BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 528/11 Verkindet am
31. Juli 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 306 36 179

BPatG 154
05.11



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 31. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 wird aufgehoben.

Auf die Widerspriche aus den Marken 39408068 und
EU 004 710 034 ist die Marke 306 36 179 zu l6schen.

Grinde

Gegen die am 14. August 2006 angemeldete und am 20. Oktober 2006 fur die

Waren und Dienstleistungen

,Bekleidungsstucke, Absatze (fur Schuhe), Absatzstol3platten fur
Schuhe, Anzlge, Babywasche, Babywindelhosen (Bekleidungs-
stiicke), Babywindeln aus textilem Material, Badeanzlige, Bade-
hosen, Bademantel, Bademitzen, Badesandalen, Badeschuhe,
Bandanas (Tucher fur Bekleidungszwecke), Baskenmutzen, Be-
kleidung aus Lederimitat, Bekleidung fur Autofahrer, Boas (Beklei-
dung), Bodysuits (Teddys, Bodys), Bustenhalter, Camisoles, Cha-
subles, Damenkleider, Duschhauben, Einstecktiicher, Faschings-,
Karnevalskostime, Fausthandschuhe, Fischerwesten (Angler-
westen), Ful3ballschuhe, Ful3sacke (nicht elektrisch beheizt), Ga-

bardinebekleidung, Galoschen, Gamaschen, Geldgurtel (Beklei-



dung), Gleitschutz fur Schuhe, Gurtel (Bekleidung), Gymnastikbe-
kleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstlcher,
Handschuhe (Bekleidung), Hausschuhe, Hemdblusen, Hemdein-
satze, Hemden, Hemd-H6schenkombinationen (Unterbekleidung),
Hemdkragen (lose), Hemdplastrons, Holzschuhe, Hosen, Hosen-
stege, Hosentrager, Huftgurtel, Hute, Hutunterformen, Jacken,
Jerseykleidung, Joppen (weite Tuchjacken), Kappchen (Kopfbe-
deckungen), Kapuzen, Kleidereinlagen (konfektioniert), Kleiderta-
schen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kopfbedeckungen, Kor-
settleibchen, Korsetts, Kragen (Bekleidung), Krawatten, Krawat-
tentticher, Latzchen, nicht aus Papier, Lederbekleidung, Leibwa-
sche (schweilRaufsaugend), Livreen, Manipels (Priesterbeklei-
dung), Manschetten (Bekleidung), Mantel, Mantel (pelzgeflttert),
Mantillen, Mieder, Mitren (Bischofmutzen), Morgenméantel, Muffe
(Kleidungsstiicke), Mitzen, Mitzenschirme, Oberbekleidungssti-
cke, Ohrenschitzer (Bekleidung), Overalls, Parkas, Pelerinen,
Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Radfahrerbekleidung,
Regenmantel, Rocke, Sandalen, Saris, Schals, Scharpen, Schlaf-
anzige, Schlafmasken, Schieier (Bekleidung), Schleier (Kopf,
Brustschleier), Schltpfer, Schnirstiefel, Schuhbeschlage, Schuhe
(Halbschuhe), Schuhrahmen, Schuhsohlen, Schuhvorderblatter,
Schuhvorderkappen, Schuhwaren, Schirzen, Schirzen (Beklei-
dung), Schweil3blatter, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter,
Sportschuhe, Sportschuhe (Halbschuhe), Stiefel, Stiefelschafte,
Stirnbander (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Stolen
(Pelzschals), Stollen fur Fufballschuhe, Strandanziige, Strand-
schuhe, Strumpfbander, Strimpfe, Strimpfe (schweil3aufsau-
gend), Strumpffersen, Strumpfhalter, Strumpfhosen, Sweater, To-
gen (Bekleidungssticke), Trikotkleidung, Trikots, T Shirts, Tur-
bane, Uberzieher (Bekleidung), Uniformen, Unterhosen, Unterwa-

