BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 133/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 46 480

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richte-
rin Pagenberg und den Richter Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die farbige Eintragung der Wort/Bildmarke 399 46 480

siehe Abb. 1 am Ende



mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbeson-
dere Additionsrollen, Alben, Briefhillen und Versand-
taschen, Briefpapier-Ausstattungen (Kassetten), Ein-
schlag- und Geschenkpapier, Endlos-Formulare,
Gluckwunschkarten; Kalender, Karteikarten, Kohle-
und Durchschreibpapier, Mal- und Seminarblocke,
Millimeterpapier, Ordnungs- und Registraturmittel aus
Papier, Ringbucheinlagen, Ringbuicher, Schnellhefter,
Schreibmaschinenpapier, Schreib- und Notizblocke,
Schulhefte und Kladden; Pappe und Pappwaren, so-
weit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Ablege-
mappen, Alben, Dokumentenmappen, Ordnungs- und
Registraturmittel aus Pappe, Unterschriftsmappen;
Papier- und Pappwaren fur den Haushalt, ndmlich De-
korationskrepppapiere, Schrankpapier, Tortenspitzen;
Biroutensilien, namlich Buroklammern, Heftklammern,
Reil3brettstifte, Gummiringe, Karteikasten, Kartenrei-
ter, Stempel, Stempelkissen, Telefonregister, bliroma-
schinenabhangiges Zubehor, namlich Overheadfolien;
Kunststofffolien zur Verwendung als Buch- und Heft-
schoner, Prospekthillen, Ringbicher und Schnellhef-
ter, Geschenkartikel, namlich Adressbicher, Kalender,
Notizbticher, Schreibmappen; Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel,  Photographien;  Schreibwaren;
Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren oder fir
Haushaltszwecke;  Kunstlerbedarfsartikel;  Pinsel,
Schreibmaschinen und Bduroartikel (ausgenommen

Mobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen



Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, so-
weit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern;
Druckstdcke;

Klasse 21: Partygeschirr nicht aus Edelmetall;

Klasse 35: Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensberatung;

Biroarbeiten

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Gemeinschaftsmarke 552 687

BRUNEAU,

die eingetragen ist fir die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Papier und Pappe (Karton), in unbearbeiteter Form,
als Halbfabrikate oder fur Papier- und Schreibwaren
oder zum Drucken; Druckereierzeugnisse; Druckerei-
erzeugnisse; Druckschriften; Handbtcher; Aufzeich-
nungstragerlisten; Buchbinderartikel; Photographien;
Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreibwa-
ren oder fir Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen- und Bduroartikel (ausge-
nommen Mobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druck-
stocke; Schreibinstrumente, Bleistifte, Stifte, Leucht-

marker.

Klasse 21: Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche, nicht
elektrisch und nicht aus Edelmetall oder damit plat-

tiert; Abfalleimer.



Klasse 35: Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwal-
tung; Buroarbeiten.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
jungere Marke durch Beschluf3 vom 12. Marz 2002 gel6éscht. Die Vergleichsmar-
ken konnten sich hinsichtlich der in die Warenklassen 16 und 21 einzuordnenden
Erzeugnisse auf ahnlichen, vor allem aber auch auf identischen Waren begegnen.
Von Identitéat sei auch bezuglich der Dienstleistungen der Klasse 35 auszugehen.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. In ihrer Gesamtheit
sei zwar wegen der bildhaften Gestaltung der jingeren Marke nicht mit Ver-
wechslungen zu rechnen. In klanglicher Hinsicht werde der Gesamteindruck der
jungeren Marke aber von dem Wortbestandteil "Bruno" bzw. "Brun¢" gepragt. Der
Bildbestandteil biete sich zur mindlichen Benennung der Marke nicht an, weil er
nicht zwanglos und eindeutig zu benennen sei. Stehen sich aber die Zeichen-
worter "BRUNO" und "BRUNEAU" gegeniber, so sei eine erhebliche Klangahn-
lichkeit gegeben. Es liege fur den Verkehr nahe, bei der Begegnung mit einem
Produkt eines franzdsischen Herstellers/Dienstleisters nicht eine buchstabenge-
treue Wiedergabe zu favorisieren, sondern die der bekannten Fremdsprache ada-
quate Aussprache wie "BRUNO" zu verwenden, so daf insgesamt der Tatbestand

der Verwechslungsgefahr gem 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erfullt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der jingeren Marke. Die
Ahnlichkeit bzw. Identitat sei keineswegs hinsichtlich samtlicher Waren und
Dienstleistungen der Anmeldemarke gegeben. Die Kennzeichnungskraft sei we-
gen des Anklangs an das franzésische Wort "Bureau” bzw. das deutsche, der
franzosischen Sprache entlehnte Wort "Buro" fur Gegenstande des Burobedarfs
und zugehdoriger Dienstleistungen als gering anzusehen. Die Beschwerdefuhrerin
rugt, dal3 die Markenstelle angesichts der bildhaften Gestaltung der jlingeren
Marke allein auf die klangliche Verwechslungsgefahr abgestellt habe. Es komme

ihrer Ansicht nach nicht alleine auf klangliche Aspekte an. Die Waren der jingeren



