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betreffend die Marke 395 33 475

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. April 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgartner und die Richterin Fink

beschlossen:
Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 9. Méarz 2000 und 18. Juli 2002 werden

aufgehoben, soweit die Léschung der Marke 395 33 475 angeord-

net wurde.

Grinde

Gegen die am 29. Februar 1996 veroffentlichte Eintragung der Wortmarke
395 33 475

STARTER

fur verschiedene Waren der Klassen 9 und 16 wurde Widerspruch erhoben aus
der Wort-/Bildmarke



SIAEDTLER

eingetragen am 13. Mai 1980 fiir die Waren

Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren und deren Teile; Pa-
pierwaren und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Zei-
chenfolien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Bilro- und Zeichengerate (ausgenommen Mdobel).

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 9. Marz 2000 die teilweise Loschung der Marke angeordnet fur die

Waren

Pinsel, Kinstlerbedarfsartikel, Druckereierzeugnisse, Schreibwaren,
Buroartikel (ausgenommen Mobel), Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate), Mal-, Schreib- und Zeichengerate und
dazugehdrige Etuis und Verpackungen, Schreibunterlagen, Zeitpla-

ner, Kalender

und den Widerspruch im Ubrigen zurtickgewiesen. Unter Beriicksichtigung der
erhohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Gbereinstimmend
in den Vergleichszeichen enthaltenen Buchstabenfolge "STA-ER" bestehe Ver-
wechslungsgefahr. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin
wurde mit Beschluss vom 18. Juli 2002 zurtickgewiesen. Die Verwechslungsge-
fahr kdbnne auch unter dem Gesichtspunkt der begrifflichen Bedeutung der ange-

griffenen Marke nicht ausgeschlossen werden, da die Bedeutung im Sinne von



"Beginner, Anfanger" keinen unmittelbaren Zusammenhang zu den betroffenen

Waren aufweise und dem angesprochenen Verkehr nicht gelaufig sei.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Die Zeichen seien im begrifflichen
Sinngehalt und klanglichen Gesamteindruck deutlich unterschiedlich. Die ange-
griffene Marke rufe als Zusammensetzung des bekannten Begriffs "Start" mit der
personifizierenden Endung "-er" beim Verbraucher eine Assoziation zu inhaltlich
ahnlichen Begriffen wie "Anfanger, Beginner" hervor und deute in Verbindung mit
den beanspruchten Waren deren Eignung fir Schulanfanger und den "Schulstart”
an. Die Widerspruchsmarke werde hingegen mit einem typisch deutschen Fa-
miliennamen assoziiert und weise daher keinen eindeutigen Sinngehalt auf. Nach
den in der Entscheidung "Bally/BALL" des Bundesgerichtshofs dargelegten
Grundsatzen reiche es aber aus, wenn nur eines der Vergleichszeichen sich dem
Sinngehalt nach deutlich abhebe. Im Ubrigen werde die erhéhte Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke ausdricklich bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlisse hinsichtlich ihres dem Widerspruch
stattgebenden Teils aufzuheben und den Widerspruch in vollem

Umfang zurlckzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht die erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Schreib-
warenbereich geltend. Die Marke sei seit 1896 im Register eingetragen. Jahrlich
wirden rund 500 Mio. Schreibgerate und 110 Mio. Radiergummis in Deutschland
gefertigt und weltweit vertrieben. Das mit der Widerspruchsmarke gekennzeich-

nete Sortiment umfasse im Schreibwarenbereich etwa 2.300 Artikel. Zu beriick-



sichtigen sei aul’erdem, dass es sich bei den malgeblichen Waren um
niedrigpreisige Konsumartikel handele, denen der Verbraucher nur flichtige Auf-
merksamkeit widme und daher die Gemeinsamkeiten eher wahrnehme als die
Unterschiede. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe in klanglicher und schrift-
bildlicher Hinsicht erhebliche Ahnlichkeit.

Zur Frage des Begriffsinhalts der angegriffenen Marke hat der Senat den Parteien

das Ergebnis seiner Internetrecherche Gibersandt.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angegriffene Marke héalt
zur Widerspruchsmarke den erforderlichen Abstand ein, so dass fur das Publikum
keine Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG ist unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurtei-
lungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentitat oder —ahnlichkeit, der Mar-
kenidentitédt oder —ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken oder durch eine erh6hte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st Rspr; vgl. EUGH GRUR Int. 1999, 734, Rn 19 —
Lloyd; BGH GRUR 2004, 779, 781 — Zwilling/Zweibriider). Nach diesen Grundsat-

zen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

2. Da die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten wurde, ist fur die Be-
urteilung der Warenahnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die von der L6-

schungsanordnung erfassten Waren der angegriffenen Marke und die von der Wi-



derspruchsmarke erfassten Waren sind identisch bzw. liegen im engen Ahnlich-
keitsbereich. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke missen die Zeichen daher im Bereich dieser Waren ei-
nen deutlichen Abstand einhalten um die Gefahr von Verwechslungen auszu-

schlieRen.