sche, Wadenstrimpfe, Wasserskianzige, Westen, Wirkwaren



(Bekleidung), Zylinderhite; Bereitstellen von Karaokeeinrichtun-
gen, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung
oder Unterricht), Betrieb eines Spielcasinos, Betrieb von Nacht-
klubs, Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb
von Sportcamps, Betrieb von Tonstudios, Coaching (Tanzkurse),
Demonstrationsunterricht in praktischen Ubungen, Dienste von
Unterhaltungskinstlern, Dienstleistungen beziiglich Freizeitgestal-
tung, Durchfihrung von Live-Veranstaltungen, Eintrittskartenvor-
verkauf (Unterhaltung), Gliicksspiele, Information tber Veranstal-
tungen (Unterhaltung), Musikdarbietungen (Orchester), Organisa-
tion und Durchfihrung von kulturellen und/oder sportlichen Ver-
anstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Par-
ty-Planung (Unterhaltung), Platzreservierungen fur Unterhal-
tungsveranstaltungen, Produktion von Shows, Ticketverkauf fur
Veranstaltungen, Unterhaltung, Veranstaltung und Durchflihrung
von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ballen, Veran-
staltung von Lotterien, Veranstaltung von Schonheitswettbewer-
ben, Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Veranstaltung von
Wettbewerben (Unterhaltung), Vermietung von Beleuchtungsge-
raten fir Buhnenausstattung und Fernsehstudios, Vermietung von
Buhnendekoration, Vermietung von R&aumlichkeiten fur Partys
(Unterhaltung); Betrieb einer Bar, Betrieb von Hotels, Betrieb von
Motels, Catering, Hotelreservierung, Reservierung von Pensions-
unterkinften, Vermietung von Versammlungsraumen, Vermietung
von Zelten, Verpflegung von Gasten in Cafés, Verpflegung von
Gasten in Cafeterias, Verpflegung von Gasten in Kantinen, Ver-
pflegung von Gasten in Restaurants, Verpflegung von Géasten in
Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Verpflegung von Gasten in
Selbstbedienungsrestaurants, Zimmervermittlung (Hotels, Pensio-

nen)*



eingetragene Wort-/Bildmarke 306 36 179

hat die Widersprechende am 26. Februar 2007 Widerspruch eingelegt aus ihrer
am 21. Dezember 1994 angemeldeten und am 22. September 1998 fur Dienst-
leistungen der Klassen 41 und 43, namlich fur

,Erziehung, Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Un-
terhaltung; Organisation und Durchfihrung von Veranstaltungen
unterhaltender, kultureller und sportlicher Art, insbesondere von
Shows, Partys, Spielen und Wettbewerben; Verpflegung und Be-
herbergung von Gasten, insbesondere in Restaurants, Diskothe-

ken, Bars, Cafeterias und Cafés und Nachtclubs*

eingetragenen Wortmarke 394 08 068

HAVANA CLUB

und aus ihrer am 10. November 2005 angemeldeten und am 29. Juni 2009 fur

Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 32 und 43, namlich fur

.29 Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

32: Biere; Mineralwésser und kohlensaurehaltige Wasser und

andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Frucht-



safte; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung von
Getranken;

43: Verpflegung von Gasten (Lebensmittel); Beherbergung von

Gasten”

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EU 004 710 034

HAVANA CLUB

Die Widersprtiche werden auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmar-
ken gestitzt und richten sich gegen alle Waren/Dienstleistungen des angegrif-

fenen Zeichens.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klas-
se 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widerspriche mit Be-
schluss vom 7. Februar 2011 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickge-
wiesen. Dazu ist ausgefihrt, zwischen den Waren und Dienstleistungen der Wi-
derspruchsmarken und den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zei-
chens bestehe zwar teilweise Identitat und im Ubrigen eine Ahnlichkeit. Beziiglich
der Widerspruchsmarke sei jedoch von einer nur unterdurchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft am Rande der Schutzfahigkeit auszugehen, so dass sich der
Schutzbereich der jeweiligen Vergleichsmarken auf deren schutzbegrindende
Eigenpragung der Schreibweise und Bildelemente beschranke. Insbesondere im
Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 gaben die Begriffe
JHAVANNA CLUB® bzw. ,HAVANA CLUB® dem interessierten Publikum einen
deutlichen Sachhinweis auf die Art eines Clublebens mit kubanischem Ambiente
und entsprechenden kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angeboten. Aber
auch hinsichtlich der Waren der Klasse 25 sei die Kennzeichnungskraft gering, da
es durchaus ublich sei, dass das Bedienungs- bzw. Servicepersonal mit

Bekleidung unter Hervorhebung der Clubbezeichnung ausgestattet sei.



