BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 76/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2009 022 277

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den
Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 10. Mai 2012 wird aufgehoben,
soweit die teilweise Léschung der Marke 30 2009 022 277 fur
die Waren ,Printmedien, namlich Druckschriften, Druckerzeug-
nisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bucher, Fo-
tografien® angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der

Marke 2 105 590 wird zurtickgewiesen.

2. Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Griinde

Gegen die am 15. April 2009 angemeldete und am 17. September 2009 u. a. far

die Waren

.Printmedien, namlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbe-

sondere Zeitungen, Zeitschriften und Bucher, Fotografien®



eingetragene farbige (schwarz, blau) Wort-/Bildmarke 30 2009 022 277 (ver-
offentlicht am 23. Oktober 2009)

Zoom’

hat die Widersprechende aus ihrer am 9. Oktober 1993 angemeldeten und am
2. Marz 1999 fur die Waren

.Papier fur Schreib-, Kopier- und Blrozwecke*®

eingetragenen Wortmarke 2 105 590

ZO0OM

Widerspruch eingelegt, der sich nur gegen die vorgenannten Waren der ange-

griffenen Marke richtet.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 26. April 2010 die Nichtbenutzungs-
einrede gegen die Widerspruchsmarke bis auf die Ware ,Papier fur Kopierzwecke*®

erhoben.

Die mit einer Beamtin des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamts hat das angegriffene Zeichen mit
Beschluss vom 10. Mai 2012 fur die angegriffenen Waren geléscht und den

Widerspruch im Ubrigen zuriickgewiesen.

Die Markenstelle halt die Marken fir verwechselbar, wobei sie auf Seiten der

Widerspruchsmarke nur von der Ware ,Kopierpapier® ausgegangen ist, da eine



rechtserhaltende Benutzung fir die Ubrigen Widerspruchswaren nicht glaubhaft

gemacht worden sei.

,Papier fur Kopierzwecke® sei mit den angegriffenen Waren ahnlich. Die Ware
,Papier fur Kopierzwecke® einerseits und die Waren ,Druckschriften, Druck-
erzeugnisse“, welche auch ohne Weiteres Briefpapier, Quittungsblocke und
Gluckwunschkarten usw. umfassen kénnten, wirden regelméaRig zusammen mit
Druckerpapier und in Burobedarfs- und Schreibwarengeschéften angeboten, wie
sich aus einer dem Beschluss beigefugten Anlage ergebe. Auch hinsichtlich der
Nutzung und Herstellung bestinden Berihrungspunkte. Unbedrucktes (Ko-
pier-)Papier kdnne in der privaten bzw. geschaftlichen Korrespondenz Verwen-
dung finden. Auch sei mit der Einfuhrung des Digitaldrucks fir den durch-
schnittlichen Verbraucher eine Unterscheidung zwischen einem Papier, welches
fur ein Druckereierzeugnis im Sinne eines in einem Druckbetrieb gefertigten
Produkts und Papier, welches am privaten Computer oder in einem Ko-

piergeschaft bedruckt werden solle, oft nicht mehr moglich.

Mangels abweichender Anhaltspunkte gehe die Markenstelle von einer normalen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. FiUr Kopierpapier wirden die
Verkehrskreise den Begriff ,ZOOM" nicht als Sachhinweis verstehen, da er tber
Kopierpapier nichts aussage. Aber selbst bei einer zugunsten der jiingeren Marke
unterstellten verringerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe
die Gefahr von Verwechslungen, weil die Marken zu &hnlich seien. Es bestehe
Verwechslungsgefahr, weil die Marken durch die klangliche und begriffliche
Ubereinstimmung in ihren selbstandig kollisionsbegriindenden Bestandteilen zu

ahnlich seien.

Das Erscheinungsbild der jungeren Wort-/Bildmarke werde ohne Weiteres durch
das Wort ,ZOOM" beherrscht. Hier sei zu berticksichtigen, dass der Verkehr beim
Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen die betreffende Marke in der

Regel mit dem Wort als einfachste und kirzeste Bezeichnungsform benenne.



Vorliegend bestehe dafur fur den Verkehr umso mehr Veranlassung, weil der
Bildbestandteil - das blaue Dreieck - innerhalb der angegriffenen Marke bereits

grofRenmaliig zurlcktrete.

Damit seien bei mundlicher Benennung Verwechslungen zwischen der jungeren
Marke und der Widerspruchsmarke bezuglich der fraglichen &ahnlichen Waren

unumganglich.

Der Beschluss wurde der Markeninhaberin am 23. Mai 2012 zugestellt.

