BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 273/00 Verkindet am
30. Oktober 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 394 10 375

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richte-

rin Grabrucker, den Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Der Beschlul? der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 29. Marz 2000 wird aufgehoben. Die
Loschung der Marke 394 10 375 wird angeordnet fur: "Signal-,
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, so-
weit in Klasse 9 enthalten, insbesondere wissenschaftliche Appa-
rate und Instrumente fir Forschung und Labore, Hausnotrufgerate,
Aufzugsnotrufgerate, Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild, Unfallschutzbekleidung, einschliel3-
lich Schuhe, Spezialbekleidung fiur Rettungszwecke, Gesichts-
schutzschilder, Schutzbrillen und Schutzmasken fur Arbeiter, Atem-
schutzgerate fir Taucher, Schwimmgurtel und Schwimmfligel,
BlutdruckmeRRgerate, Horgerate, Fahrzeuge: Landfahrzeuge; Dru-
ckereierzeugnisse, Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Werbung
und Geschaftsfuhrung, Aufstellen von Statistiken, Buchflhrung,
Marketing, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, Per-
sonalberatung, Vermietung von Buromaschinen und Einrichtungen,
Werbung oder Rundfunk- und Fernsehwerbung, Kinowerbung, Ver-
vielfaltigung von Dokumenten; Nachrichtenwesen, Fernschreib-
dienst (Nachrichtentibermittlung), Fernsprechdienst (Nachrichten-
tbermittlung), Funkdienst (Nachrichtentbermittlung), Sammeln und
Liefern von Nachrichten; Erziehung und Unterricht, Ausbildung, Er-

ziehung und Unterricht, Fernkurse, Unterricht durch Rundfunk und



Fernsehen, Weiterbildung, Bichervermietung, Filmproduktion,
Filmvermietung, Filmvorfiihrung, Veranstaltung sportlicher Wettbe-
werbe, Vermietung von Zeitschriften, Veroéffentlichung und Heraus-

gabe von Blchern, Zeitungen und Zeitschriften”.

Im tbrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke 394 10 375

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

"Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandsmaterial,
Desinfektionsmittel, Fungizide, Herbizide; wissenschatftliche,
Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-,
optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-
richtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, ins-
besondere wissenschaftliche Apparate und Instrumente fir For-

schung und Labore, Hausnotrufgerate, Aufzugsnotrufgerate, Geréte



zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Feuerloschgerate, Datenverarbeitungsgerate und Computer, be-
lichtete Filme, Pannen-Warndreiecke fur Fahrzeuge, Unfallschutz-
bekleidung, einschlielich Schuhe, Spezialbekleidung flr Rettungs-
zwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen und Schutzmasken
fur Arbeiter, Atemschutzgerate fur Taucher, Schwimmgurtel und
Schwimmfliigel, Feuerloschfahrzeuge, chirurgische, arztliche, zahn-
und tierarztliche Instrumente und Apparate, kinstliche Gliedmalen,
Augen, Zahne, chirurgisches Nahtmaterial, BlutdruckmeRgerate,
Horgerate; Fahrzeuge: Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-
se 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwa-
ren, Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen Madobel),
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in
Klasse 16 enthalten; Werbung und Geschaftsfihrung, Aufstellen
von Statistiken, Buchfihrung, Marketing, Unternehmensberatung,
Organisationsberatung, Personalberatung, Vermietung von Buro-
maschinen und Einrichtungen, Vermittlung und Abschluf® von Han-
delsgeschéften fur andere, Werbung oder Rundfunk- und Fernseh-
werbung, Kinowerbung, Vervielfaltigung von Dokumenten; Nach-
richtenwesen, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogram-
men, Fernschreibdienst (Nachrichtenibermittiung), Fernsprech-
dienst (Nachrichtentbermittlung), Funkdienst (Nachrichtenuber-
mittlung), Sammeln und Liefern von Nachrichten, Ton und Bild-
Ubertragung durch Satelliten; Erziehung und Unterricht, Ausbildung,
Erziehung und Unterricht, Fernkurse, Unterricht durch Rundfunk
und Fernsehen, Weiterbildung, Bichervermietung, Filmproduktion,
Filmvermietung, Filmvorfihrung, Veranstaltung sportlicher Wettbe-
werbe, Vermietung von Zeitschriften, Veréffentlichung und Heraus-

gabe von Buchern, Zeitungen und Zeitschriften"



ist Widerspruch erhoben aufgrund der Bildmarke 2 103 438

siehe Abb. 2 am Ende

die als Kollektivmarke fur die Dienstleistungen

"Transport von Kranken mit Kraftfahrzeugen; Rettung von Personen
bei Notfalleinsatzen, auch unter Mitwirkung von Arzten, Katastro-
phenschutz, soziale Dienste"

eintragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr durch Beschlul3 vom 29. Marz 2000
zuruckgewiesen, weil die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke den Waren
und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht ahnlich seien. Zwar traten die
Waren der jingeren Marke, die aus dem medizinischen Sektor stammten, und die
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke dem Verkehr auch gemeinsam entge-
gen, insbhesondere wenn medizinische Hilfsmittel wahrend der Krankentransporte
zum Einsatz kommen. Dabei handle es sich jedoch lediglich um Hilfswaren und

notwendige Hilfsmittel fir die Erbringung der Dienstleistungen.



Hinsichtlich der Ubrigen Waren der angegriffenen Marke, die keinen Bezug zu me-
dizinischen Zwecken aufweisen, bestinden keine BerUhrungspunkte zu den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Zwischen den Dienstleistungen der
Vergleichsmarken liege gleichfalls keine Ahnlichkeit vor, weil die Dienstleistungen
der angegriffenen Marke nicht dem Gesundheitssektor entstammten. Selbst wenn
der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von dem Bildbestandteil gepréagt
werden sollte und im Ubrigen eine Identitat zwischen den Bildbestandteilen der
angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestiinde, sei keine Gefahr von

Verwechslungen gegeben.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschlul? vom 29. Marz 2000 aufzuheben und die angegriffene
Marke jedenfalls fir die Dienstleistungen "Erziehung und Unterricht,
Ausbildung, Erziehung und Unterricht, Fernkurse, Unterricht durch
Rundfunk und Fernsehen, Weiterbildung, Verdffentlichung und
Herausgabe von Buchern, Zeitungen und Zeitschriften” sowie alle

weiteren ahnlichen Waren und Dienstleistungen zu I6éschen.

Sie tragt vor, dal3 in Anbetracht der Identitat des Bildbestandteils, der die jingere
Marke prage, Verwechslungsgefahr zumindest hinsichtlich der genannten Dienst-
leistungen wegen der Ahnlichkeit mit den "sozialen Diensten" der Widerspruchs-

marke bestehe.

Die Markeninhaberin hat sich weder in der Sache geaul3ert noch Antrage gestellt.



Die zuldssige Beschwerde ist im Umfang der im Tenor genannten Waren und
Dienstleistungen der Teilldschung begrindet, weil insoweit Verwechslungsgefahr
im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der jungeren Marke 394 10 375
und der Widerspruchsmarke 2 103 438 bestenht.

Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Frage einer
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr iSv 8§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unter He-
ranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von
einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-
/Dienstleistungsidentitéat oder -&hnlichkeit, der Markenidentitéat oder -&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen
héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der &lte-
ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr; vgl BGH GRUR
2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24 mwN; zuletzt BGH MarkenR 2002,
332, 333 - DKV/OKYV).

Diese Grundsatze hat die Markenstelle nicht ausreichend berilicksichtigt. Sie hat
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in unzuléassiger Weise auf die Frage der
Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen beschrankt und die Identitat des pragen-
den Bildbestandteils der jungeren Marke mit der Widerspruchsmarke nur hypothe-
tisch herangezogen, statt sie als eines der Kriterien der Verwechslungsgefahr, die
zueinander in Wechselbeziehung stehen, innerhalb der einheitlich zu treffenden
Entscheidung Uber die Verwechslungsgefahr zu behandeln und dabei auch auf die
Kennzeichnungskraft einzugehen.

