BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 56/04 Verkindet am
17. Mai 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 399 17 271.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 17. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 399 17 271

PENTASIX

fur die Waren

Klasse 9: Photographische, optische Geréte;

Klasse 10: éarztliche Instrumente;

Klasse 16: Papier, Druckereierzeugnisse



ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritatsalteren Wortmarke 1 160 947

PENTAX

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 10

Wissenschaftliche Apparate und Instrumente fur Laborgerate;
Schiffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische und
Wageapparate und -instrumente; Blitzlichtgerate fir photographi-
sche Zwecke; Lehr- und Unterrichtsapparate und -instrumente,
auch elektronische; Anzeige-, Mess-, Zahl-, Registrier-, Uberwa-
chungs-, Prif-, Steuer-, Regel- und Schaltgeréate; Gerate zur Auf-
nahme, Verarbeitung, Ubertragung, Vermittlung, Speicherung und
Ausgabe von Nachrichten und/oder Daten sowie aus einer Kombi-
nation solcher Geréate bestehende Anlagen; Gerate zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnet-
und Halbleiteraufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsprogram-
me (soweit in Klasse 9 enthalten), Schall- und Bildplatten; Teile
aller vorgenannter Apparate, Instrumente und Gerate (soweit in
Klasse 9 enthalten); chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche

Instrumente und Apparate.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 16. Juni 2003 teilweise, namlich hinsichtlich der
Waren ,Papier, Druckereierzeugnisse® zuriickgewiesen, im Ubrigen die angegrif-
fene Marke aber fur die Waren ,Photographische, optische Gerate; arztliche In-
strumente” geldscht. Im Umfang der Léschung bestehe Verwechslungsgefahr, da
der - aufgrund der sehr ahnlichen Waren erforderliche - weite Abstand nicht ein-
gehalten werde. Vor dem Hintergrund eines verblassenden Erinnerungsbildes

oder unter ungiinstigen Ubermittiungsbedingungen kénnten die Vergleichsmarken



klanglich nicht auseinander gehalten werden. Anders sei dies nur bei den nicht
ahnlichen Waren zu beurteilen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers vom
11. September 2003. Er tragt vor, die Produktion eines 6 x 6 Kamerasystems fort-
zusetzen, das auf eine alte Marke namens Pentacon Six hindeuten solle, jedoch
mit dem Markennamen ,PENTAX" nicht in Verbindung zu bringen sei. Im Ubrigen
gebe es ein anderes Kamerasystem, das trotz seiner klanglichen N&he zu
-PENTAX" eingetragen sei, namlich ,Penta MAX". Zur Anschlussbeschwerde der

Widersprechenden hat er sich nicht geauf3ert.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemalfs),

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 16 vom 16. Juni 2003

aufzuheben und die Anschlussbeschwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt (Bl. 17 d. A.),

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrundung verweist die Widersprechende darauf, dass ein Markenname
~PENTAMAX" nicht geschutzt und deshalb mit der vorliegenden jingeren Marke
nicht zu vergleichen sei. Vereinbarungen zwischen dem Markeninhaber und der
Firma A... hinsichtlich einer Gestattung der Namensfuhrung seien fur das

vorliegende Verfahren unbeachtlich. Es komme hier nur auf die Verwechslungs-
gefahr der beiden eingetragenen Zeichen an. Bei identischen und &hnlichen Wa-
ren sei daher aufgrund der Zeichenahnlichkeit der erforderliche Abstand zwischen
den Vergleichsmarken nicht eingehalten. Mit der Anschlussbeschwerde werde die
Loschung der jungeren Marke auch im Hinblick auf die Waren ,Papier, Druckerei-
erzeugnisse” begehrt, da auch diese in einem engen funktionellen Zusammen-

hang zu fotografischen und optischen Geraten, und zwar im Sinn von ,Aufnahme-



gerat und Ausgabemedium” stiinden. Damit sei bei allen - nicht nur den bereits

zuruckgewiesenen - Vergleichswaren Verwechslungsgefahr gegeben.

