29 W (pat) 131/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 056 082

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Juni 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabru-

cker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

tip doc



ist am 28. August 2008 angemeldet und am 6. Februar 2009 unter der Nummer
30 2008 056 082 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) gefuhrte Register eingetragen worden u. a. fur die Waren der
Klasse 9:

Computersoftware; mit Programmen versehene Datentrager;
Computerprogramme; bespielte und unbespielte Datentréager;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit
in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Zeitschriften; Bl-
cher; Karteikarten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Ap-

parate); Poster; Plakate; Schautafeln (soweit in Klasse 16 enthal-

ten); Schaubilder (soweit in Klasse 16 enthalten).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 13. Marz 2009 vero6ffentlicht wurde, hat

die Inhaberin der alteren Wort-/Bildmarke

die am 17. Januar 2006 unter der Nummer 305 57 561 u. a. eingetragen wurde fur
folgende Waren:

Klasse 9:

wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, foto-

grafische, optische, Wéage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-



und Unterrichtsapparate und -Instrumente; elektrische Blgeleisen,
Batterien jedweder Art und GroRRe, wiederaufladbare Batterien
jedweder Art und Grol3e, Ladegerate fur elektrische Akkumulato-
ren, elektrische Folienschweil3gerate, Computerhardware, Com-
puter, Notebooks, Tischcomputer, elektronische Gerate und Appa-
rate (soweit in Klasse 9 enthalten), namlich Workstations und
Thin-Clients, Monitore, Projektoren, Drucker, Scanner, Digitalton-
wiedergabegerate, digitale Videoabspielgerate, Computerperiphe-
riegerate, insbesondere Drucker, Tastaturen, Maus; tragbare
Computer, Taschen-PCs, personliche und digitale Assistenten,
Telefone, Mobiltelefone, Personenrufgerate, drahtlose E-Mail-Ge-
rate, Computerprodukte und Software, Zubehor, Teile und Be-
standteile zu allen vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse
9 enthalten; Computersoftware, namlich Betriebssystemsoftware,
Netzsoftware, Netzverwaltungssoftware, Schulungssoftware; CD-
ROMs mit Benutzeranleitungen, Handbuichern, Ausbildungsmate-
rial und Produktinformationen; optische Speicherplatten zur Auf-
zeichnung, Speicherung und Wiedergabe von Ton, Bild und Da-
ten, einschlie3lich Compact Discs (CD), magnetooptische Platten
(MD, MO) und Digital Versatile Discs (DVD); Magnetplatten und
Magnetplatten mit groRer Kapazitat zur Aufzeichnung, Speiche-
rung und Wiedergabe von Daten; tragbare Speichermedien, ins-
besondere USB-Sticks, digitale Karten, leere Smartmediakarten,
Kompaktflashmemokarten; beschriebene und beschreibbare Spei-
chermedien, namlich Disketten, CD's, DVD's, Audio und Video
Kassetten; Gerate und Apparate zum Anzeigen, Kodieren, Deko-
dieren, Ubertragen, Empfangen, Speichern und Verarbeiten von
Ton- und/oder Bildsignalen und/oder -daten, insbesondere digitale
und analoge Satellitenkompaktanlagen, DVBT Receiver, DVBT
Antennen, SAT-Receiver und SAT Schuisseln, Verstarker, Emp-

fangsgerate, Audio-/Video-Empfangsgerate, Audio-/Videoprozes-



soren, Tuner, Video-Player, DVD-Player, DAT-Player, CD-Player,
MP3-Player, Fernsteuerungsgerate, integrierte Audiogerate,
Radiogerate, Fernsehapparate, Bildschirme (LCD und TFT),
Wecker, Video-Recorder, CD-Recorder, MP3-Recorder, DVD-
Recorder, DAT-Recorder, Kopfhorer, Mikrophone, Lautsprecher,
insbesondere auch PKW Lautsprecher; Audio- und Video-Ver-
bindungskabel; Fernbedienungen; photographische und optische
Apparate und Instrumente, einschlie3lich Digitalkameras; Filme
(belichtet); mechanische Wageinstrumente; Helme, Fahrradcom-
puter, Warndreiecke, Schlosser (elektrisch); Navigationsgerate,
insbesondere fir Fahrzeuge (Bordcomputer); Rechenschieber und
-scheiben; Messbecher;

Klasse 16:

Papier, Pappe, Papier- und Pappwaren, soweit in Klasse 16 ent-
halten, Schulhefte, Formatpapier, Fotokopierpapier, Abzugspapier,
Endlospapier, Durchschreibepapier; Notiz- und Schreibblécke,
Briefumschlage, Versandtaschen (Verpackungstaschen aus Pa-
pier oder Kunststoff), Musterbeutel (Verpackungstaschen aus Pa-
pier oder Kunststoff), Luftpolstertaschen (Verpackungstaschen
aus Papier oder Kunststoff); Additions-, Kassen- und Textrollen
aus Papier; Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Blcher;
Drucksachen, namlich Formulare und Etiketten (nicht aus Textil-
stoffen); Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren sowie fur Biro-
und Schulbedarf; Biroartikel (ausgenommen Madobel), namlich
nichtelektrische Burogerate; Schreibgerate, insbesondere Blei-
stifte, Kugelschreiber und Filz- und Faserschreiber; Schreibgera-
tezubehor, namlich Tintenschreiber, Ersatzminen, Tinte (soweit in
Klasse 16 enthalten), Fillfederhalter-Ersatzpatronen, Schiuleretuis

