BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 167/04 Verkindet am
13. September 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 31 625

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 13. September 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 302 31 625

PeepPhone

4 " ’

in den Farben Grin, Grau, Weil3 und Schwarz fur die Dienstleistungen der



Klasse 38:

Klasse 41:

Klasse 42:

Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehpro-
grammen; Bereitstellung einer Hotline; Bereitstellung
von Internet-Portalen fir Dritte; Betrieb von Chatlines
und Foren; Betrieb von Chatrooms; Dienstleistungen
eines Internet-Providers, namlich Bereitstellen von
Informationen im Internet; Durchfihrung von Telefon-
diensten; Internet-Dienstleistungen, namlich Bereit-
stellen von Informationen und Unterhaltungsprogram-
men im Internet; Betrieb von Telekommunikationsein-
richtungen zu einem weltweiten Computernetzwerk fur
die Herstellung von Bild- und Tonlbertragungen mit

Fernkommunikationsmitteln;

Erziehung; Ausbildung; Animation durch audiovisuelle
Angebote im Internet (Unterhaltung); Organisation und
Durchfihrung von sportlichen und kulturellen Veran-
staltungen; Betrieb einer interaktiven Website mit ero-

tischen Inhalten;

wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-
gen und Forschungsarbeiten und diesbezugliche De-
signerdienstleistungen; industrielle Analyse- und For-
schungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software; Rechtsbera-
tung und -vertretung; Bereitstellung von erotischen In-
halten im Internet und Uber andere Fernkommunika-
tionsmittel; Verpflegung; Webdesign; Dienstleistungen
einer Datenbank, insbesondere Erstellen, Suchen,
Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren,
Auswerten und Liefern von Daten; Aktualisieren von

Internetseiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites



fur Dritte; Lizenzierung von Software; Vermietung und
Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als
Websites fur Dritte und Zurverfugungstellen von
Webspace (Webhosting); Vermittlung und Vermietung

von Zugriffszeiten zu Datenbanken und Websites

wurde Widerspruch erhoben aus der Wort-/Bildmarke 398 70 854

eingetragen am 3. Februar 1999 in den Farben Rot und Weil3 fiir eine Vielzahl von

Waren und Dienstleistungen, u. a. fir die Dienstleistungen der

Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung und Weitersendung
von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Ton- und
Bildibertragung durch Draht-, Kabel- oder Satelliten-
funk sowie durch ahnliche technische Einrichtungen;
Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informa-

tionen;



Klasse 41:

Klasse 42:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernseh-
unterhaltung; Produktion, Reproduktion, Vorfiihrung
und Vermietung von Filmen; Produktion und Repro-
duktion von Ton- und Bildaufnahmen auf anderen
Bild- und/oder Tontragern, Vorfihrung und Vermie-
tung dieser Bild- und/oder Tontrager; Produktion und
Gestaltung von Rundfunk- und Fernsehsendungen,
insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltungs-
sendungen; Betrieb und Vermietung von Studios ein-
schlie3lich von Einrichtungen, Apparaten und Geraten
fur die Produktion von Filmen, Rundfunk- und Fern-
sehprogrammen; Organisation und Veranstaltung von
Konzerten, Tourneen, Theaterauffihrungen, Tanz-
und/oder Musikdarbietungen sowie Unterhaltungs-
shows; Organisation und Veranstaltung kultureller Ak-
tivitaten und Wettbewerbe; Organisation von Messen
und Ausstellungen zu wirtschaftlichen und Werbe-

zwecken;

Erstellung von Programmen fir die Datenverarbei-
tung, Verwaltung und Verwertung von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten, insbesondere Li-
zensierung und Lizenzvergabe, Vergabe von Sende-
und Weitersende-, audiovisuellen, mechanischen und
sonstigen Nutzungsrechten an Rundfunk- und Fern-
sehsendungen sowie sonstige Ton- und Bildproduk-

tionen.



