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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11






betreffend die Marke 307 26 926.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Januar 2012 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker und die Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes (DPMA) vom 25. Mai 2010 aufgeho-

ben, soweit

a) die Widersprtiche aus den Gemeinschaftsmarken EM 82 453
und EM 165 704 jeweils zurickgewiesen wurden fur die
Dienstleistungen der

Klasse 35: Vermittlung von Handelsgeschaften fir andere;
Vermittlung von Vertragen tber den An- und Verkauf
von Waren fur Dritte; Beschaffungsdienstleistungen
fur Dritte (Erwerb von Waren fur andere Unterneh-
men); E-Commerce-Dienstleistungen, namlich Be-
stellannahme und Lieferauftragsservice, Zusammen-
stellung von Kraftfahrzeugdaten in Computerdaten-

banken;

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhal-

tung); Waschen von Fahrzeugen;

Klasse 38: Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet;

Telekommunikation, insbesondere Informations- und



Kommunikationsdienste fur offene und geschlossene
Benutzerkreise; Bereitstellen des Zugriffs auf Informa-
tionsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen
Datennetzen sowie Online-Diensten; Bereitstellen ei-
ner E-Commerce-Plattform im Internet; Dienstleistun-
gen eines Internet-Providers, namlich Bereitstellen
des Zugriffs auf Informationen im Internet, Ubermitteln
von Kraftfahrzeugdaten im Computernetzwerk; Bereit-
stellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeugdaten in Com-

puternetzwerken ,

b) die Widerspriiche aus den Gemeinschaftsmarken EM 82 412
und EM 4 516 613 jeweils zuriickgewiesen wurden fir die

Dienstleistungen der

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhal-

tung); Waschen von Fahrzeugen;

2. In dem genannten Umfang hat das DPMA die Loschung der
Marke 307 26 926.4 anzuordnen.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.



Grinde

Die Wort-/Bildmarke

MAKS oIt

wurde am 23. April 2007 angemeldet und am 27. September 2007 unter der
Nummer 307 26 926 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ge-

fuhrte Register eingetragen fir die Dienstleistungen der

Klasse 35: Vermittlung von Handelsgeschaften fir andere;
Vermittlung von Vertragen tber den An- und Verkauf
von Waren fir Dritte; Beschaffungsdienstleistungen
fur Dritte (Erwerb von Waren fur andere Unterneh-
men); Marketing und Werbung einschliel3lich Erstel-
len, Aktualisieren und Vermieten von Werbeflachen;
Konzeption von Prasentationen und anderen Informa-
tionsangeboten zu Werbe- und Verkaufszwecken, ins-
besondere zur Veroffentlichung im Internet, in anderen
Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multi-
mediatechniken, soweit in Klasse 35 enthalten; Wer-
bung, Geschaftsfihrung; E-Commerce-Dienstleistun-
gen, nadmlich Bestellannahme und Lieferauftragsser-
vice, Zusammenstellung von Kraftfahrzeugdaten in

Computerdatenbanken;

Klasse 37: Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhal-

tung); Waschen von Fahrzeugen;



Klasse 38: Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet,
Telekommunikation, insbesondere Informations- und
Kommunikationsdienste fur offene und geschlossene
Benutzerkreise; Bereitstellen des Zugriffs auf Informa-
tionsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen
Datennetzen sowie Online-Diensten; Bereitstellen ei-
ner E-Commerce-Plattform im Internet; Dienstleistun-
gen eines Internet-Providers, namlich Bereitstellen
des Zugriffs auf Informationen im Internet, Ubermitteln
von Kraftfahrzeugdaten im Computernetzwerk; Bereit-
stellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeugdaten in Com-

puternetzwerken.

Die Eintragung wurde am 2. November 2007 veré6ffentlicht.

Dagegen hat die Widersprechende aus vier Gemeinschaftsmarken Widerspruch

erhoben. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Widerspruchsmarken:

(1) Wortmarke EM 82 453
MOBIL

eingetragen am 30. April 2003 fur die Waren der

Klasse 1: alle in Klasse 1 enthaltenen Waren, einschlief3lich
chemischer Erzeugnisse fiur gewerbliche und wissen-
schaftliche Zwecke, alles Erdélprodukte oder -deri-
vate; Schlichtemittel/Leimungsmaterial, Trockenmittel,
Plastifiziermittel, Entschaumungsmittel, Wachsemulsi-
onen, Lésungsmittel fiir Epoxidharze und Uberzugs-
massen (nicht in Form von Anstrichfarben), Feuer-

l6schmittel, alle als chemische Produkte fur gewerbli-



Klasse 3:

Klasse 4:

che Zwecke; chemische Erzeugnisse, soweit sie in
Klasse 1 enthalten sind, fir landwirtschaftliche,
gartenbauliche und forstwirtschaftliche Zwecke; Dun-
gemittel; Anlaf3substanzen und chemische Mittel zum
Loten und fur die Metallbearbeitung; Gerbmittel und
chemische Substanzen fur die Behandlung von H&au-
ten und Leder; Klebemittel fur gewerbliche Zwecke;
unverarbeitete Kunststoffe in Form von Pasten, Flus-
sigkeiten, Dispersionen, Emulsionen und Granulaten,
einschliel3lich Polyethylen und Polyethylenglykol,
Kunstharze, Hydraulikflissigkeiten, Flissigkeiten flr
Automatikgetriebe, Bremsflussigkeiten und Kraftstoff-
additive; chemische Mittel zur Verwendung als Kuhl-

mittel und Frostschutzmittel sowie Enteisungsmittel;

alle in Klasse 3 enthaltenen Waren, einschlief3lich
Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Au-
towaschmittel; Waschmittel fir Windschutzscheiben;

