BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 152/05 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 13. Mai 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 61 935

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Strobele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters
Eisenrauch
beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Hotel Zeppelin

ist unter der Nummer 301 61 935 fiir die Dienstleistung
.Beherbergung von Gasten*“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register einge-

tragen und am 8. Marz 2002 vero6ffentlicht worden.



Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Widersprechende als In-

haberin der prioritatsalteren, am 4. August 1999 u. a. fur die Dienstleistungen
.Beherbergung und Verpflegung von Gasten*

eingetragenen Wortmarke 398 67 810

Zeppelin

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fir Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken
eine Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und mit Beschluss eines Beamten
im gehobenen Dienst vom 2. Mai 2005 die Loschung der angegriffenen Marke
301 61 935 angeordnet. Die hiergegen vom Inhaber der angegriffenen Marke ein-
gelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle, diesmal durch eine Beamtin im h6-
heren Dienst, mit Beschluss vom 7. November 2005 zurtickgewiesen. Die Mar-
kenstelle hat ihre Entscheidungen damit begriindet, dass sich bei dem anzustel-
lenden Markenvergleich nahezu identische Wortmarken gegeniberstinden. Der
Gesamteindruck der jungeren Marke werde durch den Bestandteil ,Zeppelin® ge-
pragt, da der weitere Markenbestandteil ,Hotel“ als glatt beschreibender Hinweis
auf die beanspruchte Dienstleistung ,Beherbergung von Gasten® in den Hinter-
grund trete. Wegen der in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen iden-
tisch enthaltenen Dienstleistung ,Beherbergung von Gasten* muisse daher von

einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Der Markeninhaber tragt zur Begriindung seiner Beschwerde vor, eine Verwechs-

lungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Fir den



Verkehr bestehe namlich keine Veranlassung, die Marke ,Hotel Zeppelin“ auf das
Wort ,Zeppelin“ zu verkirzen. Der Markenstelle sei zwar insoweit zuzustimmen,
als die beteiligten Verkehrkreise sagen wuirden: ,lch wohne im Adlon, Kempinski
oder Vier Jahreszeiten“. Dies geschehe jedoch nur aus dem Grund, weil es sich
hierbei um &aufRRerst bekannte Hotels handele, bei denen sich der Zusatz ,Hotel"
erlibrige. Bei einem x-beliebigen Hotel widerspreche es dagegen der Lebenserfah-
rung, dass jemand dieses nur z. B. mit ,dem Zeppelin“ bezeichne. Diese Erkennt-
nis decke sich auch mit jenen Grundsatzen, die der Bundesgerichtshof in seiner
Entscheidung ,City-Hotel* (GRUR 1995, 507 f.) dargelegt habe.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat der Markeninhaber gegentber der Wi-
derspruchsmarke am 21. August 2006 nach § 43 Abs. 1 MarkenG die Einrede der

Nichtbenutzung erhoben.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemalfs),

die Beschlisse der Markenstelle fiir Klasse 42 des DPMA vom
2. Mai 2005 und 7. November 2005 aufzuheben und den Wider-

spruch zurtckzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Es stehe aul3er Zweifel, dass innerhalb der angegriffenen Marke der Bestandteil
.Hotel“ eine unmittelbar beschreibende Angabe fiir die Dienstleistung ,Beherber-
gung von Gasten® darstelle. Ein nicht zu unterschatzender Teil der Verkehrskreise
neige deshalb dazu, eine Hotelbezeichnung auf den kennzeichnungsstarken Mar-
kenbestandteil, vorliegend somit auf ,Zeppelin“ zu verkirzen. Die von der Gegen-
seite zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs ,City-Hotel* sei dagegen nicht

einschlagig, da sowohl der Begriff ,City* als auch der Begriff ,Hotel* kennzeich-



nungsschwach seien. Mit dem Satz: ,Ich wohne im Zeppelin“, sei alles gesagt;

eines klarstellenden Zusatzes ,Hotel* bedirfe es hier somit nicht.