(Schreibetuis), Radiergummis und -stifte, Bleistiftanspitzer, Tin-



tenentferner, Textmarker, Farbstifte; Mal-, Zeichenbedarf, namlich
Tafelkreide, Wachsmalkreide, Fingerfarben, Buntstifte, Wasserfa-
sermalstifte, Wassermalfarben, Plakatfarben, Olfarben, Pinsel,
Malerpaletten, Malerleinwand und Malerstaffeleien; Mal- und Zei-
chenblocke, Buntpapier, Metallpapier, Bastelsammelmappen, Pas-
tellkreide, Aquarellfarben, Zeichenstifte und deren Ersatzminen,
Tuschzeichner, Tusche; Zeichengerate, insbesondere Schreib-
und Zeichenschablonen; T-Schienen (Schablonen), Reil3bretter,
Lineale, Winkel, Winkelmesser, Reil3zeug, Zeichenpapier, Millime-
terpapier, Transparentpapier, Schreibwaren, Schreibpapier,
Schreibmappen, Schreibunterlagen; Ringbtcher und Ringeinla-
gen; Heftordnungsmappen, Briefpapier und -umschldge, Rech-
nungs- und Lieferscheinblocke, Auszeichnungsmaterial (Blroarti-
kel), namlich Handprage- und Auszeichnungsgerate, Pragebander
aus Papier, Ersatzrollen fur Auszeichnungsgerate (aus Papier),
Etiketten (nicht aus textilen Stoffen), Buchstaben und Zahlen aus
Papier, Auszeichnungssteck- und -magnettafeln (Buroartikel) und
Buchstaben und Zahlen aus Papier fur Auszeichnungssteck- und
-magnettafeln; Sichthillen; aus Kunststoff bestehende Akten-
hdllen, Prospekthillen, Dokumentenhullen und Schnellhefter;
Briefordner, Aktenordner, Rickenschilder fir Aktenordner, Akten-
register; Registratur- und Archiviersysteme (Buroartikel), insbe-
sondere Hangemappen, Hangetaschen, Einhakhefter und Osen-
hefter; Karteikarten und Karteikartenregister; Ablagekdrbe
(Schreibwaren), Behélter fir Papier- und Schreibwaren; Klebe-
und Heftmaterial fur Burozwecke, Heftmaschinen fur Birozwecke,
Locher; Buroorganisationsmittel (Blurogerate), insbesondere Pult-
ordner, Pultterminordner und Unterschriftenmappen; Buchbinde-
artikel, ndmlich Buchbindegarn und -leinen und andere textile
Stoffe zum Buchbinden; Bindespiralen, Riuckenleimer; Laminier-

folien, Fotoalben, Photographien, photographische Ausdrucke,



Photoecken, Kleber fir Photos; elektrisch und mechanisch be-
triebene Aktenvernichtungsgerate; mechanische und elektrische
Schreibmaschinen; Schreibautomaten und Zubeho6r (soweit in
Klasse 16 enthalten), namlich Farbb&nder und angepasste Koffer;

Laminatoren;

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die fur die angegriffene Marke eingetra-
genen Waren der Klassen 9 und 16 richtet und sich aufgrund des Schriftsatzes der
Widersprechenden vom 8. April 2010 (Seite 2, Bl. 20 GA) nur auf Widerspruchs-

waren derselben Klassen stlitzt.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des DPMA hat mit Beschluss vom 3. Februar 2010
eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und sowohl den
Widerspruch als auch den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke
zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, die Marken kénnten sich auf
identischen oder hochgradig ahnlichen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke
verfiige Uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Von einer gesteigerten
Kennzeichnungskraft konne allenfalls bei bestimmten alltdglichen Konsumgitern
und Verbrauchsartikeln auszugehen sein, jedoch nicht bei den Waren der
Klassen 9 oder 16. Es handele sich um Waren des alltdglichen Bedarfs im nie-
drigen Preissegment, die von breiten Verkehrskreisen ohne besondere Sorgfalt
erworben wirden. Der dadurch gebotene Abstand werde von der angegriffenen
Marke aber noch eingehalten. Die Markenbegriffe ,tip doc” einerseits und ,TiP*
andererseits unterschieden sich klanglich in der Silbenzahl, der Vokalfolge sowie
im Sprech- und Betonungsrhythmus auffallig. Da die angegriffene Marke als Rat-
schlag oder Hinweis im Zusammenhang mit Dokumenten verstanden werde, be-
wirke dieser Sinnanklang die Vermeidung von HOr- und Merkfehlern. Eine
schriftbildliche Ahnlichkeit scheide aufgrund der unterschiedlichen Wortlange
sowie der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils ,doc* der angegriffenen
Marke aus. Fur andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan o-

der ersichtlich. Umstande, die abweichend vom Grundsatz, dass jeder seine



eigenen Kosten trage, eine Kostenauferlegung rechtfertigten, seien von der Inha-

berin der jungeren Marke weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

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

gemal beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 3. Februar 2010 aufzuheben und
die Loschung der Marke anzuordnen.

