BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2009 040 824

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung am 9. Juli2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 13. Juli 2009 angemeldete Wortmarke

MERTRONIC

ist am 9. Marz 2010 unter der Nummer 30 2009 040 824 fur folgende Waren in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiuihrte Register eingetragen wor-

den:

Klasse 6:
Kabelklemmen aus Metall, Masten aus Metall

Klasse 8:

handbetatigte Werkzeuge und Geréate fur die Verwendung in der Elektroin-
stallation: namlich Zangen, Schraubenzieher, Presswerkzeuge, Kabel-
Schneidwerkzeuge, handbetétigte Gerate, namlich elektrohydraulische Ka-

belwerkzeuge



Klasse 9:

Elektroinstallationsmaterial, namlich Kabelschellen, Kabelklemmen, -ver-
binder (Elektrizitat), Verbindungsmuffen fur Elektrokabel, Stromleitungen,
Elektrokabel, Kabelrohre und Kabelkanale, Schalter und Steckdosen, elek-
trische Steckverbindungen, elektrische und elektronische Schaltgeréte (ins-
besondere Sicherungsautomat, Schalter, Fehlerstromschutzschalter,
Hauptschalter, Motorschutzschalter, luftisolierte Schaltgerate der Nieder-,
Mittel- und Hochspannung, Elektrokabel und Leitungen, Lichtfaserkabel der
Daten- und Telekommunikation, elektrische Gerate und elektronische Ge-
rate der Messtechnik (insbesondere Tageslichtschalter, KWH Zahler,
Stromwandler, Gerate zur Messung und Erhaltung der Netzspannung,
Messgeréte), elektronische Bauteile (insbesondere Dioden, Kondensatoren,
Drosseln, Spulen, Transformatoren), elektrische Trocken- oder Ol-Trans-
formatoren der Mittel- und Hochspannung; elektronische Gerate fur die
Telekommunikationstechnik (soweit in Klasse 9 enthalten); Zubehor fir
vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten; Lichtfaserkabel der Da-
ten- und Telekommunikation; Spannungsprifer: Lot- und Schweil3gerate
(elektrisch)

Klasse 11:

elektrische Leuchten, namlich elektrische Innen- und Auf3enleuchten aus
Kunststoff und Metall, Feuchtraumleuchten, explosionsgeschitzte Leuch-
ten, Beleuchtungsgerate, Leuchtmittel insbesondere Leuchtstofflampen,
Gas und Entladungslampen, Energiesparlampen, aul3er Gluhlampen, so-

weit in Klasse 11 enthalten, Anziinder (Zundgeréte fur Entladungslampen)

Klasse 17:

Kabelisoliermaterial



Klasse 19:
Masten aus Holz (insbesondere impragnierte Holzmasten)

Klasse 22:
Kabel nicht aus Metall”.

Die Veroffentlichung erfolgte am 9. April 2010.

Gegen die Eintragung ist unter anderem am 4. Mai 2010 Widerspruch erhoben
worden aus der am 14. Juni 1996 eingetragenen Marke 396 07 041

memonic

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

,cerate zum Messen des Warmeverbrauchs und/oder des Wasserver-
brauchs mit Zubehoér, namlich Impulskontaktzahler, Betriebsstundenzahler,
Meldekontakte einschliel3lich Direktauslesung Uber eingebautes Display
und Folientastatur, Auslesung der Daten Uber die optische Schnittstelle auf
PC oder Laptop, Direktauslesung auf einem festangeschlossenen PC, Da-
tenfernibertragungen mittels Telefonmodem und externen Leitstellen PC;
Computer, Computersoftware, Magnetaufzeichnungstrager, Gerate zur Auf-

zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugung-, Koch-, Kuhl-, Trocken-, Luf-

tungs- und Wasserleitungsgerate sowie sanitdre Anlagen;

Telekommunikation;

Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung®.



Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 22. Marz 2012 eine Verwechslungsgefahr verneint und unter ande-
rem diesen Widerspruch zuriickgewiesen. Dabei ist die Markenstelle von hoch-
gradiger, bis zur Identitat reichender Ahnlichkeit der Waren sowie einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Be-
grundend ist ausgefuhrt, dass angesichts der markanten Unterschiede ,RTR/m* in
den Wortmitten der Marken die Gefahr unmittelbarer Kollisionen auszuschliel3en
sei. Die Betonung bei der angegriffenen Marke liege auf den klangstarken Konso-
nanten ,rtr, wahrend der klangschwache Konsonant ,m“ der Widerspruchsmarke
eher ,weich® gesprochen werde. Bei der visuellen Wahrnehmung werde das
Schriftbild von Marken genauer wahrgenommen, so dass Unterschiede eher auf-
fielen, als bei der klanglichen Wiedergabe. Auch bestehe keine mittelbare Ver-