Marke wirden auf Sicht gekauft, wahrend mundliche oder telefonische Bestellun-
gen keine Rolle spielten. Ein erheblicher Teil werde die Widerspruchsmarke im
Ubrigen buchstabengemal aussprechen. Diejenigen, die die franzdsische Aus-
sprache wahlten, wirden die Widerspruchsmarke dann aber auch richtigerweise
auf der letzten Silbe betonen, wahrend das deutsche Wort "BRUNO" auf der

ersten Silbe betont werde. Es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

Sie beantragt,

den Beschlu3 der Markenstelle fur Klasse 16 vom 12. Méarz 2002
aufzuheben und den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr

zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung bezieht sie sich in erster Linie auf die Ausfihrungen der Marken-
stelle sowie auf ihr Vorbringen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Sie
hebt hervor, dal® bereits eine Form der Marken&hnlichkeit ausreiche, um die Ver-
wechslungsgefahr zu begriinden. Die angegriffene Marke werde vom Verkehr mit
"BRUNO" benannt und nicht als "BRUNO-Ba&r" bezeichnet. Bei franzdsischer Aus-
sprache seien die Marken vollkommen identisch, bei deutscher Aussprache hoch-
gradig ahnlich.

Die gemal3 8§ 165 Abs 4 MarkenG statthafte und auch im uUbrigen zuléssige Be-

schwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats be-



steht die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Vergleichsmarken in klangli-
cher Hinsicht gemanR § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach standiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berlcksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie
der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so daR ein geringerer Grad der Ahn-
lichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (stRspr BGH GRUR 2002, 342, 343
- ASTRA/ESTRA-PUREN, GRUR 2002, 809, 811 - FRUHSTUCKS-DRINK I;
GRUR 2002, 1067, 1068 - DKV/OKV mwN zur Rechtsprechung des EuGH).

1. Aufgrund der hier malRgeblichen Registerlage besteht Identitdt der einander
gegenuberstehenden Dienstleistungen und Waren sowie im ubrigen Warenahn-
lichkeit. Das gilt nicht nur fur die Oberbegriffe, sondern auch hinsichtlich der mit
der Formulierung "insbesondere" beispielhaft angefthrten, unter "Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten”
fallenden Einzelwaren der jingeren Marke. Soweit diese beansprucht werden
"namlich Dekorationskrepppapiere, Schrankpapier und Tortenspitzen" handelt es
sich um Papierwaren, fur die die Widerspruchsmarke ebenfalls Schutz genielit.
Entsprechendes gilt fur die einzelnen "Buroutensilien, namlich Buroklammern ...."
und das "biromaschinenabhéngige Zubehér, nadmlich Overheadfolien ..... bis
Schreibmappen”, die samtlich zu den "Papier- und Schreibwaren" sowie den
"Schreibmaschinen- und Bduroartikeln (ausgenommen Mobel)" der Wider-
spruchsmarke zahlen. Im ubrigen ist die Ahnlichkeit von "Papier" mit "Notizbii-
chern, Schreibmappen” sowie séamtlichen "Kunststofffolien” und mit "Papierwaren”
anerkannt (vgl Stoppel Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen 12. Aufl,

254). AulRerdem sind die beanspruchten "Adressbicher, Kalender" der jingeren



Marke ohnehin als typische Schreibwaren anzusehen, fir die die Widerspruchs-
marke eingetragen ist. Das "Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in
Klasse 16 enthalten” ist mit "Papierwaren” &hnlich (vgl Stoppel aaO, 256, 347).
Ahnlichkeit besteht - wenn auch zu einem geringeren Grad - hinsichtlich des
"Partygeschirrs nicht aus Edelmetall (Klasse 21)" einerseits und der "Behélter fur
Haushalt und Kiche, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall oder damit plattiert",

die Ublicherweise auch fur Partyzwecke eingesetzt werden kdnnen.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal anzusehen,
da es sich um einen von Haus aus kennzeichnungskraftigen Eigennamen der ju-
ristischen Person der Widersprechenden handelt, der keinen beschreibenden
Sinngehalt hat. Dafl3 in der Widerspruchsmarke "BRUNEAU" das franzésische
Wort "Bureau" bzw. das eingedeutschte Wort "Buro" anklingt, vermag die
Kennzeichnungskraft nicht zu beeintrachtigen. Denn es fehlt an konkreten An-
haltspunkten fir eine derartige inhaltliche Analyse durch das angesprochene Pub-
likum, die es veranlassen konnte, infolge der reinen Klangassoziation am
jeweiligen Wortende die Widerspruchsmarke in erster Linie als Sachhinweis fur
Birobedarf und nicht als Kennzeichen zu verstehen. Aber selbst wenn ein Teil des
Verkehrs beim Lesen oder HoOren der Widerspruchsmarke an "Bureau" bzw.
"BuUro" denkt, so wird damit nur die Verwechslungsgefahr insgesamt verstarkt.
Denn es zeigt, dal3 franzésische Namen oder Worter, die mit "eau” enden, vom
inlandischen Verkehr wie vergleichbare franzdsische Fremdworter im deutschen
Sprachgebrauch neben dem gelaufigen Wort "Bureau" z.B. "Plateau, Tableau,
Plumeau, Panneau ua" (DUDEN Band 5, 5. Aufl. 1990) mit "o" am Ende

ausgesprochen werden.

