BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 114/01 Verkindet am
8. August 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 397 48 565

BPatG 154
6.70



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 8. August 2002 unter Mitwirkung des Richters
Brandt als Vorsitzenden sowie des Richters Engels und der Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 29. Mai 2000 insoweit aufgehoben, als der Wider-
spruch aus der Marke 1 060 366 zurtickgewiesen wurde. Aufgrund
des Widerspruchs aus der Marke 1 060 366 wird die Loschung der
angegriffenen Marke auch fir die Dienstleistung "Buroarbeiten”

angeordnet.

Grinde

Die Wortmarke

IDEEFIX

ist unter der Nummer 397 48 565 fiir verschiedene Dienstleistungen, unter ande-
rem flr "BUroarbeiten”, in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung
wurde am 9. Juli 1998 verdffentlicht. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der
alteren, am 1. Marz 1984 fir verschiedene Waren und Dienstleistungen, unter an-
derem fur die Dienstleistungen "Filmproduktion, Herausgabe von Blchern, Verwal-
tung und Verwertung von Urheberrechten, Marketing, Werbung" eingetragenen
Marke 1 060 336

IDEFIX.



Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 29. Mai 2000 durch einen Beamten des héheren Dienstes die teil-
weise Loschung der angegriffenen Marke, namlich fur alle Dienstleistungen mit
Ausnahme von "Buroarbeiten”, angeordnet und den Widerspruch aus der Marke
im Ubrigen zurtickgewiesen. Fur Biroarbeiten sei die Ahnlichkeit zu den Waren
und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen, denn Biroarbeiten
hatten damit nichts gemein. Biroarbeiten seien regelmalig anfallende Routinear-
beiten, welche in der Regel von ausgebildeten Fachkraften ohne Nachweis eines
Hochschulstudiums erbracht wirden. Die Erledigung solcher Routinearbeiten oder
ahnlicher Téatigkeiten sei jedoch im Warenverzeichnis der Widersprechenden nicht
enthalten. Es gebe auch keine Anhaltspunkte daftir, dass die Dienstleistung "Biro-
arbeiten" regelmaRig oder zumindest in gréRerem Umfang von den selben Betrie-

ben angeboten wirden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag

(sinngemaln),

den Beschluss der Markenstelle vom 29. Mai 2000 insoweit aufzu-
heben, als der Widerspruch aus der Marke 1 060 336 zurtickge-
wiesen wurde und die angegriffene Marke auch fir "Buroarbeiten”
zu léschen. Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzu-

lassen.

Die Marken seien hochgradig ahnlich und kdnnten auch gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Die Widerspruchsmarke habe erhéhte Kennzeich-
nungskraft. Dies kbnne als amtsbekannt unterstellt werden. IDEFIX sei eine Figur
aus der mittlerweile bekanntesten Comic-Serie ASTERIX. An den Dienstleistungs-
abstand seien daher keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Die Dienstlei-
stungen "Blroarbeiten” seien mit den Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin
"Filmproduktion, Herausgabe von Bichern, Verwaltung und Verwertung von Urhe-

berrechten, Marketing, Werbung" nach dem im Hinblick auf den Zweck des Mar-



kenschutzes, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marken auszulegenden Be-
griff der Ahnlichkeit von Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne &hnlich. Die
Inhalte von Buroorganisation und damit auch von Buroarbeiten wirden heute al-
ternativ und gleichwertig durch Bilcher aber auch durch Videofilme vermittelt.
Nach einem neueren Beschluss des Bundespatentgerichts seien Bulroarbeiten
ahnlich zu Softwareprogrammen bzw mit damit versehenen Datentragern. Fur ei-
ne Differenzierung zwischen den sogenannten Printmedien und den Aufzeichnun-
gen auf Datentragern fehle die Grundlage. Deshalb seien "Blroarbeiten” mit der
"Herausgabe von Biichern" ahnlich. Ebenso bestehe eine Ahnlichkeit zur "Verwal-
tung von Urheberrechten”, weil bei dieser Verwaltung auch die dazugehérigen BU-
roarbeiten anfallen und sogar einen wesentlichen Teil ausmachen kénnten. Nach
der subjektiven Meinung des Durchschnittsverbrauchers, auf die es ankomme, sei

