BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 56/03 An Verkindungs statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 16 740

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Juli 2005 durch die Richterin Fink als Vorsit-
zende, den Richter Schwarz und die Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 15. Juni 2000 veroffentlichte Eintragung der Marke 300 16 740

fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthal-



ten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und
Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Daten-
aufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fir
geldbetatigte Apparate;

Datenverarbeitungsgerate und Computer;

Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepragte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-

genommen Apparate); Buroartikel (ausgenommen Mobel);

Klasse 35:
Werbung und Geschaftsfihrung;

Klasse 38:
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fur

die Telekommunikation, insbesondere fir Funk und Fernsehen;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Dienstleis-
tungen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten zu
und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von
Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenver-
arbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Pla-

nung von Einrichtungen fir die Telekommunikation



wurde Widerspruch erhoben aus der Marke 2 014 399

eingetragen am 21. Mai 1992 fiur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen
der Klassen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 und 42, ua fur

Apparate und Instrumente fur die Schwachstromtechnik, namlich
fur die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Ge-
rate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und

Bild; Magnetaufzeichnungstrager; Computer;

Papier, Pappe (Karton) und Waren daraus, namlich Papierhandti-
cher, Verpackungsbehélter und -titen, Druckereierzeugnisse, Fo-
tografien, Schreibwaren, Klebstoffe fiir Papier- und Schreibwaren
und fur Haushaltszwecke; Pinsel; Biuroartikel, namlich nichtelektri-
sche Bulrogerate, Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von
Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen; Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, namlich Hullen; Spielkarten; selbstklebende

Kunststofffolie fur Dekorationszwecke;



Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Vermietung
von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von Verkaufsauto-

maten.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der ange-
griffenen Marke. Mit Schriftsatz vom 19. Juni 2001 erhob die Markeninhaberin die
Einrede der Nichtbenutzung.

Die Markenstelle fiur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 8. Januar 2003 zurtickgewiesen. Die beiderseiti-
gen Marken konnten sich zwar auf identischen bzw. sehr &hnlichen Waren und
Dienstleistungen begegnen. Es fehle aber an einer Markenahnlichkeit, so dass die
Gefahr von Verwechslungen nicht zu beflrchten sei. Auf Grund der geringen
Kennzeichnungskraft von Einzelbuchstaben beschranke sich der Schutzumfang
der Vergleichsmarken auf deren konkrete grafische Gestaltung. Ein dariiber hi-
nausgehender Schutz fur den jeweils zugrunde liegenden Buchstaben "I" bzw "L"
kénne nicht beansprucht werden. Die Frage der Benutzung kénne bei dieser

Sachlage dahingestellt bleiben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur
Begriindung tragt sie im Wesentlichen vor, dass die beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen teilweise identisch bzw eng &ahnlich seien. Die Widerspruchs-
marke werde im Gesamteindruck durch den GroRRbuchstaben "L" gepragt, die an-
gegriffene Marke durch das klein geschriebene "I". Im schriftbildlichen Gesamtein-
druck wiesen die Vergleichsmarken daher erhebliche Gemeinsamkeiten auf. Zu
berticksichtigen sei auRerdem, dass die Widerspruchsmarke auf Grund ihrer

grof3en Bekanntheit eine Gberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise.



Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet ausdriicklich die erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke. Diese sei allenfalls im Zusammenhang mit karitativen Aktivitaten, jedoch
nicht im verfahrensgegenstandlichen Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie bekannt. Sowohl im schriftbildlichen als auch im klanglichen Ge-
samteindruck bestiinden zwischen den beiden Marken erhebliche Unterschiede.
Auf Grund der aufwendigen grafischen Gestaltung komme eine Alleinpragung der
Widerspruchsmarke durch den Buchstaben "L" nicht in Betracht. Die
Widerspruchsmarke werde ublicherweise mit "Lions" benannt, die angegriffene

Marke hingegen als "Klammeraffen — I" bezeichnet.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widerspruch ist
von der Markenstelle zu Recht wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickge-
wiesen worden (8 42 Abs 2 Nr 1iVm 8 9 Abs 1 Nr 2, § 43 Abs 2 S 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von §9
Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-
urteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der Markenahnlich-
keit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszuge-

hen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen



durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(vgl EuUGH GRUR 1998, 922, Rn 17 ff — Canon; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwil-
ling/Zweibrtder). MalRgeblich fir die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr fur
das Publikum sind stets die Umstande des Einzelfalls (vgl EUGH GRUR Int 2004,
843, Rn 29 — MATRATZEN). Nach diesen Grundsatzen muss im vorliegenden Fall
die Verwechslungsgefahr verneint werden.