Weder die gemal § 165 Abs. 4 i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuléssige Be-
schwerde des Markeninhabers noch die zuldssige Anschlussbeschwerde der Wi-
dersprechenden haben in der Sache Erfolg. Die bestehende Zeichenahnlichkeit
der Vergleichsmarken kann fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen be-
grinden (8 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG), allerdings nur soweit, als die Vergleichswaren

im Ahnlichkeitsbereich liegen.

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von 89
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den ein-
zelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentitdt oder
-ahnlichkeit, der Markenidentitdt oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr; vgl. BGH
GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zwei-
brtder).

1.1. Im vorliegenden Fall besteht nur teilweise Ahnlichkeit zwischen den Ver-
gleichswaren, die nach der Registerlage zu beurteilen ist, da der Einwand der
Nichtbenutzung nicht geltend gemacht wurde. Waren und Dienstleistungen sind
grundsatzlich dann als ahnlich anzusehen, wenn unter Bertcksichtigung aller er-
heblichen Faktoren, die ihr Verhéltnis zueinander kennzeichnen, so enge Beruh-
rungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein

konnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf.



wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken ge-
kennzeichnet sind (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH
WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon Il; GRUR 1999,
586, 587 - White Lion).

.Photographische, optische Gerate" und ,arztliche Instrumente” sind in beiden
Verzeichnissen identisch enthalten, deshalb muss der Abstand zwischen den Ver-
gleichszeichen insoweit grof3 sein. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegeg-
nerin und Anschlussbeschwerdefihrerin besteht jedoch Unéahnlichkeit der einge-
tragenen Waren der Widerspruchsmarke zu den Waren der angegriffenen Marke
.Papier, Druckereierzeugnisse®. Die fir die Klassen 9 und 10 fur die Widerspre-
chende eingetragenen Gerate wie z. B. ,photographische Gerate; Gerate zur Aus-
gabe von Nachrichten* benétigen zwar Papier als Tragermedium, z. B. Fotopapier
oder Schreibpapier, dennoch wird der Verkehr nicht davon ausgehen, dass das
jeweilige Unternehmen, das z. B. Fotoapparate oder Drucker produziert, ebenfalls
das Papier selbst herstellt, auf dem jeweils der durch das Gerat gefertigte Aus-
druck befindlich ist. Selbst wenn man bei einer Sofortbildkamera unmittelbar ,Pa-
pier* (im Sinne von ,Foto“) ausdrucken kann, handelt es sich bei dem Fotopapier
lediglich um eine unselbstandige Ware, die regelmafRig nicht im Ahnlichkeitsbe-
reich der Hauptware liegt (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn. 116;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 8 14 Rn. 483 ff.). Hinzu kommt aul3erdem,
dass die Widersprechende ,Fotopapier” als Hauptware nicht selbstandig geschiitzt
hat, und damit im Ahnlichkeitsvergleich nicht gegen ,Papier* vorgehen kann, da
sie mit ihrer Marke lediglich Schutz fiur ,photographische Gerate“ in Klasse 9 ge-
nief3t, allerdings nicht Gber eigenstandigen Schutz fur - nach der Klassifikation von
Nizza in Klasse 1 eingruppierte - ,fotografische Papiere” verfugt.

Papier ist in den vorgenannten Fallen regelméaf3ig das Produkt, das zum verwen-
dungsgemallen Einsatz des Gerats erforderlich ist. Eine &hnliche Beurteilung gilt
fur die Waren ,Druckereierzeugnisse®, da ein Grof3teil der - fur die Widerspruchs-
marke eingetragenen - Gerate zwar fur die Nutzeranwendung mit Gebrauchsan-
leitungen, Systeminformationen, Hinweisbroschiren, Katalogen etc. versehen sein

wird, das Publikum deshalb jedoch nicht annimmt, der Geratehersteller sei mit



dem Verlag, der das entsprechende Informationsmaterial gedruckt hat, identisch
oder wirtschaftlich oder organisatorisch verbunden.