Flassigreiniger fur Textilstoffe; Wachspolitur;

alle in Klasse 4 enthaltenen Waren, einschlie3lich
technischer Ole und Fette (andere als Speisedle und -
fette sowie &therische Ole), einschlieRlich Ol fir
Kreislaufe, Motorendl, Maschinendl, Ol fir Metallver-
arbeitung, Schmier6l, Motorendl, rostlésendes Ol,
Schmiermittel, einschlie3lich synthetische Schmier-
mittel, Schmiermittel (einschliel3lich Motorendle) und -
fette; Brennstoffe (einschliel3lich Benzin) und LO6-
sungsmittel als Erddlderivate, alle soweit in Klasse 4
enthalten; Ole fur Heiz- und Beleuchtungszwecke;

Wachse zur Verwendung in der Produktion; Erdolpro-



Klasse 9:

Klasse 16:

dukte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, fir
gewerbliche Zwecke sowie schmutzabsetzende und -
absorbierende Verbindungen; Kerzen, Wachskerzen;
Nachtbeleuchtungen, Dochte;

alle in Klasse 9 enthaltenen Waren, einschlie3lich
Magnetaufzeichnungstrager wie magnetische und
maschinenlesbare Karten mit kodierten Informationen;
automatische Zahl- und Kartenlesemaschinen; Be-
rechtigungskarten, Abbuchungskarten und Personen-
identifizierungskarten, alle mit aktiven Komponenten
und als Datentrager; Datenverarbeitungsgerate und
Computer sowie Programme dafiir; Uberwachungsge-
rate und -instrumente; Teile und Bestandteile fir vor-
stehend genannte Waren, einschlie3lich elektrische
und elektronische Anlagen und Apparate fir die
Uberwachung, Kontrolle und Steuerung industrieller
Ablaufe sowie Minicomputer zur Uberwachung vor-
beugender Wartungs- und Schmierungsarbeiten an
Produktions- und beweglichen Maschinen; Apparate
und Instrumente zur Messung der Viskositat von Flis-

sigkeiten;

alle in Klasse 16 enthaltenen Waren, einschlief3lich
gedruckte Verdffentlichungen; Druckereierzeugnisse;
Zeitungen, Zeitschriften und Magazine; Gutscheine;
Papier- und Schreibwaren, ausgenommen Bander,
Etiketten und Zubehor fur Druckgerate; Poster und
Plakate; Aktenordner; Karten; Reiseschecks; Abbu-
chungskarten; Zahlkarten, Personenidentifizierungs-

karten; Kreditkarten; Werbeschilder; Landkarten und



Klasse 19:

Reisefuhrer; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenom-

men Apparate,

alle in Klasse 19 enthaltenen Waren, einschlief3lich
Baumaterialien und Stralenbaumaterialien, alle nicht
aus Metall; Asphalt, Pech und Bitumen, Makadam und
Materialien zum Beschichten, zur Instandhaltung und

zur Reparatur von Stral3en;

(2)  Wort-/Bildmarke EM 165 704

Mobil

eingetragen am 21. Juni 1999 fur die Waren der

Klasse 1:

alle in Klasse 1 enthaltenen Waren, einschliel3lich
chemischer Erzeugnisse fiur gewerbliche und wissen-
schaftliche Zwecke, alles Erdélprodukte oder -deri-
vate; Schlichtemittel/Leimungsmaterial, Trockenmittel,
Plastifiziermittel, Entschaumungsmittel, Wachsemulsi-
onen, Lésungsmittel fur Epoxidharze und Uberzugs-
massen (nicht in Form von Anstrichfarben), Feuer-
l6schmittel, alle als chemische Produkte fir gewerbli-
che Zwecke; chemische Erzeugnisse, soweit sie in
Klasse 1 enthalten sind, fur landwirtschaftliche, gar-
tenbauliche und forstwirtschaftliche Zwecke; Diinge-
mittel; Anla3substanzen und chemische Mittel zum
Loten und fur die Metallbearbeitung; Gerbmittel und
chemische Substanzen fir die Behandlung von Hau-
ten und Leder; Klebemittel fur gewerbliche Zwecke;

unverarbeitete Kunststoffe in Form von Pasten, FlUs-



Klasse 3:

Klasse 4:

Klasse 9:
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sigkeiten, Dispersionen, Emulsionen und Granulaten,
einschliel3lich Polyethylen und Polyethylenglykol,
Kunstharze, Hydraulikflissigkeiten, Flussigkeiten fur
Automatikgetriebe, Bremsflussigkeiten und Kraftstoff-
additive, Schmiermittel (einschlie3lich Motorendle)
und -fette; chemische Mittel zur Verwendung als
Kuhlmittel und Frostschutzmittel sowie Enteisungs-

mittel;

alle in Klasse 3 enthaltenen Waren, einschliefRlich
Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;
Autowaschmittel; Waschmittel flir Windschutzschei-

ben; Flussigreiniger fur Textilstoffe; Wachspolitur;

alle in Klasse 4 enthaltenen Waren, einschliel3lich
technischer Ole und Fette (andere als Speisedle und -
fette sowie atherische Ole), einschlieRlich Ol fur
Kreislaufe, Motorendl, Maschinendl, Ol fur Metallver-
arbeitung, Schmierél, Motorendl, rostldsendes Ol,
Schmierstoffe, einschliel3lich synthetischer Schmier-
mittel; Brennstoffe (einschlieBlich Benzin) und L6-
sungsmittel als Erdoélderivate, alle soweit in Klasse 4
enthalten; Ole fiur Heiz- und Beleuchtungszwecke;
Wachse zur Verwendung in der Produktion; Erdolpro-
dukte, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, fir
gewerbliche Zwecke sowie schmutzabsetzende und -
absorbierende Verbindungen; Kerzen, Talglichte,
Nachtlichte, Dochte;

alle in Klasse 9 enthaltenen Waren, einschlief3lich

Magnetaufzeichnungstrdger wie magnetische und



Klasse 16:

Klasse 19:
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maschinenlesbare Karten mit kodierten Informationen;
automatische Zahl- und Kartenlesemaschinen; Be-
rechtigungskarten, Abbuchungskarten und Personen-
identifizierungskarten, alle mit aktiven Komponenten
und als Datentrager; Datenverarbeitungsgerate und
Computer sowie Programme dafiir; Uberwachungsge-
rate und -instrumente; Teile und Bestandteile fur vor-
stehend genannte Waren, einschlie3lich elektrische
und elektronische Anlagen und Apparate fiur die
Uberwachung, Kontrolle und Steuerung industrieller
Ablaufe sowie Minicomputer zur Uberwachung vor-
beugender Wartungs- und Schmierungsarbeiten an
Produktions- und beweglichen Maschinen; Apparate
und Instrumente zur Messung der Viskositat von Flis-

sigkeiten;

alle in Klasse 16 enthaltenen Waren, einschlief3lich
gedruckte Verdffentlichungen; Druckereierzeugnisse;
Zeitungen, Zeitschriften und Magazine; Gutscheine;
Papier- und Schreibwaren, ausgenommen Bander,
Etiketten und Zubehor fir Druckgerate; Poster und
Plakate; Aktenordner; Karten; Reiseschecks; Zahl-
karten, Geldkarten, Personenidentifizierungskarten;
Kreditkarten; Werbeschilder; Landkarten und Reise-
fuhrer; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Ap-

parate;

alle in Klasse 19 enthaltenen Waren, einschlief3lich
Baumaterialien und StralRenbaumaterialien, alle nicht
aus Metall; Asphalt, Pech und Bitumen, Makadam und
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Materialien zum Beschichten, zur Instandhaltung und

zur Reparatur von Strafl3e;

Wortmarke EM 82 412

MOBIL

eingetragen am 10. Dezember 2002 fiir die Dienstleistungen der

Klasse 36:

Klasse 37:

Klasse 41:

alle Leistungen in Klasse 36, einschliel3lich Ausgabe
von Kreditkarten, Debitkarten, Abbuchungskarten,
Kaufberechtigungskarten, Diskontkarten und Geld-
karten; Kauffinanzierungen; elektronischer Kapital-
transfer und Geldautomatenservice; Erstellen von Ab-
rechnungen und Analysen fur alle vorstehend ge-
nannten Leistungen; Zahlungsbearbeitung; Finanzcle-

aring;

alle in Klasse 37 enthaltenen Dienstleistungen, ein-
schlie3lich Kraftfahrzeugservice, Wartung und Repa-
ratur; Fetten und Abschmieren von Kraftfahrzeugen;
Reinigen und Polieren von Kraftfahrzeugen; Waschen
von Kraftfahrzeugen; Rostschutzbehandlung von
Kraftfahrzeugen; Lackieren von Kraftfahrzeugen; Rei-
fen- und Pannendienst; Kraftfahrzeugservicestation,
einschlief3lich Tankstelle;

alle in Klasse 41 enthaltenen Leistungen, einschliel3-
lich Organisierung von Sport- und Unterhaltungswett-

bewerben;
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Klasse 42: Verifizierung der Identitat einer Person im Zusammen-
hang mit Finanzangelegenheiten wie z. B. bei Kredit-

leistungen;

4) Wortmarke EM 4 516 613

MOBIL AUTOCARE

eingetragen am 2. August 2006 fur die Dienstleistungen der

Klasse 37: Instandhaltung und Reparatur, Schmierung, Waschen
von Kraftfahrzeugen und Dienstleistungen einer Tank-

stelle.

Die Markenstelle fir Klasse 35 des DPMA hat mit dem Beschluss vom
25. Mai 2010 eine Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmar-
ken verneint und die Widerspruche zuriickgewiesen. Zur Begrindung fuhrte sie
aus, dass sich die angegriffene Marke und die jeweiligen Widerspruchsmarken
teilweise bei identischen, hochgradig &hnlichen bzw. &hnlichen Waren und
Dienstleistungen begegnen konnten. Den Widerspruchsmarken EM 82 453 und
EM 165 704 konnte eine gesteigerte Kennzeichnungskraft fur Ole, Brennstoffe,
Treibstoffe etc. zugesprochen werden. Die angegriffene Marke halte aber selbst
hinsichtlich identischer Waren und Dienstleistungen und bei Anwendung nur
durchschnittlicher Sorgfalt den erforderlichen deutlichen Abstand zu den jeweiligen
Widerspruchsmarken noch ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die jeweili-
gen Vergleichsmarken schon durch den zusatzlich Bestandteil ,MAKS* der ange-
griffenen Marke, der den jeweiligen Widerspruchsmarken fehle. Die angesproche-
nen Verkehrskreise héatten auch keine Veranlassung, den ersten Wortteil ,MAKS*
der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlassigen, zumal der weitere
Bestandteil ,MOBIL* im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Kraftstoffen eher

kennzeichnungsschwach sei. Auch wirde das Publikum in ,MAKS* keinen Hin-
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weis auf das turkische Wort ,Maksimum® mit der Bedeutung ,Maximum* erkennen,
es handele sich auch nicht um eine offizielle Abktrzung hierfir. Die genannten
Unterschiede reichten aus, um den Marken ein eigenstandiges Klangbild zu ver-
leihen. Die angesprochenen Verkehrskreise wirden auch nicht davon ausgehen,
dass es sich bei der jungeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechen-
den handele, da die Marken unterschiedlich gebildet seien. Der gemeinsame
Wortbestandteil ,MOBIL" sei als beschreibender Hinweis auch eher nicht als Se-