Die Markeninhaberin hat am 18. Juni 2012 Beschwerde eingelegt. Sie halt die
Marken fur nicht verwechselbar. Eine Verwechslungsgefahr scheitere bereits an
den unterschiedlichen Waren. Die handwerkliche und industrielle Papierproduktion
habe mit dem inhaltlichen Erstellen eines wissenschaftlichen oder fachkundlichen

Werkes nach dem Urhebergesetz nichts zu tun.

Zu beriucksichtigen sei auch, dass die Wortmarke ,ZOOM® fir den Film- und
Fotobereich wegen eines Freihaltungsbedirfnisses nicht eintragungsfahig sei.

Dies musse auch fur mit dem Film- und Fotobereich ahnliche Waren gelten.

Weiterhin sei das Vorliegen einer Duldungsvereinbarung zu berucksichtigen. Da
sich die Widersprechende zur Duldung der angegriffenen Marke verpflichtet habe,

sei die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens rechtsmissbrauchlich gewesen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und der Widerspre-
chenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen,
hilfsweise das Warenverzeichnis in der Klasse 16 wie folgt zu

beschranken:



.Printmedien, Druckschriften, Druckerzeugnisse, namlich Zeitun-

gen, Zeitschriften und Blcher, Fotografien®

oder weiter hilfsweise:

.Printmedien, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Bucher,

insbesondere Fachzeitschriften und Fachbtcher, Fotografien®

hochst hilfsweise als:

.Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften und Blcher, insbesondere
Fachzeitschriften und Fachbticher, Fotografien, jedoch ausge-
nommen unbedrucktes Papier (Papier fir Schreib-, Kopier- und

Burozwecke).”

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet die Behauptung der Markeninhaberin, dass zwischen den Parteien

eine Abgrenzungsvereinbahrung geschlossen worden sei.

Die Markenstelle habe auch zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken bejaht. Dabei sei sie zutreffend von einer Warenahnlichkeit ausgegangen,
fur deren Beurteilung es nicht auf einzelne konkret benutzte Waren, sondern auf

das jeweilige Warenverzeichnis ankomme.

In Bezug auf die Kennzeichen bestehe in klanglicher und begrifflicher Hinsicht
Identitat. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wirden die bildlichen Elemente der

Anmeldemarke, die angefuigte Darstellung eines Pfeils bzw. Dreiecks, allein schon



aufgrund der Grol3e, nichts am identischen Gesamteindruck der Vergleichs-

zeichen andern.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe die Markenstelle zu Recht
als durchschnittlich angesehen, da der Begriff ,ZOOM" die Widerspruchswaren

nicht beschreibe.

Da die Beteiligten keine miundliche Verhandlung beantragt haben und diese nach
Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mundliche Verhandlung

entschieden werden.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der
Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichs-
marken nach 8 43 Abs. 2 Satz 2, 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht

festgestellt werden.

1. Die im Amtsverfahren von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom
26. April 2010 erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke
mit Ausnahme von Kopierpapier ist zulassig, nachdem die funfjahrige sog.
Benutzungsschonfrist der am 2. Marz 1999 eingetragenen Widerspruchsmarke zu
diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war. Da die Widersprechende keine Unter-
lagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ftr die geman § 43
Abs.1 Satz1l und2 MarkenG malRgeblichen Zeitradume (Oktober 2004 bis
Oktober 2009 und August 2008 bis August 2013) eingereicht hat, ist auf Seiten der
Widerspruchsmarke nur die Ware ,Papier fur Kopierzwecke® zu bericksichtigen,

fur die eine rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten wurde.



2. Zutreffend hat die Widersprechende darauf hingewiesen, dass der Tenor
des angegriffenen Beschlusses fehlerhaft ist, soweit es dort unter Ziffer 2 heif3t:
,Im Ubrigen wird der Widerspruch zuriickgewiesen.“ Eine teilweise Zurlickweisung
des Widerspruchs war nicht auszusprechen, da der Widerspruch ausweislich der

Ziffer 1 des Tenors im eingelegten Umfang Erfolg hatte.

3. Die Eintragung einer Marke ist gemaR § 9 Abs. 1 Nr.2 i.V. m. 8§42 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG im Falle eines Widerspruchs zu l6schen, wenn wegen ihrer
Identitat oder Ahnlichkeit mit einer Marke &lteren Zeitrangs und der ldentitat oder
Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren fir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung 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 sowie der Kennzeichnungskraft der
alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhohte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;
vgl. BGH GRUR 2005, 419, 422 - Raucherkate). Eine Verwechslungsgefahr kann
jedoch nicht angenommen werden, wenn entweder die Vergleichszeichen oder die
von ihnen erfassten Waren géanzlich unéhnlich sind (BGH GRUR 2004, 241,
243 - GeDIOS).

Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren ist nach standiger Recht-
sprechung unter Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr
Verhdltnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehoéren insbesondere ihre Beschaf-
fenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander erganzende Produkte (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon); daneben kdénnen auch ihre regelmaRige be-
triebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre wirtschaftliche



Bedeutung Berucksichtigung finden. Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob
zwischen den jeweils angebotenen Produkten so enge Beziehungen bestehen,
dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren mit denselben Zeichen ge-
kennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrangt, dass die Waren vom selben
oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, 924, Nr. 29 - Canon).

4. Ausgehend von diesen Grundsatzen kann eine Verwechslungsgefahr wegen
der fehlenden Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Waren nicht ange-
nommen werden. Der Senat hélt die Widerspruchsware ,Papier fur Kopierzwecke*
entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht fur &hnlich mit den angegriffenen
Waren ,Printmedien, namlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere

Zeitungen, Zeitschriften und Bucher, Fotografien®.

Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit kommt es zwar entgegen der Auf-
fassung der Markeninhaberin nicht darauf an, wie und woftr die Markeninhaberin
ihre Marke benutzt. Mal3geblich ist allein das fur die Marke registrierte Wa-

renverzeichnis.

Die Rechtsprechung zum Verhaltnis von ,Papier, Papierwaren“ zu ,Druckerei-
erzeugnissen, Zeitungen, Zeitschriften, Bucher® ist unterschiedlich (s. Rich-
ter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl.
S. 215 -217). Es finden sich dort Entscheidungen, bei denen eine Ahnlichkeit
bejaht wurde (HABM BKR 650/09-1), bei denen von einer erheblichen Warenferne
die Rede ist (BPatG 30 W (pat) 79/96; BPatG 27 W (pat) 276/93; BGH | ZB 33/96,
GRUR 1999, 733) und bei denen eine Ahnlichkeit verneint wurde (vgl. HABM
BKR 307/02 - 2; BPatG 24 W (pat) 463/61; HABM BKR 606/05-2; HABM
BKR 316/07 - 2). Bejaht wurde eine Ahnlichkeit auch in den von der Wider-
sprechenden im Amtsverfahren vorgelegten Entscheidungen 29 W (pat) 147/05,
29 W (pat) 98/06 und 29 W (pat) 129/04.
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Der Senat halt im vorliegenden Fall eine Ahnlichkeit der einander sich gegen-
uberstehenden Waren fur nicht gegeben, da es auf Seiten der Widerspruchsmarke
um die sehr spezielle Ware ,Papier fur Kopierzwecke® und bei der angegriffenen

Marke um den Oberbegriff ,Printmedien® geht.

Das hier angesprochene allgemeine mit Inhalten versehene Publikum erwartet
nicht, dass der Hersteller von Kopierpapier gleichzeitig auch Printmedien her-
ausgibt. Allein der Umstand, dass es Geschafte gibt, in denen der Verbraucher
sowohl Printmedien als auch Kopierpapier, das nach seiner Zweckbestimmung
unbedruckt und ohne Inhalt, allenfalls Farbe, Dekorationselemente oder Wasser-
zeichen aufweist, erwerben kann, begriindet noch keine Ahnlichkeit. Kopierpapier
und Printmedien sind weder miteinander konkurrierende noch einander ergan-
zende Produkte. Der Verbraucher wird nicht annehmen, dass diese Waren vom

selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Nachdem eine Verwechslungsgefahr somit bereits an der fehlenden Warenahn-
lichkeit scheitert, kommt es auf die Fragen nach der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke, die der Senat ebenso wie die Markenstelle fur durch-

schnittlich halt, und die Markenahnlichkeit nicht mehr an.

5. Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Verfahrens-
kosten aufzuerlegen, ist zuriickzuweisen, da dafir geméafR 8 71 Abs. 1 MarkenG
kein Anlass besteht. Im Hinblick auf die aufgezeigte unterschiedliche Recht-
sprechung zur Warenahnlichkeit der hier relevanten Waren ist das Vorgehen der
Widersprechenden nicht rechtsmissbrauchlich. Ein Rechtsmissbrauch ergibt sich
entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch nicht aus einer zwischen den
Parteien geschlossenen Abgrenzungsvereinbarung, da diese nicht zustande ge-

kommen ist, wie sich aus dem Vortrag der Widersprechenden ergibt.
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6. Die Rechtsbeschwerde wird gemald § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufgrund
der aufgezeigten unterschiedlichen Rechtsprechung zum Verhaltnis von Papier-
waren zu Druckereierzeugnissen zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-

chung zur Frage der Warenéahnlichkeit zugelassen.

Dr. Albrecht Kruppa Kopacek

br/Me