2. Fur die Widerspruchsmarke ist von einer von Haus aus durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft auszugehen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann
daher nur im Wege intensiver Benutzung erfolgen. Maf3gebliche Kriterien fir die
Beurteilung einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft sind dabei
der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Dauer, Intensitat und geografische
Verbreitung ihrer Benutzung, die fiur die Marke getatigten Werbeaufwendungen
und der Anteil der Verkehrskreise, die mit der Marke gekennzeichnete Waren und
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (vgl
EuGH GRUR Int 1999, 734 — Lloyd — Rn 23). Umsatzzahlen, Geschéftsberichte
oder sonstige Unterlagen, die der Beurteilung der Kennzeichnungskraft zugrunde
gelegt werden kénnten, hat die Widersprechende aber nicht vorgelegt und sind
dem Senat auch nicht anderweitig zuganglich. Soweit der Senat selbst zu den hier
angesprochenen Verkehrskreisen zahlt, ist die Widerspruchsmarke als Emblem
der Anmelderin nur fir deren Téatigkeit als sog Serviceclub bekannt, der sich kari-
tativen Zielen sowie der Veranstaltung kultureller und gesellschatftlicher Ereignisse
verschrieben hat. Auch soweit die Benutzung der Widerspruchsmarke aus ande-
ren Verfahren gerichtsbekannt ist, bezieht sie sich ausschlie3lich auf ihre karitati-
ven Aktivitaten und nicht auf eine unternehmerische Tatigkeit. FlUr die Annahme
einer erhohten Kennzeichnungskraft in Bezug auf die hier in Rede stehenden Wa-
ren und Dienstleistungen fehlen daher hinreichende Anhaltspunkte.

3. Fur die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit ist von der Re-

gisterlage auszugehen. Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist un-



zulassig. Das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtete Wider-
spruchsverfahren wurde am 12. April 2005 abgeschlossen, so dass die Benut-
zungsschonfrist fur die Widerspruchsmarke erst am 12. April 2010 ablauft (8§ 43
Abs 1l Satz1l iVm 826 Abs5 MarkenG). Benutzungsfragen stellen sich daher

nicht.

4. Die von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen
"Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton,
Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Datenverarbei-
tungsgerate und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte
und/oder gepréagte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Biroartikel (ausgenommen Mdébel); Erstellen von Pro-
grammen fir die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrich-
tungen und Computern” sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke
enthalten. Enge Ahnlichkeit besteht dariiber hinaus zwischen den Waren " Elektri-
sche, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate
und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)" der angegriffenen Marke und den
fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Apparate und Instrumente fur
die Schwachstromtechnik, namlich fir die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Re-
gelungstechnik". Inwieweit dariiber hinaus eine Ahnlichkeit zwischen den Dienst-
leistungen "Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung; Vermietung von
Datenverarbeitungsanlagen” der Widerspruchsmarke und den von der angegriffe-
nen Marke erfassten Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation besteht,
kann dahin gestellt bleiben. Denn selbst im Bereich der identischen Waren und
Dienstleistungen halten die Marken unter Berlcksichtigung der durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand ein.

5. Die Markenahnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild,
Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden
und dominierenden Elemente zu bericksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf

die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine



Marke regelmafdig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten achtet (vgl EUGH aaO — MATRATZEN - Rn 29; BGH GRUR 2003,
1044, 1046 — Kelly; aaO — Zwilling/Zweibruder).

5.1. Die Vergleichszeichen enthalten Ubereinstimmend den Buchstaben "L" in
Grol3- bzw Kleinschreibung in einer runden bzw. annahernd runden Umrandung.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten Uberwiegt im schriftbildlichen Gesamteindruck aber
die unterschiedliche grafische Gestaltung. Die Widerspruchsmarke zeigt ein
weildes "L" in einem schwarzem Kreis, das oben und unten jeweils von den Wor-
tern "LIONS" und "INTERNATIONAL" sowie seitlich von je einem stilisierten LO-
wenkopf im Halbprofil umrahmt ist. Die angegriffene Marke besteht hingegen aus
dem schwarzen Kleinbuchstaben "' und einer linienféormigen Umrandung nach Art
des sog Klammeraffen, der insbesondere im Kontext moderner Kommunikations-
technologien eine géngiges grafisches Element ist (vgl BPatG GRUR 2003, 794,
795 - @-Zeichen). Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr der Gesamtzeichen

ist damit ausgeschlossen.

5.2. Nichts anderes ergibt sich unter dem Gesichtspunkt, dass auch einzelne Be-
standteile eines Zeichens die Verwechslungsgefahr begrinden kdnnen, wenn sie
dessen Gesamteindruck pragen. Die grundsatzliche Kennzeichnungskraft einzel-
ner Buchstaben hat der Bundesgerichtshof wiederholt festgestellt (vgl BGH
GRUR 2003, 343, 344 — Buchstabe Z; GRUR 2003, 345, 346 — Buchstabe K). Die
grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke geht aber deutlich tber das Werbe-
Ubliche hinaus und darf daher bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht
aul3er Acht gelassen werden (vgl BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT,;
GRUR 2005, 419, 423 — Raucherkate). Aulerdem gilt fir Kombinationszeichen
aus Wort- und Bildbestandteilen der Erfahrungssatz, dass sich das Publikum in
der Regel an den Wortbestandteilen als der einfachsten Form der Benennung ori-
entiert (vgl BGH aaO — URLAUB DIREKT). Sowohl die grafische Gestaltung in
Form der beiden Léwenkdpfe als auch die weiteren Wortbestandteile "LIONS" und
"INTERNATIONAL" bestimmen daher den Gesamteindruck der Widerspruchs-
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marke mit und treten nicht véllig in den Hintergrund. Demzufolge wird das ange-
sprochene Publikum die Widerspruchsmarke nicht mit dem Buchstaben "L" allein
benennen, so dass auch eine klangliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr

nicht zu beflirchten ist.

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

Fink Schwarz Bayer

Cl