wechslungsgefahr, da es an den hierfur erforderlichen Voraussetzungen fehle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie meint mit ndheren Ausfihrungen, angesichts einer Identitat bzw. hochgradigen
Ahnlichkeit der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen und der durch phanta-
sievolle Kreation erhdhten, zumindest aber durchschnittlichen Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke bestehe im Hinblick auf die Ubereinstimmungen der
sich gegenuberstehenden Zeichen in den Anfangs- und Endbestandteilen
,Me-onic* insbesondere klangliche und schriftbildliche Verwechslungs- und Asso-
ziationsgefahr. Das Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt habe in seiner Ent-
scheidung vom 20. Méarz 2009 Verwechslungsgefahr zwischen der Gemein-
schaftsmarke ,METRONIC* und der Marke ,memonic* bejaht.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts insoweit aufzuheben, als darin der Widerspruch aus der
Marke 396 07 041 memonic zurickgewiesen worden ist und die
angegriffene Marke 30 2009 040 824 zu léschen.



Eine AuBerung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerdeverfah-
ren nicht zu den Akten gelangt. Im Patentamtsverfahren hat sie insbesondere we-
gen fehlender Zeichenahnlichkeit sowie mangels Warenidentitat bzw. mangels
hochgradiger Warenahnlichkeit eine relevante Verwechslungsgefahr nicht fur ge-

geben erachtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht fir das Publikum nicht die Gefahr von
Verwechslungen (88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR
2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr.45 -UNI; BGH GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von malf3geb-
licher Bedeutung sind insoweit die ldentitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich
stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen.
DarUber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon ab-
hangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-
wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr.30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,



Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform Il; EuGH
GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundséatzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-

lich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

a) Mit den von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren
.elektrische Gerate und elektronische Gerate der Messtechnik (insbesondere
Tageslichtschalter, KWH Zahler, Stromwandler, Gerate zur Messung und Erhal-
tung der Netzspannung, Messgerate)“ und den von der Widerspruchsmarke in
dieser Klasse geschitzten Waren ,Gerdte zum Messen des Warmeverbrauchs
und/oder des Wasserverbrauchs mit Zubehoér, namlich Impulskontaktzahler, Be-
triebsstundenzahler kdnnen sich nach der Registerlage potentiell identische Wa-
ren gegenuberstehen. In der Klasse 11 besteht hinsichtlich der ,Beleuchtungsge-

rate“ schon nach der Fassung der Warenverzeichnisse Identitét.

Ob sich weitere Waren und Dienstleistungen identisch (oder ahnlich) gegeniber-
stehen, kann offenbleiben, da sich selbst fir diese im Identitatsbereich liegenden

Waren eine Verwechslungsgefahr nicht ergibt.

b) Die Widerspruchsmarke memonic verfigt von Haus aus lber eine normale
(durchschnittliche) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft
vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Fur die Zuerken-
nung eines erweiterten Schutzumfangs ist eine durch intensive Benutzung ent-
standene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 10. Aufl., 8 9 Rdn. 136 m. w. N.). Von Bedeutung sind insbesondere der
von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, geographische Verbreitung
und Dauer der Markenverwendung, die daftr aufgewendeten Werbemittel und die
dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen; dazu ist nichts

vorgetragen.



c) Der unter diesen Umstdnden gebotene, zur Vermeidung von Verwechslungen
erforderliche deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke noch

eingehalten.

Auszugehen ist von einem aufmerksamen Publikum, das sich zusammensetzt aus

Fachkreisen und Endverbrauchern.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr.45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8§ 9 Rdn. 211). Die Frage der
Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang,
(Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen ange-
sprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wir-
ken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr.19 -ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042,
Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr.29 - MATRATZEN; BGH
GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider).
Dabei genigt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmaRig bereits die
hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr., vgl. z.B. BGH
GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m.w. N.; vgl. Strobele/Hacker, a. a. O.,
8 9 Rdnr. 224 m. w. N.).