3. Der Senat geht davon aus, dal3 die Widerspruchsmarke von einem entschei-
dungserheblichen Teil des Verkehrs nicht buchstabengeman, sondern wie "Bruno”
oder auch "Bruno" wiedergegeben wird. Hierzu tragt bei, dal’® einem Teil des Ver-

kehrs die Aussprache der Buchstabenfolge "eau" als franzdsisches Grundwort



oder aus Begriffen wie "Eau de Toilette", "Eau de Cologne" und den Namen fran-

zosischer Personlichkeiten wie Cousteau, Cocteau oder Watteau bekannt ist.

Damit besteht klangliche Ahnlichkeit mit der jungeren Marke, da deren
Gesamteindruck jedenfalls in klanglicher Hinsicht von dem bildhaften Wort-
bestandteil "BRUNO" gepragt wird. Die Markenstelle ist zu Recht von dem bei der
klanglichen Verwechslungsgefahr zu bertcksichtigenden Erfahrungssatz ausge-
gangen, dal3 der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen
in der Regel dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungsform eine
pragende Bedeutung zumif3t (stRspr, GRUR 1996, 198, 200 - Springende
Raubkatze). Bei der jungeren Marke besteht fur den Verkehr hierzu umso mehr
Veranlassung, als sie mit dem gelaufigen Vornamen "BRUNO" dem angespro-
chenen Publikum die ohnehin geeignetste und naheliegendste Benennungsform
fur die personifizierte Barenfigurmarke vorgibt. Aus diesem Grunde kann auch die
groRere Darstellung des Baren hier nichts an der pragenden Bedeutung des
Namensbestandteils innerhalb der Wort-Bild-Marke &ndern, zumal eine
Bezeichnung mit "Béarenfigur" zu nichtssagend und jede diese naher beschrei-

bende Fassung zur Bennenung der Marke im Verkehr ungeeignet ware.

Ebenso wenig steht der Umstand, dal3 Waren haufig "auf Sicht" gekauft werden,
der Annahme klanglicher Verwechslungsgefahr entgegen (vgl BGH GRUR 1999,
241, 244 Lions). Die Gefahr klanglicher Verwechslungen ist nicht auf den Kauf-
vorgang zu beschranken, sondern sie erstreckt sich auch auf mindliche Nachfra-
gen, Empfehlungen, telefonische Bestellungen, Gesprache unter Verbrauchern

sowie auf die akustische Werbung.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der jungeren Marke kann nicht davon
ausgegangen werden, dal3 eine unterschiedliche Betonung der Vergleichsworter
der Gefahr klanglicher Verwechslungen ausreichend entgegen zu wirken vermag.
Denn zum einen steht nicht fest, dal3 der Wortbestandteil "BRUNO" stets auf der

ersten, die Widerspruchsmarke bei Aussprache wie "BRUNO" dagegen stets auf
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der letzten Silbe betont wird. Wer die Widerspruchsmarke als "BRUNQO" hért und
als Vorname auffafldt, wird diesen bei der jingeren Marke in gleicher Weise aus-
sprechen. Vor allem aber legt die bildliche Gestaltung des Wortbestandteils eine
Aussprache auch wie "BRUNO" und damit eine Betonung auf der Endsilbe wie bei
der Widerspruchsmarke nahe. Verwechslungsfordernd ist zudem, dal3 ein Teil des
Verkehrs die Widerspruchsmarke mit einem leichten U-Laut wie "Briino" aus-
sprechen wird, was der Wiedergabe des Vornamens "BRUNO" im Franzésischen

entspricht.

Angesichts der Identitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der klanglichen Ahnlichkeit der den
jeweiligen Gesamteindruck pragenden Markenwdrter ist die Verwechslungsgefahr
bei der Benennung der Marken im Verkehr zu bejahen. Darauf, dal3 sich die Mar-
ken in ihrem bildlichen Gesamteindruck deutlich unterscheiden, kommt es nicht
mehr an, da es fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn die-
se in einer relevanten klanglichen, bildlichen, begrifflichen oder assoziativen Hin-

sicht festgestellt wird.

Fur die Auferlegung von Kosten nach 8 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veran-

lassung.

Grabrucker Pagenberg Richter Voit ist abgeordnet
und kann daher nicht unter-
zeichnen.

Grabrucker

Hu
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Abb. 1




	BRUNEAU,