Auf die vom Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Wider-
sprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versiche-
rung von B..., der Inhaberin des in F...

betriebenen Cafés/Bistros ,Zeppelin Lounge“ vom 19. Dezember 2006 sowie
2 Getrankekarten und 6 von diesem Gastronomiebetrieb ausgestellte Rechnungen
aus dem Zeitraum von Juli 2006 bis Dezember 2006 vorgelegt. Dartber hinaus
wurden von der Widersprechenden auch eine eidesstattliche Versicherung von
S..., dem Inhaber des in F... betriebenen ,Zeppelin-

Casinos"”, vom 20. Dezember 2006 und insgesamt 14 von diesem Gastronomie-
betrieb im Zeitraum von August 2001 bis Januar 2006 ausgestellte Rechnungen
eingereicht. In der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Dezember 2006 wird fur
das seit April 2006 betriebene Café/Bistro ,Zeppelin-Lounge” bezogen auf das
Jahr 2006 ein Umsatz von etwa € ... genannt, wahrend in der eidesstattlichen
Versicherung vom 20. Dezember 2006 im Zusammenhang mit dem ,Zeppelin-Ca-
sino“ folgende bis zum Jahr 2005 fortlaufende jahrliche Umsatze dargelegt wer-
den: 2001: € ...; 2002: € ...; 2003: € ...;

2004: € ...; 2005: € .... In den beiden eidesstattlichen Versiche-

rungen befindet sich jeweils die Erklarung, dass die Widerspruchsmarke ,Zeppe-
lin“ in dem Gastronomiebetrieb mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt

werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Beteiligtenvorbringens wird auf den Akten-

inhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulassig, jedoch nicht

begriindet.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften zu
Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die fir die Auslegung der in
Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG von maf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungs-
gefahr unter Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beur-
teilen. Zu den dabei mal3gebenden Umstanden gehéren insbesondere die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken und der der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EUGH
GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) ,Sabél/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18)
.Lloyd*; BGH GRUR 2004, 783, 784 ,NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"
GRUR 2004, 235, 234 ,Davidoffll“; WRP 2008, 232, 234 (Nr.20)
JNTERCONNECT/T-InterConnect”). Unter Heranziehung dieser Grundsatze ist
der Senat vorliegend zur Uberzeugung gelangt, dass die Markenstelle zu Recht
eine Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i.V.m. 89
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke 301 61 935 ,Hotel Zep-
pelin“ und der Widerspruchsmarke 398 67 810 ,Zeppelin“ bejaht hat.

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke am 21. August 2006 innerhalb des Be-
schwerdeverfahrens erklarte Einrede der Nichtbenutzung ist gemafRl 8§ 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG zulassig. Insbesondere hat der Markeninhaber die Einrede ent-
sprechend 826 Abs.5 MarkenG erst mehr als funf Jahre nach dem am
17. August 2001 erfolgten Abschluss des zur Widerspruchsmarke durchgefiihrten
Widerspruchsverfahrens erklart. Die Widersprechende hat jedoch die ihr aus § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG folgende Obliegenheit erfiillt und die Benutzung der Wi-

derspruchsmarke fir den rechtlich relevanten Zeitraum von Januar 2003 bis Ja-



nuar 2008, namlich fur die letzten finf Jahre vor dem Termin zur mindlichen Ver-

handlung tber die vorliegende Beschwerde, glaubhaft gemacht.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise sind ausrei-
chend, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke bezogen auf die im
Register eingetragene Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten* glaubhaft zu ma-
chen, weshalb auf diese Dienstleistung der vorliegende Widerspruch gestutzt wer-
den kann (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Zur Glaubhaftmachung einer wirtschaft-
lich ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 reichen bereits
jene Unterlagen aus, die die Widersprechende zum Nachweis der Verwendung
der Marke ,Zeppelin® in den Jahren 2003 bis 2005 im Betrieb der in F...

gelegenen Gaststatte ,Zeppelin-Casino® Uberreicht hat. Hierbei ist es fur die
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 unschéadlich,
dass nicht die Widersprechende selbst, sondern ein Dritter, der die Zustimmung
der Widersprechenden hierzu erhalten hatte, die Widerspruchsmarke fir den Be-
trieb der Gaststatte ,Zeppelin-Casino“ genutzt hat (8 26 Abs. 2 MarkenG).