Der von der Widersprechenden genannte Zusammenhang im Sinne einer funktio-
nellen Erganzung von ,Aufnahmegerat und Ausgabemedium“ macht ,Papier‘ und
.Druckereierzeugnisse” nicht zur eigenstandig geschitzten Ware, da sie vom Ver-
kehr nicht als selbstéandige Waren desselben Herstellers im Rahmen der Sachge-
samtheit verstanden werden, sondern der Verkehr sie lediglich als unselbstandi-

ges Tragermaterial zur funktionsgemafen Nutzung der Gerate sieht.

1.2. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleis-
tungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung fur die das
Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237
- Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrtder). Fur die in Klasse 9 ein-
getragenen Datenverarbeitungsprogramme der Widerspruchsmarke ist die origi-
nare Kennzeichnungskraft der Marke ,PENTAX" damit lediglich durchschnittlich,
da in dieser Hinsicht keine Angaben zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft
durch intensive Benutzung vorliegen. Damit verbleibt es bei dem Erfordernis eines
weiten Abstandes fiir die im engen Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren. Es kann
insoweit dahin gestellt bleiben, ob der Widerspruchsmarke fir ,photographische
Gerate" eine erhOhte Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, da bereits bei An-
nahme einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft Verwechslungsge-

fahr zwischen den Vergleichszeichen besteht.

1.3. Die Markené&hnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild,
Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die die jeweiligen Marken
unterscheidenden und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind. Abzu-
stellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnitts-
verbrauchers, der eine Marke regelmaflig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf
die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EUGH GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29
- MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibruder).



Die Vergleichsmarken sind demnach klanglich unmittelbar verwechselbar, da zu
beriicksichtigen ist, dass dem Verkehr die Zeichen ,PENTAX* und ,PENTASIX*
regelmafig nicht gleichzeitig begegnen, sondern er auf einen undeutlichen Erinne-
rungseindruck zuriick greift. Die Ubereinstimmung in denselben finf Anfangs-
buchstaben ,penta-” und dem Plosiv ,x“ bestimmen malfgeblich die klangliche
Kongruenz der Vergleichszeichen. Die jingere Marke enthalt dazwischen zwar mit
,-Si-” eine Silbe mehr, so dass das Wort insgesamt langer ist. Unbetonte Zwi-
schensilben fallen bei der Pragnanz eines Wortes aber weniger ins Gewicht als
Wortanfang bzw. Wortende. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird auch nicht
durch eine einprdgsame Begrifflichkeit der Zeichen ausgeschlossen. Der Begriff
.penta“ bedeutet in Zusammensetzungen ,fuinf* und wird abgeleitet vom griechi-
schen Wort ,pénte” = finf (Duden, Deutsches Universalwdrterbuch, 5. Aufl. 2003
[CD-ROM)]). Diese Bedeutung durfte einerseits dem allgemeinen Verkehr kaum
bekannt sein, da es sich nicht um ein gangiges Fremdwort handelt, das haufig al-
lein oder in Zusammensetzungen auftaucht. Dem Publikum ist allenfalls noch das
Pentagon, in der Regel allerdings als Hinweis auf das auf einer flnfeckigen
Grundflache gebaute Verteidigungsministerium der USA, und das Pentagramm
gelaufig. Andererseits verliert ,penta-" durch das bloRe Anfligen des Buchstaben
,-X"“ diesen prima facie bestehenden Bedeutungsgehalt und wird lediglich fir ein
Phantasiewort gehalten werden. Auch in der angegriffenen Marke ist die begriffli-
che Kombination von ,penta“ =, funf* und ,six* = ,sechs” nicht so offensichtlich,
dass eine klangliche Verwechslung dadurch von vorneherein ausgeschlossen

werden konnte.

Insgesamt sind daher im Bereich der eng &hnlichen Waren und unter Beriicksich-
tigung der durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die
Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen zu gering, so dass die Gefahr von

Verwechslungen besteht.



2. Soweit eine Ahnlichkeit zu den Waren ,Papier; Druckereierzeugnisse® der
angegriffenen Marke nicht festgestellt werden konnte, besteht dagegen keine
Verwechslungsgefahr.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften



