BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 197/09 An Verkindungs Statt
zugestellt am
31. Marz 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 44 509

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. November 2006 und vom
11. Mai 2009 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch
aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 zurtckgewiesen wor-
den ist. Die Marke 304 44 509 ist aufgrund des Widerspruchs
aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 fur die Waren und
Dienstleistungen "Visuell und/oder maschinenlesbare Daten-
trager, im Kredit- und Scheckkartenformat zur Verbuchung
von Bonusgeschaften; Werbung und Merchandising (Ver-
kaufsforderung) fur Kundenbindungssysteme (Bonussysteme)
auf der Basis von Datentragern im Kredit- und Scheckkarten-
format, Unternehmensberatung bei der Organisation von Kun-
denbindungssystemen (Bonussystemen) auf der Basis von
Datentragern im Kredit- und Scheckkartenformat; Konzeption,
Organisation und Betreuung von Kundenbindungssystemen
(Bonussystemen) auf der Basis von Datentrdgern im Kredit-
und Scheckkartenformat; Ausgabe von Datentréagern im Kre-
dit- und Scheckkartenformat, die zur Verbuchung von Bonus-
geschéaften geeignet sind; Dienstleistungen im Bereich Fi-

nanzwesen, Zahlungsverkehr, Elektronic-Banking; technische



Unternehmensberatung fir Kundenbindungssysteme auf der
Basis von Datentragern im Kredit- und Scheckkartenformat”

zu léschen.

2. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 4. August 2004 angemeldete und am
23. November 2004 fir die Waren und Dienstleistungen

"Visuell und/oder maschinenlesbare Datentrager, im Kredit- und
Scheckkartenformat zur Verbuchung von Bonusgeschaften; Wer-
bung und Merchandising (Verkaufsférderung) fur Kundenbin-
dungssysteme (Bonussysteme) auf der Basis von Datentragern im
Kredit- und Scheckkartenformat, Unternehmensberatung bei der
Organisation von Kundenbindungssystemen (Bonussystemen) auf
der Basis von Datentragern im Kredit- und Scheckkartenformat;
Konzeption, Organisation und Betreuung von Kundenbindungs-
systemen (Bonussystemen) auf der Basis von Datentragern im
Kredit- und Scheckkartenformat; Ausgabe von Datentrdgern im
Kredit- und Scheckkartenformat, die zur Verbuchung von Bonus-
geschéaften geeignet sind; Dienstleistungen im Bereich Finanzwe-
sen, Zahlungsverkehr, Electronic-Banking; Organisation, Buchung
und Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Reiseleitung,
Reisebegleitung, Reisereservierungsdienste; technische Unter-
nehmensberatung fir Kundenbindungssysteme auf der Basis von

Datentragern im Kredit- und Scheckkartenformat”



eingetragene farbige (grau, rot) Wort-/Bildmarke 304 44 509 (veréffentlicht am
24. Dezember 2004)

)7

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 1. April 1996 angemeldeten und am

29. Méarz 1999 fur die Waren und Dienstleistungen

"Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, photographische,
Film-, optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente, elektrische und elektroni-
sche Gerate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Gerate
zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; gespeicherte Compu-
terprogramme und Computersoftware; Verkaufsautomaten und
Mechaniken flur geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Re-
chenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Feu-
erloschgerate; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen
Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Druckereier-
zeugnisse; Buchbindeartikel, Photographien; Schreibwaren; Kleb-
stoffe fur Papier- und Schreibwaren oder flr Haushaltszwecke;
Kinstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Buroartikel,
ausgenommen Mobel, Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen
Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in

Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Drucksttcke; Ver-



sicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwe-

sen

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 179 473

CITICARD

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Juni 2005 die

Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Erstbeschluss vom 22. November 2006 kostenpflichtig wegen
fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-

spruchsmarke zuriickgewiesen.