Unter Berucksichtigung der mal3geblichen Faktoren unterscheiden sich die zum
Vergleich stehenden Markenwérter MERTRONIC und memonic in klanglicher
Hinsicht ausreichend deutlich. Rein formal betrachtet verfligen die Vergleichsmar-

ken zwar jeweils uber drei Silben (,MER-TRO-NIC* bzw. ,me-mo-nic®), uber die



identische Vokalfolge (,e-0-i) bei Ubereinstimmenden Wortanfangen und Endun-
gen (,ME-ONIC®). Dabei sind aber schon die ersten beiden Silben ,MER" bzw.
,me* nicht identisch. Der dem Vokal ,E“ nachfolgende Konsonant ,R* fihrt dazu,
dass die Anfangssilbe der angegriffenen Marke offen gesprochen wird wie ,MAR*
gegenuber der geschlossenen Aussprache der Anfangssilbe der Widerspruchs-
marke wie ,mee“. Darlber hinaus unterscheiden sich die Worter im Gesamtklang-
bild, auf das es mal3geblich ankommt, deutlich durch die klangstarken Konsonan-
ten ,-RTR-“im Wortinneren der angegriffenen Marke gegenuber ,-m*“ im Wortinne-
ren der Widerspruchsmarke. Zudem sind die Unterschiede durch den klangstarken
Anlaut ,T“ mit nachfolgendem Konsonanten ,R“ der zweiten Silbe gegentber dem
nasal gesprochenen Konsonanten ,m“ der Widerspruchsmarke nicht zu tberh6-
ren. Da ,MERTRONIC* durch die offene Aussprache der Anfangssilbe wie ,MAR"
mit nachfolgenden Konsonanten ,TR“ der zweiten Silbe zusatzlich noch ,abge-
hackter artikuliert wird als die flieRend gesprochene Widerspruchsmarke, ist das
Gesamtklangbild insgesamt so ausreichend differenzierend, dass auch aus der

Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Hinsichtlich des Schriftbilds besteht ebenfalls keine so ausgepragte Ahnlichkeit,
dass eine Verwechslungsgefahr gegeben ware. Soweit die Inhaberin der ange-
griffenen Marke im Verfahren vor dem Patentamt allerdings darauf hinweist, dass
die angegriffene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke in Grof3buchstaben
geschrieben sei, wirkt sich dies nicht dahin aus, dass bei der angegriffenen Marke
lediglich die Schreibweise in GroRbuchstaben und bei der Widerspruchsmarke
lediglich die Schreibweise in Kleinbuchstaben zu beriicksichtigen ware. Es sind
vielmehr die Ublichen Wiedergabeformen zu bertcksichtigen, hier also sowohl
eine solche mit groRem Anfangsbuchstaben und den ubrigen Buchstaben in
Kleinschrift als auch Schreibweisen der Worter jeweils insgesamt in Grol3buchsta-
ben oder Kleinbuchstaben. Gleichwohl ist das jeweilige Schriftbild deutlich ver-
schieden. Die eher noch kurzen Markenwdrter sind sowohl in Grof3buchstaben als
auch in Kleinbuchstaben durch die Buchstaben ,RTR/rtr* der angegriffenen Marke

gegenuber ,M/m“ in der Widerspruchsmarke, die zu einer unterschiedlichen Zei-
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chenlange fuhren und bei Klein- und Grol3buchstaben zu Unterschieden im Um-
rissbild, deutlich verschieden. Hinzu kommt, dass die Endung ,onic* der Warter im
Bereich von Produkten, die aufgrund ihrer Bauteile elektronisch (englisch: electro-
nic) - also auf Elektronik basierend - arbeiten, relativ verbraucht ist, so dass der
Verkehr auch von daher die bildlichen Unterschiede in den ohnehin starker be-
achteten Wortanfangen ,Mertr/MERTR/mertr* bzw. ,Mem/MEM/mem® nicht tber-

sehen wird.

Die von der Widersprechenden angefuihrte Entscheidung des Harmonisierungs-
amts fur den Binnenmarkt, in der die Verwechslungsgefahr zwischen der Gemein-
schaftsmarke ,METRONIC* und der Marke ,memonic* bejaht wurde, ist dem vor-
liegenden Sachverhalt schon deshalb nicht vergleichbar, weil sich dort die An-

fangssilben ,ME" bzw. ,me" identisch gegenuber standen.

In begrifflicher Hinsicht liegen keine Anhaltspunkte fur eine Verwechslungsgefahr

vor. Die Marken haben in ihrer Gesamtheit jeweils keinen begrifflichen Sinngehalt.

2. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Grinden, insbesondere unter dem
Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken, liegt eben-
falls nicht vor. Abgesehen von der Frage der beschreibenden Bedeutung der ge-
meinsamen Buchstabenfolge ,,ONIC*/,onic® scheitert eine solche Art der Ver-
wechslungsgefahr jedenfalls daran, dass Anhaltspunkte dafir fehlen, dass diesem

Bestandteil eine Hinweisfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden zukommt.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur
die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch

ersichtlich sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schrift-
lich einzulegen.

Hacker Winter Uhlmann

Cl