rienzeichen geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie bean-

tragt,

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 25. Mai 2010

aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, den Widerspruchsmarken kdme hinsichtlich der von ihnen je-
weils geschitzten Waren und Dienstleistungen von Haus aus bereits eine durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zu, die durch intensive Benutzung noch deutlich
gesteigert worden sei. Diese erhthte Kennzeichnungskraft sei nicht auf die Waren
Ole, Brennstoffe, Treibstoffe usw. beschréankt, sondern strahle jedenfalls auf alle
verwandten Waren und Dienstleistungen aus, die einen Bezug zum Betrieb, zur
Wartung und zur Reparatur von Fahrzeugen aufwiesen. Den angesichts dessen
sowie der Identitat bzw. hochgradigen Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden
Waren und Dienstleistungen zu fordernden grof3en Abstand halte die angegriffene
Marke zu den jeweiligen Widerspruchsmarken nicht ein. Durch die vollstandige
Ubernahme des auRerst bekannten alteren Zeichens ,MOBIL", das fiir die hier in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen keinerlei beschreibende Anklange
aufweise, in die angegriffene Marke bestehe eine hochgradige klangliche und
schriftbildliche Ahnlichkeit. Vor diesem Hintergrund kénne die Abweichung am
Wortanfang der Vergleichszeichen die Verwechslungsgefahr nicht ausschlief3en.

Im Ubrigen werde das Publikum den Bestandteil ,MAKS* der angegriffenen Marke,
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der klanglich als ,Max“ wahrgenommen werde und somit in der Bedeutung ,Maxi-
mum* einen beschreibenden Gehalt aufweise, unbertcksichtigt lassen. Selbst
wenn eine Pragung des angegriffenen Zeichens durch das Element ,MOBIL" nicht
angenommen werden sollte, so werde das Publikum diesem Bestandteil aufgrund
seiner Bekanntheit als Marke und als Firmenschlagwort der Widersprechenden in
dem zusammengesetzten Zeichen ,MAKS MOBIL" zumindest eine selbstandig
kennzeichnende Stellung beimessen. Dies gelte umso mehr, als die Beschwerde-
gegnerin das Zeichen ,MAKS* ausweislich einer Internetrecherche auch als Un-
ternehmensbezeichnung verwende. Abgesehen davon bestehe auch eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, da sie,
die Widersprechende, Uber zahlreiche Marken mit dem Bestandteil ,MOBIL" ver-

fuge, die sie auch tatsachlich auf dem Markt benutze.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass den Widerspruchsmarken EM 82 453 und EM 165 704
allenfalls fiir die im angefochtenen Beschluss genannten Waren ,Ole, Brennstoffe,
Treibstoffe usw.” eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuerkannt werden kénne,
nicht hingegen fir den Dienstleistungsbereich Fahrzeugservice und Waschen von
Fahrzeugen. Abgesehen von einer teilweisen ldentitat der in Klasse 37 geschiitz-
ten Dienstleistungen sei eine Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen der
Vergleichsmarken zu verneinen. Insbesondere lagen die dem Automobilbereich
zuzuordnenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch nicht im engen
Ahnlichkeitsbereich zu den o. g. Waren der Widerspruchsmarken EM 82 453 und
EM 165 704. Es sei zudem von einem hohen Grad an Aufmerksamkeit der ange-
sprochenen Durchschnittsverbraucher bei dem Erwerb von Waren bzw. der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen im Fahrzeugbereich auszugehen, was sich
verwechslungsmindernd auswirke. Vor diesem Hintergrund sei kein besonders

grol3er Abstand der angegriffenen Marke zu den Widerspruchsmarken einzuhal-
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ten, der hier jeweils gewahrt sei. Die Vergleichsmarken wiesen deutliche klangli-
che und schriftbildliche Unterschiede auf. Die angegriffene Marke werde durch
den Wortbestandteil ,MAKS*" gepragt, zumal der weitere Bestandteil ,MOBIL" fur
den Fahrzeugbereich nicht kennzeichnungskraftig sei. ,MAKS* wiirde auch weder
im Turkischen noch im Deutschen mit ,Maksimum/Maximum® in Verbindung ge-
bracht werden. Die EuGH-Rechtsprechung zu ,THOMSON LIFE" sei auf den vor-
liegenden Fall nicht anwendbar, da es bei der angegriffenen Marke bereits an ei-
nem erkennbaren Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin fehle. Eine
mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei eben-
falls zu verneinen, da das gemeinsame Wortelement ,MOBIL" sich wegen seines
beschreibenden Charakters nicht als Stammbestandteil eigne. Die Marke ,MOBIL"
habe sich auch nicht zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen der Wider-
sprechenden entwickelt, dieser Bestandteil sei in dem Unternehmenskennzeichen

-Exxon Mobil Corporation” vielmehr von untergeordneter Bedeutung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde ist im tenorierten Umfang begriundet, weil insoweit zwi-
schen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne
von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG besteht. In Bezug auf
die fur die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen ,Mar-
keting und Werbung einschliel3lich Erstellen, Aktualisieren und Vermieten von
Werbeflachen; Konzeption von Préasentationen und anderen Informationsangebo-
ten zu Werbe- und Verkaufszwecken, insbesondere zur Verdffentlichung im Inter-
net, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechni-
ken, soweit in Klasse 35 enthalten; Werbung, Geschéaftsfihrung” ist wegen abso-

luter Dienstleistungsunéhnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
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Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hdchstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller
Umstande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR
2004, 598, 599 -Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR
2006, 859, 860 Rdnr. 16 — Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA
ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 —
INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 — Metrobus;
GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 — PICA-
RO/PICASSO).

