28 W (pat) 240/03 Verkindet am
5. Mai 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 28 918

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 5. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 11.November 1999 fir eine Vielzahl von Waren und Dienstleistun-
gen, u.a.

Klasse 35: Dienstleistungen eines Energiemaklers, namlich die Vermittlung

von Vertragen Uber den Kauf von Elektrizitat und Gas;

Klasse 36: Projektplanung und Dienstleistungen eines Baubetreuers, nam-
lich Vorbereitung und Durchfiihrung fremder Bauvorhaben in
organisatorischer, finanzieller und technischer Hinsicht, Erstel-
lung schlusselfertiger Bauten flr Energielbertragungs-, Ener-
gieverteilungs- und Energieerzeugungsanlagen; Finanzierung
von Energietbertragungs-, Energieverteilungs- und Energieer-

zeugungsanlagen;



Klasse 37: Bau von Energielibertragungs-, Energieverteilungs- und Ener-

gieerzeugungsanlagen

Klasse 39: Verteilung von Elektrizitat

eingetragene und am 16.Dezember 1999 bekannt gemachte Wortmarke

Lichtblick

ist aus der seit dem 7.Juni 1994 fUr

.Beleuchtungseinrichtungen; Planung und Installation von Beleuchtungsein-

richtungen®

eingetragenen alteren Wortmarke

LICHTBLICK

Widerspruch erhoben worden, der ausdricklich auf die von der angegriffenen
Marke beanspruchten Dienstleistungen beschrankt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat unter
Anerkennung der Glaubhaftmachung der vom Markeninhaber in zulassiger Weise
bestrittenen Benutzung eine Verwechslungsgefahr bejaht und vor dem Hinter-
grund identischer Markenworter die teilweise Loschung der angegriffenen Marke
im Umfang der festgestellten Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit angeordnet, und

zwar fur

~Projektplanung und Dienstleistungen eines Baubetreuers ..., namlich Vor-

bereitung und Durchflihrung fremder Bauvorhaben in organisatorischer und



technischer Hinsicht; Bau von Energietbertragungs-, Energieverteilungs-

und Energieerzeugungsanlagen®.

Den weitergehenden Widerspruch hat sie mangels Ahnlichkeit der verbliebenen

Dienstleistungen zurtickgewiesen.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt, da nach
ihrer Auffassung die Markenstelle den Ahnlichkeitsbereich der sich gegeniiberste-
henden Waren und Dienstleistungen zu eng gezogen habe. Der Verkehr kénne
nach der Liberalisierung des Strommarktes auch von einem Elektroinstallateur die
Vermittlung eines kostengiinstigen Energievertrages erwarten, wie das in der Pra-

Xis auch bereits angeboten werde.

Der Markeninhaber hat gegen den Beschlul3 zunachst Erinnerung eingelegt, diese
spater aber in eine Beschwerde umgewandelt, jedoch nur die Erinnerungsgebuhr
bezahlt. Nach seiner Ansicht ist der Widerspruch bereits mangels Ahnlichkeit der
sich gegenuberstehenden Waren-/Dienstleistungen zurlickzuweisen, da es zwi-
schen Stromerzeugern (bzw. dem Handel mit Strom) und dem Bereich der Strom-
verbraucher an regelmaldigen Beruhrungspunkten fehle; im dbrigen sei aus-
schlie3lich Fachverkehr beteiligt, dem die Marktgepflogenheiten bestens bekannt

seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie

auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerden sind zuléssig, was auch fur das vom Markeninhaber erhobene
Rechtsmittel gilt. Zwar hat er gegen den von einem Mitarbeiter des hdheren

Dienstes erlassenen Beschluf3 — wahrscheinlich in der irrigen Annahme, es han-



dele sich um einen Fall des § 165 Abs 4, 5 MarkenG — lediglich Erinnerung ein-
gelegt und auch nur die fur die Erinnerung bestimmte Gebuhr eingezahlt; diese
Erklarung kann indes ohne weiteres als ersichtliche Falschbezeichnung in eine
Beschwerde umgedeutet werden, allerdings mit der Mal3gabe, dass es sich man-
gels Zahlung der Beschwerdegebihr nur um eine unselbstandige Anschlussbe-

schwerde handeln kann.

