29 W (pat) 131/02 Verkindet am
24. September 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 13 449

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin
Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke
CYBERCITY POLICE
deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Ma-
terialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereier-
zeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Kinstlerbe-
darfsartikel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, so-
weit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten;

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in

Klasse 28 enthalten;



Klasse 35: Merchandising;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Neue Medien;

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Filmproduktion, Fernseh-
und Rundfunkunterhaltung, Produktion von Shows,
Fernseh- und Rundfunkprogramme;

Klasse 42: Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten

hat der Inhaber der Wortmarke 2 079 254

CyberCity

die fuir die Waren und Dienstleistungen

Mit Programmen und Daten versehene maschinenlesbare Daten-
trdger aller Art; Datenverarbeitungsgerdte und Computer; Peri-
pheriegerate fur Computer und Datenverarbeitungsgeréate, namlich
Gerate zur Dateneingabe, Gerate zur Datenausgabe, Gerate zur
Datenspeicherung sowie Datenlbertragungsgerate; Beratung zur
Hard- und Softwareauswahl unabhéngig von der Lieferung dieser
Waren; Erstellung von Analysen und Pflichtenheften geeignet als
Programmiergrundlage fur Dritte; Erstellen von Programmen fur die
Datenverarbeitung; Betrieb eines Elektronic-Mail-Systems, insbe-
sondere durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren,
Ubermitteln, Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen In-
formationen sowie Abbildungen fir andere; Betrieb einer Daten-

bank, namlich durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysie-



ren, Ubermitteln, Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen

Informationen sowie Abbildungen fir andere. GK 9, 38, 42

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat der Widersprechende Benutzungsunterla-
gen eingereicht und das Lo6schungsbegehren wegen Verwechslungsgefahr nur

noch auf die Waren und Dienstleistungen der jingeren Marke

Druckereierzeugnisse; Spiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Tele-
kommunikation, insbesondere Neue Medien; Unterhaltung, insbe-
sondere Filmproduktion, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung, Pro-

duktion von Shows, Fernseh- und Rundfunkprogramme

gerichtet.

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch durch Beschlu? vom 9. April 2002 zuriickgewiesen. Sie hat die Be-
nutzung dahingestellt sein lassen, weil auch bei Warenidentitdt und normaler
Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Zeichen unter-
schieden sich hinreichend durch den zusatzlichen Bestandteil ,POLICE". Der Ge-
samteindruck werde nicht durch den Bestandteil ,CYBERCITY" gepréagt, weil die
Bestandteile gleichgewichtig seien und keines die angebotenen Waren und
Dienstleistungen beschreibe. Eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht fest-
zustellen, weil allein die Tatsache, dass es sich bei ,,CyberCity" um einen Teil ei-

nes Firmennamens handele, kein Serienzeichen begrinde.

Hiergegen hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt. Er geht von der teil-
weisen ldentitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jlingeren

Marke aus. Die Widerspruchsmarke besitze normale Kennzeichnungskraft. Der



Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Wortbestandteil
.CYBERCITY" gepragt, wahrend der weitere Bestandteil ,POLICE" eine
thematisch beschreibende Angabe fir ,Druckereierzeugnisse, Spiele* und die
Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 enthalte. Es bestehe unmittelbare
Verwechslungsgefahr, aber auch die Gefahr, dall die Vergleichsmarken

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Der Widersprechende beantragt,

den BeschluR der Markenstelle fur Klasse 16 vom 9. April 2002 auf-
zuheben und die Loschung der Marke ,CYBERCITY POLICE" we-

gen der Marke ,CyberCity* mit alterem Zeitrang anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung hat er sich zunéchst in vollem Umfang auf die Ausfiihrungen des
angefochtenen Beschlusses bezogen, nach Erorterung der Sach- und Rechtslage
in der mundlichen Verhandlung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der
jungeren Marke 399 13 449 aber durch Verzicht auf die Waren ,Spiele, soweit in
Klasse 28 enthalten“, und auf die Dienstleistungen ,Telekommunikation, insbe-
sondere Neue Medien; Unterhaltung, insbesondere Filmproduktion, Fernseh- und
Rundfunkunterhaltung, Produktion von Shows, Fernseh- und Rundfunkpro-

gramme* eingeschrankt.

