BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 513/11 Verkindet am
2. Oktober 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die IR-Marke 947 105

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 2. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss vom 17. Ja-nuar 2011
dahin abgeandert, dass auf den Widerspruch aus der Gemein-
schaftsmarke 005 681 994 der Marke der Schutz fur die
Klasse 37: ,Stations-services pour bateaux a moteur et yachts
et réparation de bateaux a moteur et de yachts® insgesamt und
Klasse 39 ,Location de bateaux a moteur et de yachts® in der

Bundesrepublik Deutschland verweigert wird.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland fur die IR-Marke
947 105

amadeus
yachting




die fur die Waren und Dienstleistungen

,12: Bateaux a moteur et yachts
37. Stations-services pour bateaux a moteur et yachts et
reparation de bateaux a moteur et de yachts

39: Location de bateaux a moteur et de yachts*

international registriert ist, ist Widerspruch erhoben worden

1.

aus der Gemeinschaftsmarke 002069375

AMADEUS

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

9

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische,
Film-, optische, Wége-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichts-
apparate und -instrumente; Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wieder-
gabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufs-
automaten und Mechaniken fur geldbetétigte Apparate; Registrierkassen, Re-
chenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Feuerloschgeréte;
Modems; elektronische Apparate und Instrumente, alle zur Verarbeitung,
Kommentierung, Speicherung, Ubertragung, zum Empfang, zur Anzeige oder
zum Ausdrucken von Daten; Mikroprozessoren; Apparate und Gerate zum Ko-
dieren oder Dekodieren; Platten, Bander und Dréhte, alle als Magnetdatentré-
ger; optische Datentrdager in Form von Platten; Computerprogramme, kodierte
Computerprogramme sowie kodierte Programme fiir Daten der Datenverarbei-
tung; Teile und Zubehor fir die genannten Waren, soweit sie in Klasse 9 ent-
halten sind.

12

Fahrzeuge; Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem
Wasser.

16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fo-



tografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Kunstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Biiro-
artikel (ausgenommen Maobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen
Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstocke; nicht magneti-
sche Bander und Karten zur Speicherung von Computerprogrammen und Da-
ten; Druckereierzeugnisse, Installationshandbiicher und Handbicher fir Daten-
verarbeitungsgerate sowie Handbucher fir Computerprogramme, gedruckte
Veroffentlichungen, Blicher, Faltblatter und Kataloge.

35

Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Bduroarbeiten; Wer-
bung, Dienstleistungen einer Werbeagentur; Verwaltung von Reservierungen,
Verkauf und Vertrieb von Kontingenten fiir Fluggéste uber ein Datenverarbei-
tungssystem, Programme fiir die Veranstaltung von Reisen, Vermietung von
Fahrzeugen, Beherbergung in Hotels und Freizeitclubs, Veranstaltung von
Kreuzfahrten und Transport mit Fahrschiffen, Theater- und Konzertkarten so-
wie fur &hnliche Dienstleistungen im Bereich Tourismus; Hilfe bei Betrieb und
Fuhrung von Handelsunternehmen; Dienstleistungen von Werbeunternehmen,
die sich hauptsachlich mit Mitteilungen fir die Offentlichkeit, Erklarungen
oder Ankindigungen Uber alle Massenmedien beziglich Waren und Dienst-
leistungen aller Art befassen; Transkription, Erfassung, Zusammenstellung so-
wie Auswertung und Zusammenstellung mathematischer und statistischer Da-
ten.

36

Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilienwesen; Dienstleis-
tungen von Banken und Wechselstuben sowie Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Ausgabe von Kreditkarten, Guthabenkarten, Reiseschecks und
Wechseln; Informationen Gber den Devisenumtausch.

38

Telekommunikation; Speicherung, Ubertragung oder Systematisierung schrift-
licher Mitteilungen und Aufzeichnungen.

39

Transportwesen; Verpackung sowie Lagerung, Bevorratung, Lieferung und
Vertrieb von Waren; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen von Reisebi-
ros oder Vermittlern; Dienstleistungen von Busverkehrsunternehmen, von Luft-
und Schifffahrtsgesellschaften, insbesondere Informationen uber Reisen, Tarife,
Flugplane und andere Informationen; Dienstleistungen einer Datenbank in Ver-
bindung mit Informationen aus dem Bereich Touristik, bestehend aus dem
Sammeln, Klassifizieren und Ubertragen von Tourismusdaten und Reiseaus-
kiinften, Informationen Gber Fahrplane von Zigen und Flugzeugen, tiber Fahr-
strecken, Tarife, Messen und Veranstaltungen, Feriendaten und Festtage, Ein-



2.

reisebestimmungen fir verschiedene Lander, Zahlungsmittel, Klima, Wetterbe-
dingungen, Reservierungen von Verkehrsmitteln, Vermittlung fiir die Vermie-
tung von Kraftfahrzeugen; weltweites, automatisiertes System fir Informatio-
nen und Reservierungen fur den Luftverkehr und fir Dienstleistungen aller Art
im Zusammenhang mit Reisen und Tourismus wie zum Beispiel Hotels, Miet-
wagen, Pauschalreisen; Platzreservierung flr Transportmittel, Veranstaltung
von Reisen und Ausflugsfahrten; Reisebegleitung, Besichtigungen, Pannen-
hilfe.