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle ebenso
wie den Kostenantrag der Inhaberin des angegriffenen Zeichens beziglich der
Kosten des Erinnerungsverfahrens mit Zweitbeschluss vom 11. Mai 2009 zurtck-

gewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefihrt, die Erinnerung der Widersprechenden sei zuriick-
zuweisen, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke in den gemald § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG mal3geblichen
Zeitrdumen (vom 24. Dezember 1999 bis 24. Dezember 2004 und von April 2004
bis April 2009) durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen nicht hinrei-
chend glaubhaft gemacht habe. Die Widersprechende habe weder Unterlagen
zum Umfang der Benutzung der mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen noch aufgegliedert in die einzelnen Klassen 9, 16 und 36 einge-
reicht. Die funktionsgeméal3e Benutzung als Marke und die Form der Verwendung
ergebe sich nicht aus den Unterlagen.



Auch die im Erinnerungsverfahren vorgelegte Eidesstattliche Versicherung vom
15. Juli 2008 enthalte keine Angaben zum Umfang der mit dem Zeichen getétigten
Umsatze. Die Angaben seien vage und enthielten keinerlei konkrete Zahlen zu
den beiden relevanten Zeitrdumen. In diesem Zusammenhang gehe auch der
Hinweis der Widersprechenden ins Leere, die klare Zuordnung der Umsatze zu
Citycard sei schwierig, da es sich um ein Gesamtangebot handle. Es obliege der
Widersprechenden, den Umfang der Benutzung einzelner Waren und Dienstleis-

tungen zuzuordnen. Eine fehlende Zuordnung wirke sich anspruchsmindernd aus.

Fur eine Kostenauferlegung bezuglich der Kosten des Erinnerungsverfahrens be-
stehe kein Anlass, da deren Einlegung nicht von vornherein als véllig aussichtslos

einzuschatzen gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Widersprechende als auch die Mar-

keninhaberin Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende hat unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Erinnerungs-
verfahren die Auffassung vertreten, sie habe eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke insbesondere im Zusammenhang mit Sparbuch- und allge-
meinen Bankdienstleistungen glaubhaft gemacht. Zudem sei die Benutzung der
Widerspruchsmarke durch die Widersprechende in Deutschland und im Zusam-

menhang mit Finanzdienstleistungen eine allgemein bekannte Tatsache.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende im Beschwerde-
verfahren weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, u. a. eine Eidesstattliche
Versicherung vom 26. Februar 2010, wonach die Marke seit etwa 1995 kontinuier-
lich fur Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistun-
gen benutzt werde. In der Eidesstattlichen Versicherung werden Angaben zur An-
zahl und zum Saldo der Citycard-Sparbticher in Deutschland in der Zeit von 2002
bis 2008 gemacht. Vorgelegt wurden weiterhin umfangreiche Internetausdrucke



aus dem Zeitraum 1996 bis 2009, Fotos der Citycard Banking Center sowie Inter-

netausdrucke Uber die Bewerbung der Citycard Banking Center.

Aufgrund der eingereichten Benutzungsunterlagen geht die Widersprechende von
einer rechtserhaltenden Benutzung in der Klasse 9 fir "Magnetaufzeichnungstra-
ger, Verkaufsautomaten, Datenverarbeitungsgerate und Computer’, in der
Klasse 16 fur "Werbematerialien, namlich in Form von Produktinformationen und
Preistubersichten" und in der Klasse 36 fur die Dienstleistungen "Finanzwesen,

Geldgeschéfte" aus.

Ausgehend von teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentitat und im Ubrigen
Dienstleistungsahnlichkeit halt die Widersprechende die Marken fir verwechsel-
bar, da der gemeinsame Bestandteil "Citycard" den Gesamteindruck der ange-

griffenen Marke dominiert.

Die Widersprechende beantragt (sinngemal),

1. die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. November 2006 und vom 11. Mai 2009 aufzuheben und die
Marke 304 44 509 im angegriffenen Umfang zu l6schen;

2. die Beschwerde der Markeninhaberin wegen der Kosten des

Erinnerungsverfahrens zuriickzuweisen.
Die Markeninhaberin beantragt,
1. die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen;
2. der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens

aufzuerlegen.

Sie tragt dazu vor, die Versuche der Widersprechenden, im Beschwerdeverfahren

eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen, seien verspéatet. Zur Be-



grindung ihrer Beschwerde wegen der Kosten des Erinnerungsverfahrens vertritt
sie die Auffassung, eine rechtserhaltende Benutzung kdnne im Erinnerungsverfah-
ren nicht mehr glaubhaft gemacht werden. Die verspéatete Vorlage der Unterlagen
konne mit der prozessualen Sorgfalt nicht in Einklang gebracht werden.

In der mundlichen Verhandlung hat die Widersprechende erklart, dass sich der

Widerspruch nicht gegen die Dienstleistungen der Klasse 39 richte.

Die Markeninhaberin hat in der mundlichen Verhandlung erklart, dass sie die Be-
nutzung der Widerspruchsmarke fur "Finanzwesen; Geldgeschafte" nicht mehr be-

streite.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg; die Beschwerde der
Inhaberin des angegriffenen Zeichens gegen die Kostenentscheidung im Erinne-

rungsbeschluss ist zuriickzuweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fur "Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsautoma-
ten und Mechaniken fiur geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und
Computer" ausreichend glaubhaft gemacht. Bezuglich der Dienstleistungen "Fi-
nanzen; Geldgeschafte" wird die rechtserhaltende Benutzung aufgrund der Erkl&-
rung der Markeninhaberin in der mindlichen Verhandlung nicht mehr bestritten.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr gemaf? 8 9
Abs. 1 Nr. 2,842 Abs. 2 Nr. 1, 8 125b Nr. 1 MarkenG.

1. Die von der Markeninhaberin im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom
17. Juni 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulassig, nachdem die funf-

jahrige sog. Benutzungsschonfrist der am 29. Méarz 1999 eingetragenen Wider-



spruchsmarke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt es daher, eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fir die gemal § 43 Abs. 1
Satz1 und 2 MarkenG maldgeblichen Zeitraume (Dezember 1999 bis Dezem-
ber 2004 und Januar 2006 bis Januar 2011) glaubhaft zu machen.

a) Dies gilt jedoch nicht mehr in Bezug auf die Dienstleistungen "Finanzwesen";
"Geldgeschafte", nachdem die Markeninhaberin in der mindlichen Verhandlung
erklart hat, fur diese Dienstleistungen bestreite sie die Benutzung nicht mehr.

Die somit unstreitige Verwendung der Widerspruchsmarke fur diese Dienstleistun-
gen spricht daftr, dass die Marke auch fur einen Teil der Widerspruchswaren,
namlich fur "Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur
geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer" rechtserhaltend
benutzt wurde, da diese Waren im Rahmen von Bankdienstleistungen, die unter
den Oberbegriff "Finanzwesen; Geldgeschafte" fallen, tblicherweise zum Einsatz

kommen.

b) Ob die rechtserhaltende Benutzung fir die Dienstleistungen "Finanzwesen;
Geldgeschafte" gleichzeitig auch als Benutzung fir weitere zugunsten der Wider-
spruchsmarke eingetragene Waren gilt, kann dahingestellt bleiben, da der Senat
aufgrund der im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren eingereichten
Unterlagen von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fir die
Waren "Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken flr
geldbetétigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer" ausgeht. Dafir
sprechen die Angaben in den im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfah-
ren vorgelegten Eidesstattlichen Versicherungen vom 15. Juli 2008 und vom
26. Februar 2010. Die danach seit 1995 bis Juli 2008 bzw. Februar 2010 vertrie-
benen Sparblicher ermoglichten die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen,
bei denen die vorgenannten Waren zum Einsatz kamen. Dies ergibt sich aus den
weiteren Angaben in den Eidesstattlichen Versicherungen, wonach die Citycard-

Sparbicher anstatt mit Hilfe eines klassischen gebundenen Sparbuchs mit Hilfe
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einer Magnetstreifenkarte gefuihrt wurden. Diese Form des Sparbuchs erlaube es
Kunden sowohl in einer Filiale personlich, als auch in automatisierten Kundenter-
minals das "Citycard“-Sparbuch zu nutzen. ... Die Citycard-Karten wirden von den
Kunden benutzt, um Transaktionen und Abhebungen von ihren "Citycard“-Sparbu-

chern vorzunehmen.