Beide Beschwerden haben in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert eine Gewichtung der
Faktoren Waren/Dienstleistungsidentitdt oder —ahnlichkeit, Markenidentitat oder
-ahnlichkeit und Kennzeichnungskraft der alteren Marke in dem Sinn, dass der ho-
here Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors
ausgeglichen werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2003, 388 — AntiVir/-
AntiVirus). Stehen sich wie hier identische Markenworter gegeniiber, kommt es fur
die Bejahung oder Verneinung einer Verwechslungsgefahr allein noch auf die
Frage der Ahnlichkeit im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich an,
wobei der Senat keine Veranlassung hat, die insoweit von der Markenstelle ge-
troffenen Feststellungen und den von ihr gezogenen Ahnlichkeitsbereich zu bean-
standen.

Eine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zu bejahen, wenn diese unter
Beriicksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen —insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungs-
zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge
Berthrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung
sein konnen, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich ver-

bundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind,



wobei vom gro3ten Schutzumfang der alteren Marke auszugehen ist (BGH GRUR
2002,545 Bank 24; 2004,241 GeDIOS; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl,
8 9 Rdn 57). Fir die Annahme dieser Ursprungsidentitat kommt es dabei weniger
auf die Feststellung ortlich identischer Herkunftsstatten an; entscheidend ist viel-
mehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Wa-
ren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder
vertrieben bzw erbracht werden, welches fir ihre Qualitdt verantwortlich ist
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 58). Unter Berucksichtigung die-
ser Grundsatze hat die Markenstelle fir die geldschten Dienstleistungen eine Ahn-
lichkeit zutreffend bejaht und im tbrigen den Widerspruch zurecht zurickgewie-

sen.

Bei der Widerspruchsmarke ist die Markenstelle zutreffend vom eingetragenen
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausgegangen, nachdem die Widerspre-
chende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke fur die dort aufgefuihrten
Waren und Dienstleistungen hinreichend glaubhaft gemacht hat, was vom Mar-
keninhaber letztlich auch nicht mehr substantiiert bestritten worden ist. Danach
wird die Widerspruchsmarke auf den Waren in Form von Aufklebern verwendet
und fur die Dienstleistungen in Prospekten, Rechnungen und sonstigen Materia-
lien, wobei in den hier relevanten Zeitraumen zB in den Jahren 1999/2000 Um-
satze von rund 200.000 DM fiur die Waren bzw. 150.000 DM mit den Dienst-
leistungen erzielt wurden. Damit hat die Widersprechende ausreichend dargetan,

dass sie ihre Marke wirtschaftlich sinnvoll einsetzt und benutzt.

Auf Seiten der angegriffenen Marke sind mit dem Widerspruch allein die bean-
spruchten Dienstleistungen angegriffenen, die sich weitgehend als Leistungen aus
dem Bereich der Stromerzeugung und Stromverteilung darstellen mit dem
Schwerpunkt der Tatigkeit eines Energieh&ndlers bzw. Energiebrokers. Dieser
Gesamtkomplex steht mit den fur die Widersprechende im Rahmen von Beleuch-
tungseinrichtungen geschiitzten Leistung in keinerlei sachlichem oder wirtschatftli-

chen Zusammenhang, was erst recht fir die Waren der Klasse 11 gilt. Ohnehin



Ubersieht die Widersprechende, dass die von ihr erbrachten Dienstleistungen nicht
generell die Planung oder Installation von Elektroanlagen oder elektrischen Lei-
tungsnetzen umfassen, sondern sich ganz gezielt auf Beleuchtungseinrichtungen
beschranken, mithin — wenn Uberhaupt - allein Ausstrahlung auf die Planung und
Durchfuihrung solcher Installationen etwa in Bauvorhaben haben kénnen, weshalb
die Markenstelle insoweit zurecht alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke
geldscht hat, die sich ebenfalls mit Bauleistungen befassen, da insoweit noch ge-
ringe Uberschneidungen vorliegen konnen. Weitergehende regelmaRige Beriih-
rungspunkte lassen sich hingegen nicht feststellen, auch wenn die Widerspre-
chende versucht hat, durch Vorlage von Internet-Ausziigen nachzuweisen, dass
Anbieter von Lichtanlagen auch als Energiebroker tatig sind. Hierbei handelt es
sich ersichtlich um Einzelfalle, die nicht verallgemeinert werden kénnen und (noch)
nicht den Gepflogenheiten des Elektro- bzw. Energiemarktes entsprechen, wie
das zB auch in der vom Markeninhaber initiierten Verkehrsbefragung zum Aus-

druck kommit.
Die Markenstelle hat die Sach- und Rechtslage mithin zutreffend beurteilt, so dass
die Beschwerde der Widersprechenden wie die Anschlussbeschwerde des Mar-

keninhabers zuriickzuweisen waren.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel Paetzold Hartlieb

Bb



