27 W (pat) 138/09 Verkundet am
7. Juni 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 305 22 877

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 7. Juni 2010 durch den Richter Schwarz als Vorsit-
zenden, Richter Lehner und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 5. Januar 2009 wird aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 300 14 657 wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 20. April 2005 angemeldete, am 26. Mai 2005 eingetragene und am
1. Juli 2005 veroffentlichte Wortmarke 305 22 877

PHONIX

geschutzt fur Dienstleistungen der Klasse 41, namlich far

"Unterhaltung und Bildung, namlich Verleihung eines Kunstprei-

Ses



haben die Widersprechenden aus ihrer am 25. Februar 2000 angemeldeten und
am 17. Oktober 2000 fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35,
38 und 41, namlich fur

.Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, opti-
sche und elektronische Trager fur Ton und/oder Bild und/oder
Daten; codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielpro-
gramme fur Computer; Bildschirmschoner; Brillen und Sonnen-
brillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme; Computer-Soft-
ware; netzwerkunterstitzende Computer-Software (Netware);
Firmware; Waren aus Papier und Pappe (Karton), ndmlich Papier-
handtiicher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentlcher,
Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Ver-
packungsbehalter, Verpackungstiten und Einwickelpapier;
Druckereierzeugnisse, namlich Zeitungen, Zeitschriften, Maga-
zine, Broschuren, Faltblatter, Prospekte, Programmhefte, Presse-
mappen, Fotomappen, Blcher, Kalender, Plakate (Poster), auch
in Buchform, Transparente, nicht-codierte Telefonkarten, Eintritts-
karten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in
Form von Adhasionspostkarten, nicht codierte Ausweise;
Schreibwaren einschlie3lich Schreib- und Zeichengerate; Buroar-
tikel, namlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Briefoffner,
Papiermesser, Briefkorbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Lo-
cher, Hefter, Buro- und Heftklammern, Aufkleber (auch selbstkle-
bende); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in
Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln
und Wandtafelzeichengeraten; Verpackungsmaterial aus Kunst-
stoff, namlich Hdllen, Beutel, Taschen, Folien (letztere auch
selbstklebend und fur Dekorationszwecke); Spielkarten und Kar-
tenspiele; Bekleidungsstiicke einschliel3lich Sport- und Freizeitbe-

kleidung; Schuhe, Schuhwaren und Stiefel einschlief3lich Sport-



und Freizeitschuhe und -stiefel; Strumpfhosen, Striimpfe, Socken;
Krawatten einschlie3lich Binder; Handschuhe; Kopfbedeckungen
einschliel3lich Stirn- und SchweiRb&nder; Gurtel, Hosentrager,
auch aus Leder; Kiuchenschirzen; Werbung und Marketing fur
Dritte; Veranstaltung von Horfunk- und Fernsehsendungen/-pro-
grammen; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen von Fern-
seh-, Horfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen
Uber kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge
Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb sowie mittels Compu-
ter; Veranstaltung und Betrieb von interaktiven elektronischen Me-
diendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Betrieb von
Datenbanken; Film-, Ton-, Video und Fernsehproduktion; Musik-
darbietungen; Veréffentlichung und Herausgabe von elektronisch
wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die
Uber Datennetze abrufbar sind; Veroéffentlichung und Herausgabe
von Druckereierzeugnissen, Durchfihrung von Konzert-, Theater-
und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen,
Seminaren, Lehrgdngen, Symposien, kulturelle Ausstellungen und

Vortragen; Veranstaltung von Sportwettbewerben*

eingetragenen Wort-/Bildmarke 300 14 657




Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke gestitzt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der an-

gegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und diese Einrede
auch aufrechterhalten, nachdem die Widersprechende in der Folge im Amtsver-
fahren diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt hatte.