Daraus folgt unter Berticksichtigung der in der Eidesstattlichen Versicherung vom
26. Februar 2010 gemachten Angaben zur Anzahl und zum Saldo der Citycard-
Sparblcher in der Zeit von 2002 bis 2008 eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke fir die Waren "Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsauto-
maten und Mechaniken fur geldbetétigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und
Computer".

Dass die im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Be-
nutzungsunterlagen verspatet vorgelegt und daher nicht zu bertcksichtigen sind,
ist entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht der Fall. Eine Glaubhaft-
machung der Benutzung kann auch noch in diesen Verfahrensstadien erfolgen.
Die Glaubhaftmachung unterliegt namlich keinen gesetzlichen Anschlussfristen,
und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hatte ausreichend Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Fur die Ubrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist eine

rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden.

2. Zwischen den einander gegeniuberstehenden Marken besteht gemaR § 42
Abs. 2 Nr.1, 89 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG eine Verwechslungsgefahr,
soweit eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen ist und Waren- und

Dienstleistungsahnlichkeit besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europai-

schen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstande
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des Einzelfalls zu beurteilen. Von maRRgeblicher Bedeutung sind insoweit die lden-
titit oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dartber hinaus sind die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhéngig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EUGH GRUR 2006,
237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach die-
sen Grundsatzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht ver-

neint werden.

a) Die gemald § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf seiten der Widerspruchsmarke
allein zu bertcksichtigenden Waren "Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsauto-
maten und Mechaniken flr geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und
Computer" und die unstreitig rechtserhaltend benutzten Dienstleistungen "Finanz-
wesen; Geldgeschafte" sind mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffe-
nen Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, teilweise identisch und im Ub-

rigen zumindest durchschnittlich &hnlich.

b) Die Kenzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in Bezug auf die hier rele-
vanten Waren und Dienstleistungen zumindest durchschnittlich.

c) Den danach erforderlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher Hin-
sicht wegen der besonderen graphischen Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke

angemeldeten jungeren Marke ein.

Klanglich halt der Senat die Marken jedoch fiir verwechselbar. Die jingere Marke
wird namlich von dem Wortbestandteil "CityCard" gepragt. Der weitere glatt be-
schreibende Wortbestandteil "plus”, der zudem Kkleiner geschrieben ist als "City-
Card", ist nicht schutzfahig und daher nicht geeignet, die Marke mitzupragen und
eine Pragung durch "CityCard" zu verhindern. Das Wort "plus” wird im gesamten

Waren- und Dienstleistungsbereich vielfach verwendet, um auf zuséatzliche, ver-
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besserte Eigenschaften oder Vorteile hinzuweisen. Einer Pragung der jingeren
Marke durch die Bestandteile "CityCard" in klanglicher Hinsicht steht auch nicht
der Bildbestandteil entgegen, da das Publikum dem Wort beim Zusammentreffen
von Wort- und Bildbestandteilen als einfachste und kirzeste Bezeichnungsform
eine pragende Bedeutung zumisst (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8§ 9
Rn. 332).

Es stehen sich somit klanglich identische Zeichen gegentber.

Die Gesamtabwagung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentitat und im Ubri-
gen zumindest durchschnittlicher Ahnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sowie klanglicher ldentitat ergibt, dass die Gefahr

von Verwechslungen nicht auszuschliel3en ist.

3. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten gemald § 71 Abs. 1 MarkenG be-
steht kein Anlass.

4. Die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die Kostenentscheidung im
Erinnerungsbeschluss ist zurickzuweisen, da der Vortrag der Widersprechenden
im Erinnerungsverfahren zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht verspatet war.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

br/Pr