Die Markenstelle fiur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 1. Juni 2004 zuriickgewiesen. Auch unter Be-
ricksichtigung der teilweisen Dienstleistungsidentitat und einer mdglicherweise
erhohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fur die Dienstleistung
»Ausstrahlung von Fernsehprogrammen® halte die jingere Marke den erforderli-
chen Abstand ein. Die Unterschiede im bildlichen Gesamteindruck der Marken
seien offensichtlich. Eine Verwechslungsgefahr auf Grund des in beiden Marken
Ubereinstimmenden Wortbestandteils ,peep“ komme nicht in Betracht, da der Be-
standteil ,PeepPhone" der angegriffenen Marke sich als einheitlicher Gesamtbe-
griff darstelle, der nicht allein durch den Bestandteil ,Peep” gepragt werde. Ebenso
wenig sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu befirchten. Der Verkehr er-
fasse den Wortbestandteil ,PeepPhone” der jiungeren Marke lediglich als Ab-
wandlung des Begriffs ,Peepshow” und nicht als Teil einer von der Widerspre-

chenden begrindeten Zeichenserie.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur
Begriindung macht sie im Wesentlichen geltend, dass die angegriffene Marke im
malfdgeblichen Gesamteindruck allein von dem Wortbestandteil ,Peep” gepragt
werde. Der weitere Bestandteil ,Phone* als eine fur die in Rede stehenden Tele-
fondienstleistungen glatt beschreibende Angabe trete demgegenuber véllig in den
Hintergrund. Zu beriicksichtigen sei auf3erdem die erhéhte Kennzeichnungskraft.
Die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Fernsehsendung werde zwar
nicht mehr produziert, aber noch als Wiederholung ausgestrahlt und auf3erdem
interaktiv, z. B. in Form von DVDs, ausgewertet. Auf Grund der Bekanntheit der
Widerspruchsmarke bestehe jedenfalls die Gefahr einer mittelbaren Verwechs-
lung, denn der Verkehr erkenne in dem Bestandteil ,peep“ der angegriffenen
Marke den Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden.

In der mundlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch dahin-
gehend eingeschrénkt, dass er sich ausschlief3lich auf die von der Widerspruchs-

marke erfassten Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 sttzt.



Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde im Wesentlichen mit der Begriindung entgegen, dass
pragend fir den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein die auffallenden
grafischen Elemente seien. Der Wortbestandteil ,PeepPhone” trete demgegen-
Uber auf Grund des stark beschreibenden Anklangs nahezu vollstandig in den

Hintergrund.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widerspruch ist
von der Markenstelle zu Recht wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickge-
wiesen worden (8 42 Abs. 2 Nr.1i.V. m. 89 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 8§ 43 Abs. 2
S. 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-
urteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der Marken&ahnlich-
keit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszuge-
hen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte

Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt



(vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61
- coccodrillo). Nach diesen Grundsatzen muss im vorliegenden Fall die Ver-

wechslungsgefahr verneint werden.

2. Fur die Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungs-
kraft auszugehen. Eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungs-
kraft hat die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht und ist fir den Senat auch

nicht ersichtlich.

2.1. Wesentliche Kriterien fur die Beurteilung der Kennzeichnungskraft sind der
von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, geografische Verbreitung und
Dauer ihrer Benutzung fur die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, die fur
die Marke getatigten Werbeaufwendungen und der Anteil der Verkehrskreise, die
mit der Marke gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend erkennt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734
- Lloyd - Rn. 22 f.). Mal3geblicher Zeitpunkt flr die Feststellung der Kennzeich-
nungskraft ist der Anmeldetag der jingeren Marke, wobei die erhdhte Kennzeich-
nungskraft auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung tber den Widerspruch gege-
ben sein muss (vgl. BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV).

2.2. Unter Berucksichtigung dieser Kriterien lasst sich eine erhdhte Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke nicht feststellen. Nach dem Vortrag der Wider-
sprechenden wurde eine mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Fernseh-
sendung im Zeitraum von 1995 bis 2000 ausgestrahlt und danach mehrfach wie-
derholt, zuletzt im Jahr 2004. Zum gegenwartigen Zeitpunkt wird die Sendung le-
diglich als DVD ausgewertet. Selbst wenn man mit der Widersprechenden davon
ausgeht, dass die Sendung im Zeitpunkt ihrer Erstausstrahlung einen erheblichen
Bekanntheitsgrad erreicht hat, lasst sich diesen Angaben nicht entnehmen, dass
die Kennzeichnungskraft im Zeitpunkt der Anmeldung der jingeren Marke im
Jahr 2002 fortdauerte. Insbesondere fehlen Angaben zur Haufigkeit der Wieder-

holungssendungen und den dafiir gemachten Werbeaufwendungen. Nicht zur Be-



urteilung herangezogen werden kann die Auswertung der Sendungen als DVD,
denn die Widerspruchsmarke ist nur fir Dienstleistungen im Bereich der Aus-
strahlung und Produktion von Fernsehsendungen, nicht hingegen fur Datentrager

eingetragen.

