24 W (pat) 519/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 42 106

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Susanne Werner sowie der Richter Viereck

und Paetzold in der Sitzung vom 8. Februar 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 3. Februar 2010 aufgehoben, soweit die Marke 306 42 106
wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2 109 312

fur die Waren

»,16: Almanache; Briefmarken; Eintrittskarten;

18: Dokumentenmappen, Brieftaschen; Dokumentenkoffer; Geld-
borsen (Geldbeutel)*

geldscht worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurtickgewie-

sen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Das am 5. Juli 2006 als Marke angemeldete Wort

Lotto



ist am 29. Oktober 2007 unter der Nr. 306 42 106 fir eine Vielzahl von

unterschiedlicher Klassen, u. a. fur

,03: Kosmetika; Kosmetiknecessaires (geflllt); Moschus (Parfu-

16:

18:

25:

28:

merieartikel); ParfUmeriewaren; Parfums;

Almanache; Atlanten; Bilder; Briefmarken; Comic-Hefte; Ein-
trittskarten; Fdullfederhalter; Landkarten; Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate); Lithografien (Stein-
drucke); Oldrucke; Portraits; Radierungen; Schreibgarnitu-

ren; Schreibgerate; Stiche (Gravuren);

Aktentaschen; Dokumentenmappen; Brieftaschen; Doku-
mentenkoffer; Geldbdrsen (Geldbeutel); Handtaschen; Kos-

metikkoffer; Rucksacke; Taschen mit Rollen;

Karnevalskostime; Latzchen, nicht aus Papier;

Angelgerate; Angelgeratekasten; Billardtische; Bogenschiel3-
gerate; Boxhandschuhe; Brettspiele; Bumerangs; Drachen;
Fahrrad-Heimtrainer; Fahrzeugmodelle (verkleinert); Feder-
ballspiele; ferngesteuerte Fahrzeuge (Spielzeuge); geldbetéa-
tigte Spielautomaten (Maschinen); Gleitschirme (Paraglider);
Golfhandschuhe, -schldager und -taschen, mit oder ohne
Rader; Kopfschitzer (Sportartikel); Marionetten; Puppen
(Spielwaren); Puppenbetten; Puppenflaschchen; Puppen-
hauser; Puppenkleider; Puzzles; Rodelschlitten; Roller (Kin-
derfahrzeuge); Rollschuhe; Schiel3scheiben; Schlitten (Sport-
artikel); Schlittschuhe; Schwimmbecken (Spielwaren); Skate-
boards; Skier; Surfbretter (Segelbretter); Surfbretter (Wellen-

Waren



reiten); Tischtennistische; Trampolins (Sportartikel); Wasser-

skier; Wurfscheiben*

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen wor-
den. Die Veroffentlichung erfolgte am 30. November 2007.

Widerspruch erhoben ist aus der am 28. Februar 2001 angemeldeten und am
27. Juli 2006 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 2 109 312

die u. a. fur folgende Waren registriert ist:

,03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfiimeriewaren, &therische Ole, Mittel
zur Korper- und Schoénheitspflege, Haarwasser; Zahnputz-

mittel.

16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Drucke;
Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe fur
Papier- und Schreibwaren oder flr Haushaltszwecke; Kinst-
lerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Buroartikel
(ausgenommen Mobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff,



soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten;

Drucklettern; Druckstocke.

18: Sporttaschen fur Ful3ball, Basketball, American Football,
Rugby, Leichtathletik, Golf, Tanz, Karate, Gymnastik,

Schwimmen, Skilaufen.

25: Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

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

anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.”

Der Widerspruch ist auf die vorgenannten Waren gestitzt und richtet sich (nur)

gegen die 0. a. Waren der jingeren Marke.

Seitens der Markenstelle fir Klasse 3 ist die Marke 306 42 106 mit Beschluss
einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 3. Februar 2010 im angegriffenen

Umfang wegen Verwechslungsgefahr geléscht worden.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, dass teilweise Warenidentitat, teilweise Waren-
ahnlichkeit vorliege. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch-
schnittlich, da die einschlagigen Waren keinerlei Bezug zum Glicksspielbereich
aufwiesen und somit kein Anhaltspunkt fur eine Kennzeichnungsschwéache
bestehe. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde - zumindest klang-
lich - vom Wort ,lotto* gepragt; mithin stinden sich phonetisch identische Zeichen

gegenuber.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Eine

- zunadchst angeklndigte - Begriindung ist nicht zur Gerichtsakte gelangt.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geaulert.



Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne vorherige Erinnerung gemal 8§ 64
Abs. 6 Satz 1, 8 66 MarkenG zulassig und in der Sache teilweise - in dem aus der
Beschlussformel ersichtlichen Umfang - begriindet. Im Ubrigen, d. h. hinsichtlich
der sonstigen widerspruchsbefangenen Waren der jingeren Marke, bleibt sie
ohne Erfolg, weil die sich gegenluberstehenden Marken insoweit der Gefahr einer
Verwechslung im Verkehr gemall 89 Abs.1 Nr.2, §42 Abs.2 Nr.1, §125b
MarkenG unterliegen (wobei 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 hier noch in der alten, bis zum
30. September 2009 giltigen Fassung anzuwenden ist; vgl. 8 165 Abs. 2 MarkenG
n. F.).

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall
unter Beriicksichtigung aller maf3geblichen Faktoren, insbesondere der ldentitat
bzw. Ahnlichkeit der Waren, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, des
Grades der Ahnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und der bei der Aus-
wahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu
beurteilen (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma; GRUR 2008,
343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUOQO;
zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren siehe auch Hacker in: Strobele/
Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 9 Rdn. 32, 33). Eine ganzlich fehlende Ahnlichkeit
der Waren kann allerdings nicht durch die anderen Tatbestandsmerkmale der Ver-
wechslungsgefahr ausgeglichen werden (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon; vgl.
auch Hacker in: Strébele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rdn. 27, 57 m. w. Nachw.).



In Anbetracht des gegenstandlich beschrankten Widerspruchs steht die Marke
306 42 106 fur die Waren in den Klassen 9, 12, 14, 20, 21, 25, 30, 32 und 34 im
vorliegenden Verfahren aul3er Streit.

Im Blick auf die verfahrensgegenstandlichen Waren hat die Beschwerde nur in
einem geringen Umfang Erfolg, da ganz Uberwiegend Warenidentitdt bzw. -&hn-
lichkeit und somit - in Ubereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle - in
Verbindung mit den sonstigen relevanten Faktoren Verwechslungsgefahr besteht.

Die sich gegenuberstehenden Zeichen sind - zumindest klanglich - véllig identisch

und stimmen auch begrifflich Gberein.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist von Haus aus, d. h. vor und unab-
hangig von jeder Benutzung, fur sdmtliche registrierten Waren mit Ausnahme von
»28: Spiele* durchschnittlich, da insoweit kein inhaltlicher Bezug des Wortbestand-
teils ,lotto” zu diesen Produkten vorhanden ist. Da Lotto die allgemein gelaufige
Bezeichnung eines Gliuckspiels, nicht nur im Rahmen staatlicher oder sonstiger
Lotterien, darstellt (vgl. BGH GRUR 2006, 760 - LOTTO), ist allerdings unerfind-
lich, dass die Widerspruchsmarke fur ,Spiele” registriert wurde. Jedoch kann der
nun einmal registrierten Marke auch ftr diese Waren nicht jeglicher Schutz versagt
werden. Da die sonstigen fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maf3gebli-
chen Faktoren - Zeichen- und Warenidentitat - fir die Annahme von Verwechs-
lungsgefahr sprechen, kann sich die insoweit grof3e Kennzeichnungsschwéache
der Widerspruchsmarke letztlich nicht zu Lasten der Widersprechenden auswir-
ken, so dass die jingere Marke auch fur die mit Spielen identischen bzw. &hnli-
chen Waren ,Brettspiele; geldbetétigte Spielautomaten (Maschinen)* zu l6schen

ist.

Von den Waren der jingeren Marke in Klasse 3 sind ,Moschus (Parfumerieartikel);
ParfiUmeriewaren; Parfums" mit ,ParfUimeriewaren” identisch und ,Kosmetika; Kos-

metiknecessaires (gefullt)* mit diesen &hnlich.