1. Widerspruch aus der Wortmarke EM 82 453 ,MOBIL"

a) Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken teilweise zur

Kennzeichnung hochgradig ahnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grund-
satzlich anzunehmen, wenn diese unter Beriicksichtigung aller erheblichen Fakto-
ren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffen-
heit, ihrer regelmafiigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafligen Vertriebs- oder
Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-
ganzende Produkte oder Leistungen oder anderer fur die Frage der Verwechs-
lungsgefahr wesentlichen Grinde so enge Beriihrungspunkte aufweisen, dass die

beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein konnten, sie stammten aus demsel-
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ben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507,
508 — EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009,
47, 53 Rdnr. 65 — Edition Albert René).

aa) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 beanspruchte Dienstleistung
.Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung)“ weist zu den fur die Wi-
derspruchsmarke geschiitzten Waren der Klasse 4 betreffend u. a. technische Ole
und Fette, Schmiermittel und Brennstoffe eine hochgradige Ahnlichkeit auf, weil
die fraglichen Waren bei der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen regelméaRig
Verwendung finden, es sich also um einander erganzende Leistungen und Pro-
dukte handelt. Entsprechendes gilt fur die in Klasse 3 eingetragenen Wider-
spruchswaren ,Autowaschmittel; Waschmittel fur Windschutzscheiben; Flussigrei-
niger fur Textilstoffe; Wachspolitur®, die zum ,Waschen von Fahrzeugen®, wie von

der jungeren Marke in Klasse 37 weiter beansprucht, bestimmt sind.

bb) Eine enge Ahnlichkeit weisen die genannten Widerspruchswaren der Klas-
sen 3 und 4 auch zu den in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der ange-
griffenen Marke ,Vermittlung von Handelsgeschéaften flr andere; Vermittlung von
Vertrdgen Uber den An- und Verkauf von Waren flr Dritte; Beschaffungsdienst-
leistungen fur Dritte (Erwerb von Waren fur andere Unternehmen)“ auf, da sich
diese Makler- bzw. Beschaffungsdienstleistungen, die laut Verzeichnis nicht auf
bestimmte Bereiche beschrankt sind, auch auf technische Ole, Fette, Schmier-

mittel und Brennstoffe bzw. Autowaschmittel und dergleichen beziehen kénnen.

cc) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 35 weiter beanspruchten ,E-Com-
merce-Dienstleistungen, namlich Bestellannahme und Lieferauftragsservice, Zu-
sammenstellung von Kraftfahrzeugdaten in ~ Computerdatenbanken“ sowie die
in Klasse 38 eingetragenen Dienstleistungen ,Bereitstellen einer E-Commerce-
Plattform im Internet [im Verzeichnis doppelt aufgefiihrt]; Bereitstellen des Zugriffs
auf Informationsangebote zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen so-

wie Online-Diensten,; Dienstleistungen eines Internet-Providers, namlich
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Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, Ubermitteln von Kraftfahr-
zeugdaten im Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Kraftfahrzeug-
daten in Computernetzwerken* werden allgemein als Internetdienste zusammen-
gefasst (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
15. Auflage, S. 345, 353). Diese stehen in einem engen funktionalen Zusammen-
hang zu den in Klasse 9 geschutzten Widerspruchswaren ,Datenverarbeitungsge-
rate und Computer sowie Programme dafir®, weil die Inanspruchnahme von Inter-
netdiensten eine entsprechende Hard- und Software erfordert (vgl. auch BPatG
25 W (pat) 49/03 und 29 W (pat) 220/00). Im Ubrigen besteht ein solcher enger
funktionaler Zusammenhang auch zwischen den ,E-Commerce-Dienstleistungen”
und den Waren, mit denen Handel getrieben werden kann. Da eine Einschréankung
der von der jungeren Marke beanspruchten E-Commerce-Dienstleistungen auf
eine bestimmte Branche im Verzeichnis nicht erfolgte, kdnnen sich diese auch auf
die Widerspruchswaren der Klassen 3, 4 und 9 beziehen. Damit besteht zwischen

den o. g. Waren und Dienstleistungen insgesamt eine hochgradige Ahnlichkeit.

dd) Fir die von der angegriffenen Marke weiter beanspruchte Dienstleitung ,Tele-
kommunikation, insbesondere Informations- und Kommunikationsdienste fur of-
fene und geschlossene Benutzerkreise® in Klasse 38 ist aufgrund der starken
Uberschneidungen im Anwendungsbereich eine erhebliche Ahnlichkeit zu den Wi-
derspruchswaren der Klasse 9 ,Datenverarbeitungsgerate und Computer sowie
Programme dafir* anzunehmen (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 104/02 und 147/02).

ee) Die ubrigen fur die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleis-
tungen sind als unahnlich zu bezeichnen, so dass insoweit eine Verwechslungs-
gefahr ausscheidet. Denn die Dienstleistungen ,Marketing und Werbung ein-
schlie3lich Erstellen, Aktualisieren und Vermieten von Werbeflachen; Konzeption
von Prasentationen und anderen Informationsangeboten zu Werbe- und Verkaufs-
zwecken, insbesondere zur Veréffentlichung im Internet, in anderen Datennetzen,

in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken, soweit in Klasse 35 enthal-
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ten; Werbung, Geschéftsfihrung“ haben keinerlei Bezug zu den Widerspruchswa-

ren.

b) Der Widerspruchsmarke ,MOBIL* kommt von Haus aus eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zu, die jedenfalls fir einen Teil der eingetragenen Waren

durch intensive Benutzung gesteigert ist.

aa) Eine origindre Schwachung der Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit
Waren, die einen Bezug zum Betrieb, zur Wartung und zur Reparatur von Fahr-

zeugen aufweisen, kann nicht angenommen werden.