Unabhangig davon, dass die konkurrierenden Marken bei mindlicher Benennung
ubereinstimmend mit ,HAVANNA CLUB" wiedergegeben wirden, scheitere eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr aus rechtlichen Griinden, da markenrechtlicher
Schutz nur im Hinbllick auf die jeweilig vorhandenen Eigenheiten in Schreibweise
und Gestaltung beansprucht werden konne. Aus den gleichen rechtlichen Erwa-
gungen sei auch keine assoziative und mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne
eines Stammbestandteils bzw. einer Serienmarke feststellbar. Der Begriff ,HA-
VANNA CLUB* bzw. HAVANA CLUB® in Alleinstellung kdnne wegen seines die
Beschaffenheit und Bestimmung der Waren und Dienstleistung beschreibenden
Sinngehalts grundsatzlich keine eigenstéandige kollisionsbegrindende Bedeutung

erlangen bzw. nicht als Stammbestandteil einer Markenserie dienen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden,
die die Marken fir verwechselbar halt. Von Haus aus sei die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken durchschnittlich, da ,HAVANA CLUB" die eingetragenen
Waren und die meisten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken nicht beschrei-
be. Die Marken seien sich klanglich, schriftbildlich und konzeptionell hochgradig
ahnlich nahe der Identitat. Aufgrund intensiver Benutzung in Deutschland fir Rum
aus Kuba und der hieraus folgenden Bekanntheit liege sogar eine hohe Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarken vor.

Die Widersprechende hat hierzu umfangreiche Unterlagen vorgelegt. Dabei han-
delt es sich um Internetausdrucke, Zeitungsartikel, englischsprachige Verkehrs-

gutachten, Preisverleihungen und diverse Werbeanzeigen.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 aufzuheben und das

angegriffene Zeichen zu léschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat sich weder im Amtsverfahren noch im

Beschwerdeverfahren zur Sache geaullert.

In der mindlichen Verhandlung, zu der der ordnungsgemafR geladene Markenin-
haber nicht erschienen ist, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrecht-

erhalten und vertieft.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslun-
gen der Vergleichsmarken kann im Ergebnis nicht verneint werden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Um-
stande des Einzelfalls zu beurteilen. Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von
den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen. Dartber hinaus sind die Kenn-
zeichnungskraft der &alteren Marke und - davon abhangig - der dieser zukom-
mende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine
gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EUGH GRUR
2006, 237, 238, Nrn. 18 ff. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 — Cohiba).



a)

Die fur das angegriffene Zeichen in den Klassen 41 und 43 eingetragenen
Dienstleistungen sind mit den fur die Widerspruchsmarke 394 08 068 in diesen
Klassen eingetragenen Dienstleistungen teilweise identisch und im Ubrigen hoch-
gradig ahnlich.

Die zugunsten des angegriffenen Zeichens in den Klassen 25 und 43 einge-
tragenen Waren und Dienstleistungen sind mit den zugunsten der Widerspruchs-
marke EU 004 710 034 in dieser Klasse eingetragenen Waren und Dienstleis-

tungen teilweise identisch und im Ubrigen zumindest hochgradig &hnlich.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 394 08 068 halt der Senat
ebenso wie die Markenstelle in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen der
Klassen 41 und 43 von Haus aus wegen ihres beschreibenden Anklangs fur
geschwacht. Die zwei Bestandteile der Widerspruchsmarke sind jeweils fur sich
betrachtet wegen ihrer beschreibenden Bedeutung und ebenso in ihrer Gesamt-

heit kennzeichnungsschwach.