3. Inwieweit dieser zu fordernde Abstand aufgrund der erhéhten Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke weiter vergrol3ert ist, bedarf keiner abschlieRenden
Klarung. Zunéachst gibt der Vortrag der Widersprechenden keinen hinreichenden
Aufschluss Uber die fur die Beurteilung der Kennzeichnungskraft mafRgeblichen
Kriterien, insbesondere den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensitat,
die geografischen Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der
erbrachte Werbeaufwand und den Teil der Verkehrskreise, der die Marke als Her-
kunftshinweis erkennt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rn 23 — Lloyd; BGH
GRUR 2002, 1067, 1069 — DKV/OKV). Der Angabe des weltweiten Umsatzes
lasst sich namlich nicht entnehmen, in welchem Umfang die in Rede stehenden
Waren im Inland unter der Widerspruchsmarke vertrieben werden und wie sich
diese Verkaufszahlen prozentual zu dem im Bereich dieser Waren erzielten Ge-
samtumsatz verhalten. Denn trotz des im Markenbeschwerdeverfahren geltenden
Untersuchungsgrundsatzes ist die Widersprechende hinsichtlich dieser innerbe-
trieblichen Tatsachen aufgrund ihrer prozessualen Mitwirkungspflicht darlegungs-
pflichtig (88 82 Abs. 1 S. 1, 86 Abs. 1 S. 1 HS. 2 VwWGO; vgl. Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 2. Aufl, 8 14 Rn 336; Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9 Rn 303 ff).
Die beiderseitigen Zeichen halten aber selbst dann den erforderlichen Abstand
ein, wenn man zu Gunsten der Widersprechenden fur die Waren "Schreibgerate,

Radierer" eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt.

4. Die Zeichen&hnlichkeit ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des
Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unter-
scheidenden und dominierenden Elemente zu berlcksichtigen sind. Fir die Beur-

teilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom ange-



sprochenen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistun-
gen als Ganzes wahrgenommen wird (vgl EuGH GRUR Int 2004, 843, Rn 29 —
MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions).

4.1. Die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke erschépfen sich in der wer-
belblichen Ausgestaltung der verwendeten Schriftzeichen, der der Verkehr keine
eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Infolgedessen stehen sich fir den Zei-
chenvergleich der Wortbestandteil "Staedtler” der Widerspruchsmarke und die
Wortmarke "STARTER" gegentber. Beide Worter sind zweisilbig und werden auf
der jeweils ersten Silbe betont. Schriftbildlich stimmen die Zeichen in den jeweili-
gen Anfangsbuchstaben "STA" und den Buchstaben "ER" am Wortende uberein.
Bei klanglicher Wiedergabe reduziert sich die Ubereinstimmung auf den Anfangs-
laut "ST" und den Schlusslaut "ER", denn die Buchstaben "AE" werden wie "&"
ausgesprochen. Trotz der Unterschiede in der jeweiligen Wortmitte und der unter-
schiedlichen Wortlange besteht daher in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht

eine gewisse Zeichenahnlichkeit.

4.2. Eine dem Schriftbild oder Klang nach bestehende Ahnlichkeit scheidet aber
dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne
weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt. Denn ein Begriff, den das
Publikum mit einer eindeutigen und bestimmten Bedeutung ohne weiteres erfasst,
kann nicht mit einem Kennzeichen verwechselt werden, das erkennbar keinen
Sinngehalt aufweist. Ob der Begriffsinhalt einen unmittelbaren Zusammenhang mit
den fraglichen Waren aufweist, ist dabei fir die Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr unerheblich (vgl. EuG GRUR Int. 2004, Rn 56 — PICASSO;
GRUR Int. 2003, 1017, Rn 54 — BASS-PASH; BGH GRUR 2004, 240, 241 -
MIDAS/medAS; GRUR 2003, 1044 — Kelly; GRUR 1992, 130, 132 — Bally/BALL).
Der Begriff "Starter” ist lexikalisch als Ableitung des englischen Verbs "to start” mit
den Bedeutungen "jmd., der das Startsignal zu einem Wettkampf gibt; jmd., der an
einem Wettkampf teilnimmt; Anlasser" belegt (vgl. Duden, Deutsches Universal-
worterbuch, 4. Aufl. 2001 [CD-ROM]). Nach der den Parteien Ubermittelten Re-



cherche des Senats wird der Begriff im deutschen Sprachgebrauch dariber hin-
aus im Ubertragenen Sinne fur einen Anfanger bzw. Einsteiger verwendet, z.B.

"Giro fur Starter — das kostenlose Girokonto fur Starter" — www.citibank.de; "Inter-

net-Starter-Kits von Cisco fur Schulen" — www.informationweek.de; "Starter Center

Stuttgart - ...damit der Start in die Selbstandigkeit gelingt”; "Bei "AppleScript Fur
Absolute Starter" handelt es sich um eine kostenloses eBook (PDF)... Diese PDF
empfiehlt sich allen, die mit der AppleScript-Programmierung beginnen moéchten" —

www.fischer-bayern.de; "Siemens A75: Mobiles Starter-Kit. Das neue Siemens

A75 ist das Starter-Handy der neuen A-Serie" — www.onlinekosten.de; Telefontarif

"02 Starter" — www.teltarif.de; "Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition" —

www.adobe.de. Daneben hat der Ausdruck umfangreiche Verbreitung im Zusam-

menhang mit dem Verkauf von Starter Kits zur Einfihrung des Euro gefunden (vgl.

http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de).

4.3. Aufgrund dieser vielfaltigen Verwendungen des Begriffs "Starter" in Verbin-
dung mit unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen erfasst der ange-
sprochene Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren den Begriffs-
inhalt der angegriffenen Marke ohne weiteres und nimmt infolgedessen die klang-
lichen und schriftbildlichen Zeichenunterschiede deutlich wahr. Eine Gefahr von
Verwechslungen ist daher nicht zu beftrchten.

5. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker Baumgartner Fink
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