Sie vertritt die Ansicht, der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil , TIP*
prage den Gesamteindruck der jingeren Marke. Der Zusatz ,doc” stelle eine all-
gemein gelaufige Abkirzung des Begriffes ,document” dar, der in Bezug auf die
beanspruchten Waren rein beschreibend sei, so dass ihm keine mitpragende
Stellung zukomme. Von einer Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke
konne auch deshalb nicht ausgegangen werden, weil sie umfassend benutzt
werde. Jedenfalls bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil
sie, die Widersprechende, Marken besitze, die den Bestandteil , TiP“ in Kombina-
tion mit weiteren Elementen enthielten, so dass die angesprochenen Verkehrs-
kreise die jingere Marke fur eine weitere Marke der Serie der Widersprechenden

hielten.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurtickzuweisen.
Sie hat mit einem am 19. Januar 2011 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom
18. Januar 2011 (BIl. 63 GA) die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Widerspre-

chende hat mit Schriftsatz vom 10. Méarz 2011 (BI. 67 ff. GA) Unterlagen zur

Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt.



Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der jingeren Marke sich nicht geédu-
Bert. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke schwach sei, weil der beschreibende Wortbe-
standteil ,TiP“ nicht schutzfahig sei, und daher ausschlie3lich auf dem Bildbe-
standteil beruhe. Aufgrund der klanglichen und bildlichen Zeichenunterschiede
halte das angegriffene Zeichen einen ausreichenden Abstand von der Wider-
spruchsmarke ein. Kennzeichnungsschwachen Elementen wie ,TiP“ sei bereits
aus Rechtsgrinden die Eignung abzusprechen, den Gesamteindruck einer Marke

Zu pragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftma-

chung der Benutzung keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke mit einem am 19. Januar 2011 bei Gericht eingegan-
genen Schriftsatz vom 18. Januar 2011 (Bl. 63 GA) bestritten.

2. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, ohne prazise die Vor-
schrift zu zitieren, ist in stdndiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass
die Einrede beide ZeitrAume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfas-
sen soll (BGH GRUR 1998, 938 — DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
3. Aufl., 843 Rdnr. 12; Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43
Rdnr. 18; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Band I.
Markenverfahrensrecht 1. Teil Kapitel 2, Rdnr. 560).
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Die Nichtbenutzungseinrede gemal} § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war jedoch
unzulassig, weil die funfjahrige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmar-
ke, die mit der Eintragung am 17. Januar 2006 zu laufen begonnen hat, erst
nach der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
13. Mérz 2009 endete.

Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemafd 8 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG ist aber zulassig, so dass es der Widersprechenden obliegt,
eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemaRl § 26 MarkenG inner-
halb der letzten fiinf Jahre vor der Entscheidung Gber den Widerspruch, also
im Zeitraum von Juni 2007 bis Juni 2012, glaubhaft zu machen. Dies ist ihr
jedoch nicht hinreichend gelungen.

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben
und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise fir
welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort be-
nutzt hat und wieviel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei missen
die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbetragen
oder in Stuck- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und
Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen fur die Benutzung rechtser-

heblichen Zeitraume aufgeteilt sein.

Die Widersprechende hat zwar fur den Zeitraum 2009 bis 2011 Belege, nam-
lich Produktfotos und -abbildungen im Internet und in Werbeprospekten (An-
lage 2 zur Beschwerdebegriindung, Bl. 23 —43 GA; Anlagen 1-1 bis 8,
Bl. 70 - 121 GA zum Schriftsatz vom 10. Marz 2011), zur Art der inl&andischen
Benutzung der Widerspruchsmarke auf Papier(waren), Fotokopierpapier,
Schreibblécken, Briefumschlagen, Versandtaschen, Schreibgeréaten, Schreib-
waren (-papier), Ringeinlagen, Aktenhullen, Prospekthtllen, Dokumentenhl-
len, Schnellheftern, Klebematerial fir Birozwecke und DVD-Rohlingen ein-

gereicht, aber Angaben zu Umsatz- oder Stlickzahlen der verschiedenen



-11 -

Waren sowie eine diesbeziigliche eidesstattliche Versicherung fehlen voll-

standig.

5. Der im Verfahren vor dem DPMA gestellte Kostenantrag der Inhaberin der
angegriffenen Marke hat keinen Erfolg. Im markenrechtlichen Verfahren gilt
nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG der Grundsatz, dass jeder der Beteiligten
die ihm entstandenen Kosten selbst tragt. Allein der Gesichtspunkt des Un-
terliegens rechtfertigt eine Kostenauferlegung noch nicht. Besondere Um-
stande, die eine Kostenauferlegung rechtfertigen wirden (BGH GRUR 1972,
600, 601 - Lewapur) sind von der Inhaberin der jingeren Marke weder vor-

getragen worden noch ersichtlich.

Grabrucker Kortge Uhlmann

Hu