Durch die vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 20. Dezember 2006, die
vom Inhaber des ,Zeppelin-Casinos®, S..., abgegeben wurde,

sind fur die Jahre von 2003 bis 2005 jahrliche Umsatze in der HOhe zwischen
€ ... und € ... glaubhaft gemacht worden, was bei einem Gastronomie-

betrieb einer normalen wirtschaftlichen Betatigung entspricht. Entgegen der vom
Inhaber der angegriffenen Marke vertretenen Auffassung steht der Bejahung einer
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 398 67 810 auch nicht im
Wege, dass diese, wie sich aus den vorgelegten Rechnungen ergibt, stets unter
Hinzufiigung des Bestandteils ,Casino” verwendet wurde. Hierin ist keine Benut-
zung zu sehen, durch die der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke
entscheidend veréndert und der von 8§ 26 Abs. 3 MarkenG vorgegebene Rahmen
Uberschritten worden wére. Bei Marken mit durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft - die Widerspruchsmarke 398 67 810 ,Zeppelin“ ist als solche einzuschat-

zen - ist die Hinzufiigung von Zusatzen, denen der Verkehr keine eigene mal3ge-



bende kennzeichnende Wirkung beimisst, unschadlich (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 8. Aufl., 8 26 Rdn. 85 f.). Auf Zusatze wie ,Lounge®, ,Café", ,Bar“, ,Restau-
rant“ oder wie vorliegend ,Casino® trifft dies ohne weiteres zu (vgl. z. B.: BPatG in
PAVIS PROMA, 30 W (pat) 26/04, ,Buddha Lounge/BUDDHA BAR").

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann ferner nicht mit dem Einwand durch-
dringen, die aufgezeigte Benutzung der Widerspruchsmarke Marke in der erwei-
terten Form als ,Zeppelin-Casino® stelle lediglich eine firmenmaRige Verwendung
dar. Die bei Hersteller- und Warenmarken praktizierte strikte Trennung zwischen
lediglich firmenmaé&Riger Verwendung und rechtserhaltender Benutzung ist bei
Dienstleistungsmarken nicht in gleicher Weise mdglich, weshalb auch die zur Ab-
grenzung bei Warenmarken entwickelten Grundsétze nicht auf Dienstleistungs-
marken Ubertragen werden kénnen (vgl. Strobele/Hacker a.a.O., 8§26
Rdn. 32, 33; ebenso nunmehr auch BGH vom 18. Oktober 2007 - | ZR 162/04
(Nr. 13) ,AKZENTA"). Bei einem Gastronomiebetrieb wie dem in Friedrichshafen
unter der Etablissementbezeichnung betriebenen ,Zeppelin-Casino” ist die An-
bringung einer entsprechenden Marke auf Rechnungen, Briefodgen, Geschafts-
papieren usw. fur die dort angebotenen Dienstleistungen in jedem Falle funktions-
gemal’ und daher auch grundsatzlich ausreichend, um einen markenmafiigen Be-
zug eines entsprechenden Kennzeichens zur Dienstleistung ,Verpflegung von
Gasten“ herzustellen (vgl. hierzu: Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26
Rdn. 32). Die nachweislich vom ,Zeppelin-Casino“ im Zeitraum von Juni 2004 bis
Januar 2006 ausgestellten Rechnungen, die die Widersprechende im Zusammen-
hang mit der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Dezember 2006 vorgelegt hat,
lassen jedenfalls einen solchen Bezug zwischen der Widerspruchsmarke ,Zeppe-

lin“ und der Dienstleistung ,Verpflegung von Géasten® ohne weiteres erkennen.

Bei der Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten* muss sodann davon ausgegan-
gen werden, dass zwischen dieser und der angegriffenen Dienstleistung ,Beher-
bergung von Gasten* eine hochgradige Ahnlichkeit besteht. Dies folgt aus dem