eine Ahnlichkeit gegeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Mit Eingabe vom 5. August 2002, beim Bundespatentgericht eingegangen am
6. August 2002, macht er geltend, die von der Beschwerdefuhrerin beanspruchte
Marke "IDEFIX" sei bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "IDEEFIX" in den
von ihm beantragten Klassen durch die Beschwerdeflihrerin noch nie in Benut-
zung genommen worden. Daher beantrage er weiterhin, die von ihm beantragten
Klassen aus der Marke der Beschwerdefuhrerin wegen fehlender Inbenutzungnah-
me zu léschen. Es liege eine absolute Branchenferne vor. Eine auch nur im ent-
ferntesten annehmbare Uberschneidung seiner beantragten Klassen und einem
Hund, worauf die Marke der Beschwerdefuhrerin alleine eine gewisse Berihmtheit
habe, sei nicht gegeben.



Mit Fax vom 7. August 2002 an beide Beteiligten hat der Senat mitgeteilt, dass die
in der Eingabe vom 5. August 2002 ebenfalls enthaltene Bitte des Beschwerdege-
gners um Terminsverlegung mangels Angabe von Griinden abgelehnt werde und
seine Sachausfihrungen als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden.
Gleichzeitig wurde den Beteiligten eine Internet-Recherche des Senats Ubersandt,
wonach eine Ahnlichkeit zwischen den Dienstleistungen "Biroarbeiten" und "Mar-

keting" in Betracht kommt.

In der mindlichen Verhandlung vom 8. August 2002 ist weder der Beschwerde-

gegner noch ein Vertreter erschienen.

Die Vertreterin der Beschwerdefihrerin erklarte in der mundlichen Verhandlung,
dass sie den Schriftsatz der Gegenseite vom 5. August 2002 am 7. August 2002
erhalten habe, ihre Mandantin jedoch nicht mehr erreichen konnte und sich des-
halb nicht dazu aufRern kdnne, fur welche einzelnen Waren und Dienstleistungen
die Widerspruchsmarke benutzt werde. Insoweit rigt die Vertreterin der Beschwer-
defuhrerin die Verspatung der Einrede und beantragt héchst vorsorglich Schrift-

satznachlass.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig und hat auch in der Sache Er-

folg.

Nach Auffassung des Senats besteht bei den sich gegentberstehenden Marken
auch hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen "Buroarbeiten”, die allein
noch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, da lediglich die Widerspre-
chende Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle eingelegt hat, die Ge-

fahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass auf den



nach 842 Abs2 Nrl MarkenG erhobenen Widerspruch aus der Marke
Nr 1 060 336 die Loschung der angegriffenen Marke gemafld 8 43 Abs 2 Satz 1

MarkenG fur die Dienstleistungen "Buroarbeiten™ anzuordnen war.

Das Vorbringen des Beschwerdegegners in der Eingabe vom 5. August 2002, die
von ihm beantragten Klassen seien aus der Marke der Beschwerdeftihrerin wegen
fehlender Inbenutzungnahme zu I6schen, wertet der Senat als Erhebung einer in-
haltlich aber klarungsbedurftigen beschrankten Einrede der Nichtbenutzung nach
8 43 Abs 1 MarkenG. Die Einrede der Nichtbenutzung wird jedoch als verspéatet
zuruckgewiesen, da sie nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 282 Abs 2

ZPO nicht rechtzeitig erhoben worden ist.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatent-
gerichts kann eine Nichtbenutzungseinrede nach den Praklusionsvorschriften der
ZPO als verspatet zurickgewiesen werden, weil insoweit der in den 8859, 73
Abs 1 MarkenG verankerte Grundsatz der Amtsermittlung durch den Beibrin-
gungsgrundsatz verdrangt wird (BGH, GRUR 2000, 603, 604 "Ketof/[ETOP";
BPatGE 40, 127 "Ruoc/ROC"; BPatGE 36, 204 "LAILIQUE"). Einer Anwendung
der zivilprozessualen Praklusionsnormen steht auch nicht entgegen, dass der An-
melder nicht anwaltlich vertreten war (BPatGE 36, 204 "LAILIQUE").

Nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit 88 296 Abs 2, 282 Abs 2 ZPO kon-
nen Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich nicht oh-
ne vorhergehende Erkundigung eine Erklarung abgeben kann, zuriickgewiesen
werden, wenn sie durch vorbereitenden Schriftsatz nicht so rechtzeitig mitgeteilt
werden, dass der Gegner die Erkundigungen noch einzuziehen vermag, und ihre
Zulassung nach der freien Uberzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechts-
streits verzogern wirde sowie die Verspatung auf grober Nachlassigkeit beruht.
Die Einrede der Nichtbenutzung hat der Beschwerdegegner erstmals in der Einga-
be vom 5. August 2002 erhoben, die zwei Tage vor dem Verhandlungstermin bei

Gericht einging. Die Vertreter der Beschwerdeftihrerin, denen der Schriftsatz erst



am Nachmittag des Tages vor der miundlichen Verhandlung zuging, vermochten
sich - wie die Vertreterin der Beschwerdefthrerin in der mindlichen Verhandlung
glaubhaft ausgefiihrt hat - in dieser kurzen Frist nicht mehr zu erkundigen, fur wel-
che einzelnen Waren und Dienstleistungen des umfangreichen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses der Widerspruchsmarke ihre in Frankreich ansassi-
ge Mandantin die Marke in Deutschland in den jeweils fir eine rechtserhaltende

Benutzung relevanten ZeitrAumen benutzt hat.

Die Zulassung der Einrede wirde den Rechtsstreit verzégern. Da die Einrede der
Nichtbenutzung aufgrund der in der Eingabe vom 5. August 2002 enthaltenen
Ausfuhrungen hinsichtlich ihres Umfangs klarungsbediirftig ist, und der nicht er-
schienene Beschwerdegegner in der mindlichen Verhandlung sich zum Umfang
der Einrede auch nicht ndher erklaren konnte, hétte selbst eine Schriftsatzfrist fur
die Beschwerdefuhrerin nach § 283 ZPO die Frage der (Nicht-)Benutzung der Wi-
derspruchsmarke nicht unstreitig stellen kénnen. Zudem miussten von der Be-
schwerdefiihrerin einzureichende Unterlagen wiederum der Gegenseite zur Stel-
lungnahme zugestellt werden. Nach der freien Uberzeugung des Gerichts beruht
die Verspéatung auch auf grober Nachlassigkeit. Die Einrede der Nichtbenutzung
ware bereits zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs 1998 gemafl § 43
Abs 1 MarkenG zulassig gewesen. Es sind auch keine nachvollziehbaren Griinde
vorgetragen oder erkennbar, weshalb der Beschwerdegegner mit der Erhebung
dieser Einrede bis kurz vor dem Verhandlungstermin gewartet hat, so dass nach
der freien Uberzeugung des Gerichts die Verspatung auf grober Nachlassigkeit
beruht.

Nach Auffassung des Senats sind die Dienstleistungen "Blroarbeiten” der ange-
griffenen Marke und die Dienstleistungen "Marketing" der Widerspruchsmarke ent-
gegen den Ausfuhrungen der Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung

ahnlich.



Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit sind alle erhebli-
chen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren und
Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungs-
zweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einan-
der ergdnzende Waren und Dienstleistungen gehdren (vgl EUGH GRUR 1998,
922, 923 Tz 23 - Canon; BGH, Beschlul vom 16. Méarz 2000 -12ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507,
508 - EVIAN/REVIAN). Bei Berticksichtigung dieser Grundsatze sind die Dienstlei-
stungen "Blroarbeiten" der jungeren Marke und "Marketing" der alteren Marke
ahnlich, wenn auch eher eine entferntere Ahnlichkeit zwischen diesen Dienstlei-
stungen vorliegen mag, da "Buroarbeiten”, worauf bereits die Markenstelle hinge-
wiesen hat, starker auf regelmafig anfallende Routinearbeiten ausgerichtet sind.
Aus der den Beteiligten zugesandten Internet-Recherche ist jedoch ersichtlich,
dass es eine Reihe von Dienstleistungsunternehmen gibt, die sowohl "Marketing"
als auch "Buroarbeiten™" als wirtschaftlich selbstandige Leistungen fur Dritte anbie-
ten. Es besteht danach offensichtlich die Tendenz, den Kunden im Burobereich
mdglichst umfassend zu betreuen. Dabei sind die Grenzen zwischen "Blroarbei-
ten" und "Marketing" nicht streng voneinander getrennt, sondern die Dienstleistun-
gen erganzen sich und weisen zum Teil flieRende Ubergange auf. Die Anbieter
von "Buroarbeiten" beschrénken sich oft etwa bei Schreibarbeiten - wie das
Schreiben von Werbebriefen - nicht nur auf die rein technische Durchfiihrung, son-
dern beraten auch noch bei der Gestaltung der Briefe und deren Einsatz. Gleiches
gilt fur "Buroarbeiten" wie zum Beispiel die Korrespondenz mit Kunden und Liefe-
ranten. Die Grenze zwischen "Marketing” und "Buroarbeiten” kann dabei nicht im-
mer streng gezogen werden, sondern bemisst sich eher nach dem eigentlichen
Schwerpunkt, den der Anbieter setzt. Es ist daher damit zu rechnen, dass die an-
gesprochenen Verkehrskreise in beachtlichem Mal3e bei (vermeintlich) gleicher
Kennzeichnung dieser Dienstleistungen und unter Annahme gesteigerter Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke annehmen werden, die so gekennzeichneten

Dienstleistungen wiirden von dem selben Unternehmen erbracht, so dass Ahnlich-



keit zwischen diesen Dienstleistungen besteht (Althammer/Strébele, Markenge-
setz, 6. Aufl 8 9 Rdnr 34).

Der Senat geht zugunsten des Beschwerdegegners von einer lediglich durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Ob die altere Mar-
ke eine von der Widersprechenden geltendgemachte und von dem Beschwerde-
gegner bestrittene erhdohte Verkehrsgeltung auch fur die hier relevante Dienstlei-
stung "Marketing" aufweist, erscheint eher zweifelhaft, denn allein eine Bekannt-
heit der "ldefix"-Figur durch die "Asterix-Comic-Serie" fihrt noch nicht ohne weite-
res zu einer erhohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fir die Dienst-
leistung "Marketing”, da die fir die Beschwerdefuhrerin geschitzte Dienstlei-
stung "Marketing" lediglich "Marketing fur Dritte", nicht aber "Marketing fur eigene
Produkte" umfasst. Letztlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob die Wider-
spruchsmarke fur "Marketing" erhdhte Verkehrsgeltung hat, denn es besteht auch
bei Annahme einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke eine Verwechslungsgefahr.

Die sich gegenuberstehenden Marken "IDEEFIX" und "IDEFIX" sind zumindest
klanglich so ahnlich, dass auch bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke selbst bei sich ferner stehenden aber noch ahnlichen
Dienstleistungen eine erhebliche Verwechslungsgefahr besteht. Trotz unterschied-
licher Schreibweise, namlich einmal mit einem "E" und einmal mit zwei "E" in der
Wortmitte der sonst gleichen Worter, ist damit zu rechnen, dass erhebliche Ver-
kehrskreise die Worter identisch aussprechen werden. Klangliche Verwechslun-
gen sind daher nicht zu vermeiden. Um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen
reicht jedoch bereits die Ahnlichkeit in klanglicher Hinsicht aus (Althammer/Strobe-
le, Markengesetz, 6. Aufl, 8 9 Rdnr 91 mwN), so dass dahingestellt bleiben kann,
ob die Marken auch noch schriftbildlich oder begrifflich so &hnlich sind, dass Ver-

wechslungen zu befirchten sind.
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Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzu-
heben, als der Widerspruch aus der Marke Nr 1 060 336 zurlickgewiesen wurde
und gleichzeitig war die Loschung der angegriffenen Marke auch fir die Dienstlei-

stungen "Blroarbeiten" anzuordnen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
8§ 71 Abs 1 MarkenG.

Brandt Richter Engels hat Urlaub Bayer
und kann daher nicht unter-
schreiben.

Brandt

Pl
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