Das Wort ,mobil* wird im deutschen Sprachgebrauch als Adjektiv u. a. mit den
Bedeutungen ,beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden“ verwendet
(DUDEN - Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. 2007, S. 1157). In dieser Be-
deutung vermag es Merkmale der in Klasse 4 eingetragenen Widerspruchswaren,
also von technischen Olen und Fetten, Schmiermitteln, Brennstoffen und derglei-
chen, nicht unmittelbar zu beschreiben. Denn diese Waren zeichnen sich nicht
dadurch aus, dass sie beweglich (,mobil*) sind, sondern durch andere Eigen-
schaften, wie beispielsweise die Viskositat, Oktanzahl oder Additive. Auch wenn
Ole und Kraftstoffe letztlich der Mobilitat eines Fahrzeuges dienen, bedarf es fir
die Feststellung dieses Zusammenhangs mehrer gedanklicher Zwischenschritte
und Erganzungen, so dass dem Widerspruchszeichen insoweit kein beschreiben-
der Charakter zukommt. Von einer originaren Kennzeichnungsschwéche kann da-
her nicht ausgegangen werden, auch wenn es sich um ein sog. ,sprechendes Zei-

chen® handeln mag.

Im Zusammenhang mit den hier relevanten weiteren Widerspruchswaren der
Klassen 3 und 9 ist ein beschreibender Bezug des Wortzeichens ,MOBIL" eben-

falls nicht erkennbar.
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bb) Die Widersprechende hat geltend gemacht - und dies durch Vorlage teils
aussagekréaftiger Unterlagen auch belegt -, dass die Widerspruchsmarke jedenfalls
fur Waren der Klasse 4 wie technische Ole, Brennstoffe und dergleichen in be-
trachtlichem Umfang seit weit Uber zehn Jahren tatsachlich benutzt worden ist. Die
Frage, ob die in diesem Zusammenhang mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2008
(Bl. 74/93 VA) vorgelegten Unterlagen als ausreichend anzusehen sind, bedarf
keiner naheren Erérterung, da die intensive Benutzung der Widerspruchsmarke
jedenfalls fur die vorgenannten Waren gerichtsbekannt ist.

Bei der Widerspruchsmarke ist daher hinsichtlich dieser Waren der Klasse 4 auf-
grund ihrer Bekanntheit von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft und damit
von einem weiten Schutzumfang auszugehen. Die Frage, ob und in welchem
Umfang diese Kennzeichnungskraft auf weitere, eng verwandte Waren ausstrahlt,

kann dahingestellt bleiben.

c) Denn selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft halt die angegriffene Marke bei samtlichen im engen Ahn-
lichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen den zur Verneinung der
Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.
Dies gilt auch bei Anwendung einer u. U. gesteigerten Sorgfalt seitens der ange-
sprochenen Verkehrskreise bei der Inanspruchnahme von Waren und Dienstleis-
tungen, die die Funktionsfahigkeit und damit Sicherheit eines Fahrzeuges beein-

flussen koénnen.

Maf3gebend fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR
2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel;, BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad
der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im
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(Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmaBig bereits die hinreichende Uberein-
stimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008,
393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr
grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden
Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere starker im Erinne-
rungsbild zu haften pflegen. Fir den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbe-
sondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelméafiig
grolBere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-
VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist vor diesem Hintergrund zu vernei-

nen.

aaa) Inihrer Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Wort-/Bildmarke

MAKSmoBIL und die Widerspruchsmarke ,MOBIL" in Wortlange und grafischer

Ausgestaltung. Eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht ist daher zu

verneinen.

bbb) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunachst da-
von auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene
Marke nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit
.Maks Mobil* benennen werden (vgl. u. a. BGH a. a. O., 862 Rdnr. 29 — Malteser-
kreuz I; a. a. O., 905 Rdnr. 25 — SIERRA ANTIGUOQO), so dass vorliegend grafische
Unterschiede der Marken unberiicksichtigt bleiben kénnen. Eine klangliche Ver-
wechslungsgefahr kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden
Marken identisch enthaltene Wortbestandteil "MOBIL" keine die jingere Marke
pragende Funktion aufweist. Denn das Wortelement "MAKS" tritt flr die angespro-
chenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zuruick, dass es fir den Gesamtein-
druck vernachlassigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr.41 -
HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. — THOMSON
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LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr.18 — Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888
Rdnr. 22 u. 31 — Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 — SIERRA
ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 — Augsburger Puppenkiste). ,MAKS*
ist kein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache und wird von den angespro-
chenen inlandischen Verkehrskreisen auch nicht ohne weiteres als Abklrzung des
turkischen Wortes ,Maksimum® mit der Bedeutung ,Maximum® erkannt. Es tragt
daher zum klanglichen Gesamteindruck der jingeren Marke ebenso bei wie der
weitere Bestandteil ,MOBIL", dem aus 0. g. Griinden ebenfalls kein beschreiben-
der Charakter in Bezug auf die hier in Rede stehenden Dienstleistungen zukommt.
Damit liegen in der angegriffenen Marke zwei gleichgewichtige Wortbestandteile

vor, so dass eine Pragung durch eines dieser beiden Elemente ausscheidet.

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokal-
folge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der dreisilbigen Wortkombination
"MAKS MOBIL" mit der Vokalfolge ,A-O-1** steht die zweisilbige Bezeichnung
"MOBIL" mit der Vokalfolge ,O-1“ gegenuber. Ferner findet der in der Regel starker

beachtete Wortanfang "MAKS" in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

ccc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aufgrund des zusatzli-
chen Wortes ,MAKS" in der jungeren Marke, das keinen erkennbaren Bedeu-

tungsgehalt hat, aus.

bb) Allerdings ist hier eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichts-
punkt der Markenusurpation zu bejahen.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden,
obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichs-
marken erkennen, wird angenommen, wenn ein mit der alteren Marke Uberein-
stimmender Bestandteil identisch oder ahnlich in eine zusammengesetzte Marke
oder komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, in der er - insbesondere ne-

ben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jin-
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geren Marke - eine selbstéandig kennzeichnende Stellung behélt, und wenn wegen
der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit der alteren Marke bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbunde-
nen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON
LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 — Malteserkreuz |; BGH GRUR 2008, 258
Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr.15 -
OFFROAD).