Umstand, dass nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen bei



der Ahnlichkeitspriifung alle erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen sind, die das
Verhaltnis zwischen den jeweiligen Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere
ihre Art, ihre regelmalfiige betriebliche Herkunft, ihr Verwendungszweck und ihre
Nutzung sowie ihre Eignung als miteinander konkurrierende oder einander ergan-
zende Leistungen (vgl. u. a. EUGH GRUR 1998, 922, 923 f. (Nr. 22-29) ,Canon®;
BGH GRUR 2001, 507, 508 ,EVIAN/REVIAN“, GRUR 2004, 594, 596 ,Ferrari-
Pferd”). Einander gegentberstehende Dienstleistungen sind hiernach dann &ahn-
lich, wenn bei Berlicksichtigung der vorstehend genannten objektiven Kriterien die
beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein kbnnen, die beiderseitigen Dienst-
leistungen wirden Ublicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 81). Dies trifft vorliegend zu, da
die Dienstleistungen ,Beherbergung von Gasten* und ,Verpflegung von Gasten®
eine enge branchenmafige Nahe erkennen lassen. Betriebe, die Gaste beherber-
gen, verpflegen ublicherweise auch Gaste (z. B. Hotels garni, Hotels mit Restau-
rants, Gasthtfe usw.), wobei in diesen Fallen ein Verpflegen und ein Beherbergen
von Gasten ausnahmslos unter Verwendung derselben Kennzeichen angeboten
und erbracht werden durften (vgl. Beschluss des 32. Senats des BPatG vom
30. Juni 2004 - 32 W (pat) 236/02).

Unter Zugrundelegung der sich hiernach gegentuberstehenden, hochgradig ahnli-
chen Dienstleistungen ,Beherbergung von Gasten* einerseits und ,Verpflegung
von Gasten" anderseits sowie unter Berlcksichtigung einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,Zeppelin® hélt die angegriffene
Marke ,Hotel Zeppelin® den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen
Abstand zur Widerspruchsmarke weder in klanglicher noch begrifflicher Hinsicht

ein.

Hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen,
den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die
Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren
und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr.22) ,Sa-
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bél/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) ,Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784
-NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 ,Davidoff II*). Bei
der umfassenderen Frage nach der Verwechslungsgefahr ist sodann von einer
Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Dienstleistungsahnlich-
keit, der Markenahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Dienst-
leistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) ,Sabel/Puma“; GRUR Int. 1999, 734,
736 (Nr.18-21) ,Lloyd*; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr.40) ,Marca/Adidas";
GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) ,THOMSON LIFE"; BGH GRUR 2005, 513, 514
.MEY/Ella May"“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) ,Malteserkreuz"; WRP 2008, 232,
234 (Nr. 20) ,INTERCONNECT/T-InterConnect").

Auszugehen ist hiernach davon, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Mar-
ke durch den Wortbestandteil ,Zeppelin® gepréagt wird. Wie sowohl die Mar-
kenstelle als auch die Widersprechende zu Recht ausgefiihrt haben, tritt der wei-
tere Wortbestandteil ,Hotel“ im Zusammenhang mit der von der angegriffenen
Marke umfassten Dienstleistung ,Beherbergung von Gasten* vollstandig in den
Hintergrund, da er hierfiir eine glatt beschreibende Angabe darstellt und ihm des-
halb von den beteiligten Verkehrskreisen keine kennzeichnende Bedeutung bei-
gemessen wird. Mit Rucksicht auf den Markenbestandteil ,Zeppelin“ stehen sich
somit streitgegenstandlich zwei Marken gegentber, die in klanglicher und begriffli-
cher Hinsicht nahezu identisch sind. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der
vom Inhaber der angegriffenen Marke genannten Entscheidung des BGH ,City-
Hotel* (GRUR 1995, 507 f.). In dem dort wiedergegebenen Fall hatte der BGH
- worauf die Widersprechende zu Recht hingewiesen hat - die Neigung des Ver-
kehrs, die Bezeichnung ,City-Hotel* auf den Wortbestandteil ,City* zu verkirzen,
nur deshalb verneint, weil die Kennzeichungskraft des Begriffs ,City“ - was den
entscheidenden Unterschied zum Namen ,Zeppelin“ ausmacht - kaum grofRer zu

veranschlagen war als die des Begriffs ,Hotel” (vgl. speziell zur markenrechtlichen
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Kennzeichungskraft des Begriffs ,City": BGH GRUR 2003, 880 f. ,City Plus",
GRUR 2003, 1050 f. ,Cityservice®).

Da sich vorliegend somit nahezu identische Marken mit hochgradig ahnlichen
Dienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke gegenuiberstehen, musste letztlich eine Verwechslungsgefahr nach § 42
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die vom Mar-
keninhaber gegen die Beschlisse der Markenstelle erhobene Beschwerde zu-

rickgewiesen werden.

Es bestand kein Anlass, dem Inhaber der angegriffenen Marke oder der Wider-

sprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1

MarkenG).

Dr. Strobele Kirschneck Eisenrauch

Bb