Die mit einer Beamtin des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Widerspruch mit Beschluss vom
5. Januar 2009 stattgegeben und die Loschung der angegriffenen Marke angeord-
net. Die Benutzung der Widerspruchsmarke fur Datentrager, die Veranstaltung
von Hoérfunk- und Fernsehsendungen/-programmen, Film-, Ton-, Video- und Fern-
sehproduktion u. a. kdnne als amtsbekannt vorausgesetzt werden. Auch dem
durchschnittlichen Konsumenten sei der Markenbegriff durch Lesen des taglichen
Fernsehprogramms flr die oben genannten Dienstleistungen, die ein Fernsehsen-
der Ublicherweise erbringe, ein Begriff. Die genannten Dienstleistungen kdnnten
sich auch auf Preisverleihungen beziehen, da auch solche vom Fernsehen Uber-
tragen bzw. die Preise vom Fernsehsender selbst verliehen wiirden, so dass eine
starke Ahnlichkeit gegeben sei bis hin zur Identitat. Preisverleihungen gehorten

auch zur Unterhaltung, die von einem Fernsehsender ebenfalls angeboten wiirde.

Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei davon auszugehen, dass die Wi-
derspruchsmarke hinsichtlich der vorstehend genannten Waren und Dienstleistun-
gen Uber einen Uberdurchschnittlichen Schutzumfang verfliige. Hinsichtlich der
Ubrigen Waren und Dienstleistungen sei von einem durchschnittlichen Schutzum-
fang auszugehen. Den danach einzuhaltenden Abstand halte die jingere Marke in

klanglicher Hinsicht nicht ein.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie
halt die Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Zwar mdge es sein, dass die Wider-
sprechende die Marke fir den Betrieb eines Fernsehsenders benutze. Anders
verhalte es sich aber mit den angeblich mit der Anmeldemarke kollidierenden
Dienstleistungen. Hier sei die Widersprechende der Glaubhaftmachung einer sol-

chen Benutzung schuldig geblieben.

Die Marken seien auch nicht verwechselbar. Von Hause aus besitze die Wider-
spruchsmarke nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft. Aus einer im Amtsver-
fahren vorgelegten Datenabfrage ergebe sich eine Vielzahl von Drittzeichen mit
dem Begriff "PHONIX", der ein Fabeltier der Antike bezeichne. Die sehr geringe
Kennzeichnungskraft werde entgegen der Ansicht des Amtes auch nicht durch
eine "Uberdurchschnittliche" Bekanntheit des Senders bzw. der Sendung auf dem
Markt verstarkt. Bei dem Sender "Phonix" handle es sich um einen Spartensender
fur Politik, der lediglich das politikinteressierte Publikum und damit nur einen
schmalen Ausschnitt der Bevolkerung bediene.

Die fur die Anmeldemarke eingetragene Dienstleistung "Verleihung eines Kunst-
preises” sei mit den zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleis-
tungen nicht &hnlich, so dass eine Verwechslungsgefahr bereits daran scheitere.
Abgesehen davon sei eine Zeichenahnlichkeit wegen des Bildbestandteils der Wi-
derspruchsmarke auszuschlieRen. Der kennzeichnungsschwache Wortbestandteil

"PHOENIX" kbnne den Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke nicht allein pragen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch

zurtckzuweisen.



Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigen den Beschluss der Markenstelle. Zur rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarke verweisen sie auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Vor-
gelegt wurden aulRerdem zwei Eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern der
Widersprechenden vom 19. August 2009, wonach der Sender in den Jahren 2003
bis 2008 Marktanteile in Hohe von 0,5 bis 0,9 % erzielt habe und der Fernsehsen-
der taglich von 3,35 Millionen bis 4,33 Millionen Zuschauer bzw. Zuhorer einge-
schaltet worden sei. Seit dem Jahr 2001 werde die Marke auch fir die Verleihung

eines Dokumentarfilmpreises benutzt.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt

aufrechterhalten und vertieft.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der
Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach
8§ 43 Abs. 2 Satz 2, 8 42 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

1. Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 erhobene
Nichtbenutzungseinrede war gemal3 § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulassig, nach-
dem die funfjahrige sog. Benutzungsschonfrist der am 17. Oktober 2000 eingetra-
genen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Da die Benutzungsschonfrist der Wi-
derspruchsmarke im Zeitpunkt der Veroffentlichung der jingeren Marke am
1. Juli 2005 noch nicht abgelaufen war, traf und trifft die Widersprechende gemafi
843 Abs.1 Satz2 MarkenG die Obliegenheit, eine gemall 8§ 26 MarkenG

rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im Laufe des mitwandernden Zeitraums



von funfJahren vor der Entscheidung Uber den Widerspruch (Juni 2005 bis

Juni 2010) glaubhaft zu machen.