Nach der neueren Rechtsprechung des BGH ist die Beteiligung eines Unterneh-
menskennzeichens oder eines Stammbestandteils auf der Seite des Inhabers des
jungeren Zeichens keine Notwendigkeit mehr fir die Bejahung einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation. Vielmehr
sind auch andere Fallgestaltungen denkbar, in denen ein Zeichen, das als Be-
standteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung
aufgenommen wird, eine selbstandig kennzeichnende Stellung behélt, ohne dass
es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kenn-
zeichnung dominiert oder pragt (BGH GRUR 2006, 859, 861 Rdnr. 22 - Malteser-
kreuz I; GRUR 2009, 484, 491 Rdnr. 80 - Metrobus; Strobele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl,, 8 9 Rdnr. 424 ff. m. w. N.).

Vorliegend wurde das zumindest durchschnittlich kennzeichnungskraftige Wider-

spruchszeichen ,MOBIL" identisch in den Wortbestandteil der jungeren mehrglied-

MAECMOBIL (ibernommen. Entgegen der Ansicht der Beschwerde-

rigen Marke
gegnerin ist der Bestandteil ,Mobil“ in dem Unternehmenskennzeichen der Wider-
sprechenden ,Exxon Mobil Corporation® nicht von untergeordneter Bedeutung,
vielmehr hat er sich gerichtsbekannt zu einem bekannten Firmenschlagwort der
Widersprechenden entwickelt. Aus diesem Grund tritt der Bestandteil ,MOBIL" im
Gesamtgeflige der jungeren Marke neben dem weiteren Wortelement ,MAKS*
selbstandig hervor (BGH a. a. O. Rdnr. 80 - Metrobus). Fur die Zuerkennung einer

selbstandig kennzeichnenden Stellung bedarf es nach der Rechtsprechung des
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BGH auch nicht einer identischen Ubernahme der alteren Marke, vielmehr kann
auch eine bloR &ahnliche Ubernahme der alteren Marke geniigen, z. B. in einer
unterschiedlichen Farbstellung (BGH a. a. O. Rdnr. 18 - Malteserkreuz I; GRUR
2010, 833, 835 Rdnr.24 - Malteserkreuz IlI; Strobele/Hacker a.a.O., 89
Rdnr. 416 m. w. N.). Es ist hier daher unschadlich, dass das tbernommene Wort-
zeichen ,MOBIL" in der jungeren Marke farblich und grafisch ausgestaltet wurde,
zumal sich die Bildelemente im Rahmen des Werbeublichen halten und fir sich
gesehen eher kennzeichnungsschwach sind. Die beiden Wortbestandteile ver-
schmelzen auch nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit oder einem einheitlich
wirkenden Phantasiezeichen. Im Hinblick auf die hochgradig &hnlichen Waren und
Dienstleistungen der Vergleichsmarken (s. 0. unter a) ist es daher gerechtfertigt,
Uber die Rechtsfigur der selbstéandig kennzeichnenden Stellung eine Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen (BGH GRUR 2008, 905, 909 Rdnr. 39 f. - Pantohexal).
Denn in dieser Konstellation kann das Publikum die Vergleichszeichen gedanklich
in der Weise verbinden, dass es die jungere Marke als dem Unternehmen des
eingefuhrten &lteren Zeichens zugehdérig ansieht und somit eine Verwechslung
hinsichtlich der wirtschaftlichen Unternehmenszugehorigkeit der Produkther-
kunftsidentitat der Marken entstehen kann. Zumindest kann bei den angesproche-
nen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden, dass die fraglichen Wa-
ren und Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unterneh-

men stammen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz ).

Es bedarf somit keiner Klarung mehr, ob es sich bei ,MAKS* um ein der Be-

schwerdegegnerin zuzurechnendes Unternehmenskennzeichen handelt.

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die im hochgradigen Ahnlich-
keitsbereich liegenden Dienstleistungen der jingeren Marke eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation auf. Ob dar-
Uber hinaus eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serien-
zeichens vorliegt, kann dahingestellt bleiben.
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2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke EM 165 704 Mobil

Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die im Tenor genannten
Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1,
9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken teilweise zur
Kennzeichnung hochgradig ahnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet. In-
soweit wird auf die obigen Ausfihrungen zur Widerspruchsmarke EM 82 453 unter

Ziffer 1. a) verwiesen.

b) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gilt das zum

vorigen Widerspruch Gesagte unter Ziff. 1 b) im Wesentlichen entsprechend.

c) Selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke halt die angegriffene Marke hinsichtlich der hochgradig
ahnlichen Waren und Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungs-

gefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.
aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist allerdings zu verneinen.

aaa) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Marke

MAKSmoBIC und die Widerspruchsmarke Mobil geytlich in Wortlange und

grafischer Ausgestaltung.

bbb) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist wiederum da-
von auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Vergleichsmarken
jeweils nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit
.Maks Mobil* bzw. ,Mobil“ benennen werden, so dass vorliegend grafische Unter-
schiede der Marken unbertcksichtigt bleiben kénnen. Eine klangliche Verwechs-

lungsgefahr kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Mar-
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ken identisch enthaltene Wortbestandteil "MOBIL" keine die jungere Marke préa-
gende Funktion aufweist. Insoweit wird auf die obigen Ausfiihrungen unter Ziff. 1

c) aa) bbb) verwiesen.

bb) Allerdings ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt

der Markenusurpation zu bejahen.