3. Da Benutzungsfragen nicht zu erdrtern waren, ist fur die Beurteilung der

Dienstleistungsahnlichkeit von der Registerlage auszugehen.

In beiden Verzeichnissen identisch enthalten sind die Dienstleistungen , Telekom-
munikation, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Organisation und Durchfuh-
rung kultureller Aktivitaten; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung*.
Inwieweit dartiber hinaus eine Ahnlichkeit hinsichtlich der weiteren Dienstleistun-
gen besteht, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst im Bereich der identischen
Dienstleistungen héalt die angegriffene Marke unter Beriicksichtigung der durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den erforderlichen Ab-

stand ein.

4. Die Markenahnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks, den beide Marken
hervorrufen, nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbeson-
dere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu bericksichtigen
sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durch-
schnittsverbrauchers, der eine Marke regelméafig in ihrer Gesamtheit erfasst und
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EUGH GRUR 2005, 1042,
Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo).

4.1. Die Zeichenunterschiede im schriftichen Gesamteindruck der Marken sind
offensichtlich. Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr besteht nicht. Zwar ori-
entiert sich das angesprochene Publikum bei Kombinationen von Wort- und Bild-
elementen regelméfig am Wortbestandteil als der kiirzesten Form der Benennung
mit der Folge, dass sich fir den klanglichen Zeichenvergleich die Bestandteile

.PeepPhone” und ,peep” gegenuberstinden. Dies gilt aber nicht, wenn der Wort-
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bestandteil wegen seines unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalts fir die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen schutzunfahig ist (vgl. BGH GRUR 2003,
1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Dies ist hier der
Fall.

Nach der Internetrecherche des Senats ist der Begriff ,peepphone* zur Bezeich-
nung von Telefonsexdienstleistungen mit Live-Bildern gebrauchlich. Diese be-
schreibende Bedeutung wird im Gesamteindruck der jungeren Marke sowohl
durch den Bildbestandteil als auch durch den zuséatzlichen Textbestandteil ,Hbren
und gleichzeitig sehen® verstarkt. Das angesprochene Publikum erfasst den Wort-
bestandteil ,PeepPhone* der angegriffenen Marke in Verbindung mit den bean-
spruchten Dienstleistungen daher als reinen Sachhinweis und hat folglich keine
Veranlassung, sich bei der Benennung der Marke an diesem Bestandteil zu orien-

tieren.

4.2. Aus denselben Grinden ist der Bestandteil ,PeepPhone” auch nicht geeig-
net, den Gesamteindruck der jingeren Marke in einer Weise zu pragen, die eine
Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke begriinden kénnte. Im Ubrigen
kommt eine Gefahr von Verwechslungen trotz des in beiden Marken identisch ent-
haltenen Wortelements ,Peep” selbst dann nicht in Betracht, wenn man dem Be-
standteil ,PeepPhone” in der angegriffenen Marke eine pragende Wirkung zubilli-
gen wirde. Denn die angesprochenen Verkehrskreise erfassen das Wort
.PeepPhone”, das in der Wortbildung und Begrifflichkeit stark an den bekannten
Ausdruck ,Peepshow” angelehnt ist, als einheitlichen Gesamtbegriff ohne darin die

Widerspruchsmarke als selbstandig kennzeichnendes Element wahrzunehmen.

5. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der einer
Serienzeichenbildung ist zu verneinen. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt
nur dann in Betracht, wenn die Vergleichszeichen in einem Bestandteil Uberein-
stimmen, den der Verkehr als Stammbestandteil einer Zeichenserie erkennt und

deshalb Zeichen, die mit demselben Bestandteil gebildet sind, dem Zeicheninha-
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ber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Erforderlich ist daher eine
Gewobhnung des Verkehrs an eine entsprechende Zeichenserie. Eine solche hat
die Widersprechende aber nicht vorgetragen und ist fir den Senat auch nicht er-
sichtlich.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.
Unterschriften