Der Senat geht aufgrund der im Beschwerdeverfahren von der Widersprechenden
vorgelegten Eidesstattlichen Versicherungen vom 19. August 2009 und der Ge-
richtsbekanntheit des Fernsehsenders Phoenix zugunsten der Widersprechenden
von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nur in Bezug auf
die technischen Dienstleistungen der Klasse 38 "Veranstaltung von Horfunk- und
Fernsehsendungen/-programmen; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen
von Fernseh-, Horfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen tber ka-
belfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online-
und Offline-Betrieb sowie mittels Computer; Veranstaltung und Betrieb von inter-
aktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten;

Betrieb von Datenbanken" aus.

Fur die Ubrigen Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch fur die inhaltsbe-
zogenen Dienstleistungen der Klasse 41, ist eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke dagegen nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. So-
weit es in den Eidesstattlichen Versicherungen heil3t, die Marke werde seit 2001
auch fur die Verleihung eines Dokumentarfilmpreises benutzt, kann daraus nicht
auf eine rechtserhaltende Benutzung geschlossen werden, da die Verleihung ei-
nes Filmpreises keine zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragene Dienst-
leistung ist. Im Ubrigen vermag der Senat aufgrund der in den Eidesstattlichen
Versicherungen genannten geringen Marktanteile i. H. v. 0,6 % bis 0,9 % im hier
relevanten Zeitraum nicht zu erkennen, dass den angesprochenen breiten inlandi-
schen Verkehrskreisen der Inhalt der Fernsehsendungen des Fernsehsenders

Phoenix bekannt ist.

2. Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer
Marke im Falle eines Widerspruchs zu I6schen, wenn wegen ihrer Identitat oder

Ahnlichkeit mit einer Marke &lteren Zeitrangs und der Identitat oder Ahnlichkeit der



durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Mar-
ken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung 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 oder Dienstleistungen sowie der Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 419, 422
- Raucherkate). Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch nicht angenommen wer-
den, wenn entweder die Vergleichszeichen oder die von ihnen erfassten Waren
oder Dienstleistungen génzlich unahnlich sind (BGH GRUR 2004, 241, 243, Ge-
DIOS).

Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach
standiger Rechtsprechung unter Berticksichtigung aller erheblichen Faktoren zu
ermitteln, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehéren insbeson-
dere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder
Leistungen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon); daneben kénnen auch
ihre regelmallige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie
ihre wirtschaftliche Bedeutung Berucksichtigung finden. Abzustellen ist dabei vor
allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so
enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder
Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der
Schluss aufdrangt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 924, Rdn. 29 - Canon).
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Nach diesen Grundsatzen kann eine Verwechslungsgefahr wegen der fehlenden
Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden Dienstleistungen nicht angenommen
werden. Die gemalR § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchs-
marke allein zu berucksichtigenden technischen Dienstleistungen der Klasse 38
"Veranstaltung von Horfunk- und Fernsehsendungen/-programmen; Verbreitung,
Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Horfunk-, Telekommunikations- und
Informationssignalen Uber kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und ana-
loge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb sowie mittels Computer; Veran-
staltung und Betrieb von interaktiven elektronischen Mediendiensten; Sammeln
und Liefern von Nachrichten; Betrieb von Datenbanken” sind mit den zugunsten
der angegriffenen Marke in der Klasse 41 eingetragenen Dienstleistung "Verlei-
hung eines Kunstpreises" nicht ahnlich. Auch wenn die Verleihung eines Kunst-
preises Gegenstand einer Fernsehsendung sein kann, erwarten die angesproche-
nen Verkehrskreise nicht, dass der Kommunikationsdienstleister als Erbringer der

technischen Dienstleistungen der Klasse 38 selbst ein solches Angebot macht.
Aufgrund der fehlenden Dienstleistungsahnlichkeit kann die Frage nach der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Markenahnlichkeit dahingestellt
bleiben.

3. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8§ 71 Abs. 1
MarkenG).

Schwarz Lehner Kruppa

Ju



