu-
sammengesetzten Zeichen, ohne allein dessen Gesamteindruck zu pragen, eine
selbstandig kennzeichnende Stellung behélt. Verbindet sich die éltere Marke je-
doch mit den weiteren Bestandteilen der jungeren Marke zu einer Gesamtaussage
oder einem Gesamtbegriff, so verliert sie innerhalb der jingeren Marke ihre Hin-
weisfunktion (vgl. BPatG 29 W (pat) 215/03 - FOCUS FAKTEN; 29 W (pat) 149/06
- FOCUS-Global; 29 W (pat) 277/02 - FOCUS MONEY). Dies ist hier der Fall. We-
gen der ohne Weiteres erkennbaren begrifflichen Bedeutung im Sinne von ,Eins
zu Eins* erkennt der Verkehr in der angegriffenen Marke nicht die Widerspruchs-
marke ,ONE", sondern lediglich die Zahl Eins und ordnet die jungere Marke folg-

lich nicht dem Unternehmen der Widersprechenden zu.

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

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber

Ko