Vorliegend wurde der zumindest durchschnittlich kennzeichnungskraftige Wortbe-
standteil des Widerspruchszeichens ,MOBIL" identisch in den Wortbestandteil der
jungeren mehrgliedrigen Marke Ubernommen, wo er neben dem weiteren Wort-
element ,MAKS* aus den oben unter Ziff. 1 ¢) bb) genannten Grinden eine selb-
standig kennzeichnende Stellung behalt. Die leicht unterschiedliche grafische
Ausgestaltung des Wortelements ,MOBIL" in der angegriffene Marke und in der
Widerspruchsmarke, die sich jeweils im Rahmen des Werbeublichen halt und fur
sich gesehen eher kennzeichnungsschwach ist, ist dabei unschéadlich. Abgesehen
davon hat die jungere Marke sogar die Farbgebung der Widerspruchsmarke (blau,

rot, weild) Ubernommen.
Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die im engen Ahnlichkeitsbe-
reich liegenden Dienstleistungen der jingeren Marke eine mittelbare Verwechs-

lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation auf.

3. Widerspruch aus der Wortmarke EM 82 412 MOBIL"

Zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich der im Tenor genannten
Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1,
9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Die fur die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 37
.Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeu-

gen*” sind identisch mit den fir die Widerspruchsmarke in Klasse 37 eingetragenen
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Dienstleistungen betreffend Kraftfahrzeugservice, Wartung, Reparatur und Wa-

schen von Kraftfahrtzeugen.

Im Ubrigen sind die sich gegeniiberstehenden Dienstleistungen als unahnlich ein-

zustufen, da sie keine relevanten Beriihrungspunkte aufweisen.

b) Hinsichtlich der origindr durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke gelten die Ausfiilhrungen zur Widerspruchsmarke EM 82 453 ent-
sprechend (s. o. Ziff. 1 b).

Die Frage, ob und in welchem Umfang die festgestellte gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke EM 82 453 aufgrund intensiver Benutzung fur
technische Ole, Brennstoffe und dergleichen auch auf die fir die Widerspruchs-
marke EM 82 412 geschitzten Dienstleistungen im Kfz-Bereich ausstrahlt, kann

dahingestellt bleiben.

c) Denn selbst bei Zugrundelegung einer nur  durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft hélt die angegriffene Marke bei den im Identitatsbereich lie-
genden Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderli-

chen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Insoweit gilt das zum Widerspruch aus der Marke EM 82 453 Gesagte (s. o. Ziff. 1

c) entsprechend.

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die identischen Dienstleistungen
eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusur-

pation auf.
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4. Widerspruch aus der Wortmarke EM 4 516 613 ,MOBIL AUTOCARE"

Zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich der im Tenor genannten
Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1,
9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG.

a) Die fur die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen der Klasse 37
.Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Waschen von Fahrzeu-
gen“ sind identisch mit den fur die Widerspruchsmarke in Klasse 37 eingetragenen

Dienstleistungen.

b) Selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke halt die angegriffene Marke hinsichtlich der identischen
Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Ab-

stand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

aa) Die Vergleichsmarken werden allerdings nicht unmittelbar verwechselt.

aaa) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Marken MAKEMOBIL und

.MOBIL AUTOCARE" durch die grafische Ausgestaltung und den zusétzlichen
Wortbestandteil ,MAKS" bzw. ,AUTOCARE", der in der jeweiligen Gegenmarke
keine Entsprechung findet und zu unterschiedlichen Wortlangen fuhrt. Eine Ver-

wechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht ist daher zu verneinen.

bbb) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist hier zu berick-
sichtigen, dass der in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil ,MOBIL*
die allein rechtlich kollisionsbegriindende Stellung einnimmt, weil das nachge-
stellte Element ,AUTOCARE" als beschreibende und damit schutzunfahige
Angabe zur Kollision nicht heranzuziehen ist. Der Ausdruck “AUTOCARE” setzt
sich aus dem gelaufigen Begriff “Auto” (Kurzform fir Automobil) und dem aus dem
englischen Grundwortschatz stammenden Wort “care” (Pflege) zusammen. Der
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Gesamtbegriff “AUTOCARE” ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, wird jedoch
von den angesprochenen inlandischen Verkehrskreisen ohne weiteres in der
Bedeutung von *“Autopflege” verstanden. In Bezug auf die von der
Widerspruchsmarke geschutzten Dienstleistungen der Klasse 37 handelt es sich
damit bei “AUTOCARE” um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe, die am

Schutzumfang der Marke nicht teilnimmit.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt dennoch nicht in Betracht, weil der in
beiden Marken identisch enthaltende Wortbestandteil "MOBIL" keine die jingere
Marke pragende Funktion aufweist. Insoweit wird auf die obigen Ausfiihrungen

unter Ziff. 1. c) aa) bbb) verwiesen.

bb) Allerdings ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt

der Markenusurpation zu bejahen.

Vorliegend wurde der allein kollisionsbegriindende Wortbestandteil ,MOBIL" der
Widerspruchsmarke identisch in den Wortbestandteil der jiingeren mehrgliedrigen
Marke Ubernommen, wo er neben dem weiteren Wortelement ,MAKS" aus den
oben unter Ziff. 1 ¢) bb) genannten Griunden eine selbstédndig kennzeichnende
Stellung behalt (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-
InterConnect; BPatG 25 W (pat) 32/07 - RenuVitalis/RENU MULTI-PLUS).

Die Vergleichsmarken weisen daher in Bezug auf die identischen Dienstleistungen
eine mittelbare Verwechslungsgefahr auf.

Grabrucker Kortge Dorn

pro