Bei der als Kollektivmarke eingetragenen Bildmarke ist eine zumindest normale
Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen. Sie ist in der angegriffenen Marke iden-
tisch als einziger schutzbegriindender Markenbestandteil enthalten. Denn bei dem

weiteren Wortelement "SOS NOTRUF" handelt es sich in Bezug auf die bean-



spruchten Waren- und Dienstleistungsgebiete um eine ausschliel3lich beschrei-
bende Angabe ohne eigenstandige Kennzeichnungskraft. Aus diesen Griinden ist
sie weder geeignet, den Gesamteindruck der jungeren Marke zu pragen noch fin-
det der Erfahrungssatz Anwendung, wonach sich der Verkehr beim Zusammen-
treffen von Wort- und Bildelementen in einer Kombinationsmarke fir deren Benen-
nung in der Regel an dem Wortbestandteil orientiert. Damit ist fir die Beurteilung
der Rechtsfrage der Verwechslungsgefahr von der Identitat der beiden Marken

auszugehen.

Bei dieser Ausgangslage kann der Grad der Ahnlichkeit der Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke mit den Waren/Dienstleistungen der jingeren Marke fir die
Feststellung der Verwechslungsgefahr gering sein. Fir die Beurteilung der Ahn-
lichkeit, die grundsatzlich auch zwischen Dienstleistungen und Waren bestehen
kann, sind alle erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, die das Verhaltnis zwi-
schen den Waren/Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehdren insbesondere
Art und Zweck der Dienstleistungen sowie der Nutzen fir den Empfanger der
Dienstleistung und die Vorstellung des Verkehrs, dal’ die Dienstleistungen/Waren
unter der gleichen Verantwortung erbracht werden oder sich in sonstiger Weise
erganzen. Obwohl Dienstleistungen nicht generell mit den zu ihrer Erbringung
verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erzielten Ergebnissen,
soweit sie Waren hervorbringen, fur &hnlich zu erachten sind, kénnen doch be-
sondere Umstande die Feststellung der Ahnlichkeit nahelegen (vgl BGH GRUR
99, 586, 587 - White Lion/LIONS; EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; BGH
BIfPMZ 1999, 314, 315 - Canon Il; BGH - | ZR 156/99 - BANK 24).

So ist es hier. Die Dienstleistungen, fur die die Widersprechende Schutz geniel3t,
sind nicht auf den reinen Krankentransport oder den Gesundheitsbereich be-
schrankt, sondern umfassen auch den Katastrophenschutz und den weiten Be-
reich der sozialen Dienste. So vermieten Anbieter von Rettungsdiensten typi-
scherweise auch Gerate, die die Markeninhaberin beansprucht (zB Blutdruck-

messgerate). Soziale Dienste gehen Uber gesundheitliche Belange der Betroffe-



nen hinaus und erstrecken sich zB auf Telefon- und Funkdienste, bieten Essen auf
Réadern sowie Sicherungsmafl3nahmen an und stellen zeitweise Gehhilfen und ge-
eignete sonstige Hilfsmittel zur Verfigung. Ferner werden tblicherweise Broschu-
ren fir den Notfall, insbesondere zum vorbeugenden Unfallschutz im hauslichen
Bereich, sowie Informationen auf allen Medientragern herausgegeben. Im Rah-
men des Katastrophenschutzes werden ua Ubungen und Kurse durchgefiihrt und
Vorsorgemalinahmen getroffen, bei denen Rettungsgerate und Unfallschutzbeklei-
dung getestet und anschlieBend Empfehlungen herausgegeben werden. Es be-
stehen somit vor allem auch unter dem Gesichtspunkt des Nutzens fur die
Empfanger der Dienstleistungen und Waren der Vergleichsmarken (vgl BGH
GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten mwN) enge Beriihrungspunkte und Uber-
schneidungen, die die Feststellung der Ahnlichkeit der Dienstleistungen der Wi-
derspruchsmarke mit den Waren und Dienstleistungen der jingeren Marke im
Umfang der Teilldschung begrinden. Der Senat hat dabei auch bericksichtigt,
dal3 es sich bei der Widersprechenden um einen Verband handelt. Dieser Um-
stand ist geeignet, die Vorstellung des Verkehrs, dal3 die betroffenen Dienstleis-
tungen und Waren unter der gleichen Verantwortung erbracht werden zu verstar-

ken, wenn diese mit dem identischen Verbandszeichen gekennzeichnet werden.

Die Verwechslungsgefahr war demnach im Umfang der Teilldschung zu bejahen.

Fir eine Kostenauferlegung nach 8 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veranlas-

sung.

Grabrucker Baumgartner Pagenberg
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