Die zuladssige Beschwerde hat nach der Einschrdnkung des Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke keinen Erfolg. Hinsichtlich der



verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Marke 399 13 449 fehlt es fir eine

Loschung nach 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG an der Verwechslungsgefahr.

Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der standigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller Umsténde des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der
malfigeblichen Faktoren der Waren/Dienstleistungsidentitat oder -&hnlichkeit, der
Markenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klage- bzw
Widerspruchsmarke in dem Sinne auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken
und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der &lteren Marke aufgewogen
wird und umgekehrt (vgl BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschluf3stick mwN).

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit der verbliebenen Waren und Dienstleistungen
der jungeren Marke mit denen der Widerspruchsmarke sind wegen der wirksam
erhobenen Einrede mangelnder Benutzung nur die benutzten Waren oder
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu bertcksichtigen (8 43 Abs 1 Satze 2
und 3 MarkenG). Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist auf der Grundlage der
Eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 9. April 2000, der Cy-
berCity Homepage sowie der Zeitungsberichte aus dem Jahr 1995 nach Art, Zeit
und Umfang zwar fir die eingetragenen Dienstleistungen des ,Betriebs eines
Elektronic-Mail-Systems, insbesondere ....." sowie des ,Betriebs einer Datenbank,
namlich durch Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren, Ubermitteln,
Weiterleiten und Liefern von Daten und sonstigen Informationen sowie Abbildun-
gen fur andere*, nicht aber fir die ,Mit Programmen und Daten versehenen ma-
schinenlesbaren Datentrager aller Art* glaubhaft gemacht worden. Damit fehlt es
an einer benutzten Ware, die die Grundlage einer Warenéhnlichkeit von ,Bild-,
Ton- und Datentragern® bzw von ,mit Software-Programmen versehenen
Datentragern“ einerseits und den ,Druckereierzeugnissen“ der jungeren Marke

andererseits bilden konnte (vgl Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und



Dienstleistungen, 12. Aufl, 2002, 113; BPatG 32 W (pat) 66/00 und 33 W (pat)
182/98).

Die zu bericksichtigenden Dienstleistungen des Betriebes eines elektronischen
Mailsystems bzw einer Datenbank der Widerspruchsmarke sind ihrerseits unahn-
lich mit den Dienstleistungen der Klasse 35: ,Merchandising” und 42: ,Lizenzver-
gabe von gewerblichen Schutzrechten®, fur die die jingere Marke Schutz bean-
sprucht. Daruber hinaus besteht weder eine Ahnlichkeit der benutzten On-
line-Dienstleistungen des Widersprechenden weder mit den Waren ,Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien“ sowie den Ubrigen in Klasse 16 ein-
getragenen Waren noch mit den ,Bekleidungsstiicken, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen, Spielzeug; Turn- und Sportartikeln, soweit in Klasse 28 enthalten” der
angegriffenen Marke.

Die fehlende Ahnlichkeit hinsichtlich der nach der Einschrankung verbliebenen
Waren und Dienstleistungen der jungeren Marke mit den als benutzt glaubhaft
gemachten Dienstleistungen des Widersprechenden kann durch die Ubrigen far
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mal3geblichen Faktoren der
Kennzeichnungskraft und der Marken&hnlichkeit nicht ausgeglichen werden. Die
wechselbezogene Kompensation setzt einen wenn auch nur geringen Grad von
Ahnlichkeit der zu beriicksichtigenden Vergleichswaren bzw -dienstleistungen
voraus (vgl. BGH GRUR 1999, 245 - LIBERO). Aus diesem Grund kommt es flr
die Entscheidung tber den Widerspruch bzw Uber die Beschwerde nicht mehr
darauf an, daf3 der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft zukommt
und Markenahnlichkeit anzunehmen ist. Denn aus der in 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG
unmittelbar Gbernommenen Vorschrift des Art 4 Abs 1 Buchst. b) MarkenRL ergibt
sich, dal eine Verwechslungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn
eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Marken- oder der Warenahnlicheit
ganzlich fehlt (BGH aaO — [LIBERO; EuGH GRUR 1998, 922 - CANON Tz 22]).
Da nach Beschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der

jingeren Marke aber keine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der beiden



Marken mehr vorliegt, ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen und die

Beschwerde zuriickzuweisen.

Fur eine Auferlegung der Kosten aus Grinden der Billigkeit nach 8 71 Abs 1

Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker Pagenberg Fink
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