Bei dem Wortbestandteil ,HAVANA® wird der inlandische Verbraucher an die be-
kannte Hauptstadt Kubas ,Havanna“ denken. Dass ,HAVANA® hier nur mit einem
,N“ geschrieben ist, wird daran nichts andern, da dem Verbraucher dies entweder
Uberhaupt nicht auffallen wird oder er dies fiir einen Schreibfehler halten wird. Als
geographische Herkunftsangabe auf die bekannte Hauptstadt Kubas ist der Wort-
bestandteil ,HAVANA® daher beschreibend.

Das Wort ,CLUB* hat mehrere Bedeutungen, es bezeichnet namlich sowohl einen
Verein bzw. eine gesellschaftliche oder gesellige Vereinigung, als auch einen

gastronomischen Betrieb, vor allem mit Musik- und sonstigen Unterhaltungsan-
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geboten. In der Gesamtheit wird das Publikum der Widerspruchsmarke in Bezug
auf die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 einen Hinweis auf das Thema und
den Inhalt der Dienstleistungen entnehmen, namlich dass die kulturellen, sport-
lichen und kulinarischen Angebote in einem Club mit einem kubanischen Am-

biente stattfinden.

Diese origindre Kennzeichnungsschwache bezuglich der Dienstleistungen der
Klassen 41 und 43 wird durch die von der Widersprechenden behauptete Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke fir Rum nicht kompensiert, wobei dahingestellt
bleiben kann, ob die von der Widersprechenden hierzu eingereichten Unterlagen
eine Steigerung der Kennzeichnungskraft in Bezug auf Rum durch intensive Be-
nutzung belegen. Der erweiterte Schutzumfang einer Marke beschrankt sich ndm-
lich auf die (eingetragenen) Waren/Dienstleistungen, fur die durch eine entspre-
chende Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist. Diese er-
hohte Kennzeichnungskraft kann zwar noch auf eng verwandte Waren/Dienst-
leistungen ausstrahlen (Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 9 Rn. 150), was
hier jedoch nicht der Fall ist. Rum ist, wenn Gberhaupt, nur durchschnittlich &hnlich
mit den fur die Widerspruchsmarke 394 08 068 eingetragenen Dienstleistungen
der Klassen 41 und 43 (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 15. Aufl.,, S. 277 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des
Bundespatentgerichts und des HABM, wonach zwischen Spirituosen und Ver-
pflegung von Gasten nur eine entfernte Ahnlichkeit besteht).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EU 004 710 034 halt der Senat
ebenso wie die Markenstelle in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 25 und 43 fir geschwéacht, da auch diese Waren und Dienstleistungen
einen Bezug zu einem Club mit kubanischem Ambiente haben kdnnen. So gibt es
spezielle Bekleidungsstiicke (z. B. Strandbekleidung, luftige Kleidung oder eng
anliegende Kleidung), die man mit Kuba verbindet. Dies gilt auch fur Lebensmittel
und Getranke, die im Rahmen der Verpflegung und Beherbergung von Gasten

angeboten werden.
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Die originare Kennzeichnungsschwéache wird auch hier nicht durch eine Bekannt-
heit der Widerspruchsmarke fiur Rum kompensiert. Insoweit wird auf die vorste-
henden Ausfihrungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

394 08 068 Bezug genommen.

c)

Den in Anbetracht der Dienstleistungsidentitat und geschwachten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarken erforderlichen Abstand halt die angegriffene
Marke zwar aufgrund ihrer besonderen graphischen Ausgestaltung als
Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher, nicht aber in klanglicher und begrifflicher Hin-
sicht ein. Dabei geht der Senat davon aus, dass der erste Wortbestandteil der jin-
geren Marke trotz des Sterns in der Mitte wie die Hauptstadt Kubas als
,ha-van-na“ ausgesprochen wird. Der erste Bestandteil der Widerspruchsmarke,
bei der ein ,N“ fehlt, wird als ,ha-va-na“ ausgesprochen. Klanglich und begrifflich

stehen sich somit nahezu identische Zeichen gegentiber.

Die Gesamtabw&gung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentitat und im Ubri-
gen hochgradiger Ahnlichkeit, unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken sowie hochgradiger klanglicher und begrifflicher Markenahn-
lichkeit ergibt abweichend von der Auffassung der Markenstelle die Gefahr von

Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