In der Klasse 25 fallen ,Karnevalskostiime, Latzchen, nicht aus Papier unter den

Oberbegriff ,,Bekleidungsstlcke*, so dass insoweit Warenidentitat gegeben ist.

Samtliche Einzelwaren der jungeren Marke in Klasse 28 finden in den allgemeiner
gehaltenen Produktbezeichnungen der Widerspruchsmarke ,Spiele, Spielzeug;
Turn- und Sportartikel” ihre Entsprechung, so dass auch insoweit Warengleichheit
vorhanden ist. Dartber hinaus sind ,Golfhandschuhe* mit ,Bekleidungssticken®
identisch sowie ,Golftaschen” mit ,Sporttaschen fur Golf*.

Hinsichtlich der in den Klassen 16 und 18 sich gegenuberstehenden Waren ist
demgegentber eine differenzierende Beurteilung angebracht.

Bezuglich ,16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)” besteht
Warenidentitat. ,Atlanten und ,Landkarten* werden regelmafig im (Schul-)Unter-
richt eingesetzt, gelegentlich aber auch ,Comic-Hefte“, so dass auch insoweit
Warenidentitat bzw. -ahnlichkeit gegeben ist. Den Waren ,Bilder; Lithografien
(Steindrucke); Oldrucke; Portraits; Radierungen; Stiche (Gravuren)* in der junge-
ren Marke entsprechen die ,Drucke; Fotografien® im Verzeichnis der Wider-
spruchsmarke. ,Fullfederhalter; Schreibgarnituren; Schreibgerate® sind mit
~Schreibwaren* teils identisch und teils ahnlich. Von den angegriffenen Waren der
jungeren Marke finden demgegenuber ,Almanache; Briefmarken; Eintrittskarten®
im Verzeichnis der Widerspruchsmarke keine - auch nur entfernte - Entsprechung,
insbesondere nicht mit (unbedrucktem) Papier und Pappe (vgl. auch Richter/
Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 228, 229,
231).

Von den Waren der jungeren Marke in Klasse 18 konnen - schon ihrer Grol3e
wegen - ,Aktentaschen; Handtaschen; Rucksacke* auch zum Transport von (klei-
neren) Sportgeraten und Sportbekleidung Verwendung finden, so dass insoweit
Warenahnlichkeit zu den ,Sporttaschen ..." der Widerspruchsmarke vorhanden ist.
»Taschen mit Rollen“ sind zu ,Sporttaschen fiir Golf*, die entweder ebenfalls mit

Rollen versehen sind oder jedenfalls zusammen mit fahrbaren Golftaschenhaltern



zum Einsatz kommen, zumindest ahnlich. Eine - wenn auch entfernte - Ahnlichkeit
besteht auch im Verhaltnis von ,Kosmetikkoffern* zu ,Sporttaschen”, da Frauen
und Madchen im Allgemeinen zumindest einige Kosmetikartikel stets mit sich fuh-
ren, auch wenn sie sich sportlich betatigen. Demgegenuber liegen ,Dokumenten-
mappen; Brieftaschen; Dokumentenkoffer; Geldbérsen (Geldbeutel)®, teils ihrer
geringen Grol3e wegen, teils wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung, nicht
mehr im Ahnlichkeitsbereich zu ,Sporttaschen”. Wenn der 28. Senat des Bundes-
patentgerichts, noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes, demgegen-
Uber in einem weitergehenden Umfang von ,Gleichartigkeit* ausgegangen ist (vor
allem aufgrund gemeinsamer Materialbeschaffenheit und gemeinsamer Vertriebs-
statten; Beschluss vom 31. Januar 1985, 28 W (pat) 1/84 - Bildzeichen einer
Raubkatze), so kann dieser Beurteilung unter der Geltung des MarkenG, das den
eigenstandig auszulegenden Begriff der ,Warenahnlichkeit* enthalt (vgl. Hacker in:
Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rdn. 46), nicht mehr in vollem Umfang gefolgt wer-

den.

Der Beschwerde der Markeninhaberin ist deshalb teilweise - soweit keine Waren-
ahnlichkeit vorhanden ist - stattzugeben, teilweise ist sie wegen bestehender Ver-
wechslungsgefahr der Vergleichszeichen zuriickzuweisen.

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemaR 8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht
kein Anlass.

Werner Paetzold Viereck

Fa