42

Verpflegung; Beherbergung von Gasten; arztliche Versorgung, Gesundheits-
und Schonheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und
der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und
industrielle Forschung; Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung;
Betrieb von Hotels, Ferien- und Freizeitclubs; Hotelreservierungen; Dienst-
leistungen von Vermittlern, die Hotelreservierungen flr Reisende vornehmen,
Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen), turkische Bader und Schonheits- und
Friseursalons, Verleih von Computern und Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung; Vermittlung von Unterkiinften und/oder Verpflegung von
Gésten in Hotels, Pensionen, Feriencamps, Ferienheimen, Bauernhdfen (Land-
héauser flr Touristen), Sanatorien, Erholungsheimen; Beratung und Ausarbei-
tung von Vertragen Uber oder fir Kabelfernsehgeréte.

aus der Gemeinschaftsmarke 005681994

AMADEUS

Your technology partner

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

9

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische,
Wadge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -in-
strumente; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufsautomaten und
Mechaniken flr geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgerdate und Computer; Feuerldschgerate; Modems; elektro-
nische Apparate und Instrumente, alle zur Verarbeitung, Erfassung, Kommen-
tierung, Speicherung, Ubertragung, zum Empfang, zur Anzeige oder zum Aus-
drucken von Daten; Mikroprozessoren; Kodier- und Dekodiergerdte und -in-
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strumente; Platten, Bénder und Kabel, alle als Magnetdatentrager; optische
Datentréger in Form von Platten; Computerprogramme, kodierte Computerpro-
gramme sowie kodierte Programme fiir Daten der Datenverarbeitung; Compu-
tersoftware fiir Reise- und Touristikunternehmen zur Verwaltung ihrer Befor-
derungsleistungen fiir Passagiere und ihrer Reservierungen flr Dienstleistungen
aller Art im Bereich Reisen und Tourismus, einschliel3lich Hotels, Mietwagen,
Pauschalreisen, Theater- und Konzertbesuche.

16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fo-
tografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Biiro-
artikel (ausgenommen Mobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen
Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstocke; nicht magnetische Béander
und Karten, alle zur Speicherung von Computerprogrammen und Daten;
Druckereierzeugnisse, Installationshandbicher und Handbucher fur Datenver-
arbeitungsgeréate sowie Handbticher fiir Computerprogramme, gedruckte Verof-
fentlichungen, Bucher, Faltblatter und Kataloge.

35

Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Biroarbeiten; Dienst-
leistungen in Bezug auf die Transkription, Erstellung, Zusammenstellung und
Anwendung oder Zusammenstellung von mathematischen und statistischen
Daten; Systematisierung von schriftlichen und aufgezeichneten Mitteilungen;
Betrieb von Databanken mit Informationen fir Touristen und Reiseftihrern.

36

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilienwesen; Dienst-
leistungen von Banken und Wechselstuben sowie Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Ausgabe von Kreditkarten, Guthabenkarten, Reiseschecks
und Wechseln; Informationen tber Devisenumtausch.

38

Telekommunikation; Ubermittlung schriftlicher Mitteilungen und Aufzeich-
nungen; Kommunikationsdienste tber Computerterminals und ber weltweite
Computernetze und Beratung in Bezug auf Telekommunikation flr Reise- und
Touristikunternehmen.

39

Transportwesen; Verpackung und Lagerung, Bevorratung, Lieferung und Ver-
trieb von Waren; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen von Reisebiiros
oder Vermittlern; Dienstleistungen von Busverkehrsunternehmen, von Luft-



und Schifffahrtsgesellschaften, insbesondere Informationen tber Reisen, Tarife,
Flugplane und andere Informationen; Bereitstellung von Touristeninformatio-
nen (Reisebiro) Uber Zugfahrplane und Flugpléne, Strecken, Tarife, Messen
und Veranstaltungen, Ferientermine und Feiertage, Einreisebestimmungen fir
verschiedene Lander, Zahlungsmittel, Klima, meteorologische Verhéltnisse,
Reservierung von Verkehrsmitteln, Vermittlung fir die Anmietung von Fahr-
zeugen; weltweites automatisiertes System fir Informationen und Reservierun-
gen fiir den Luftverkehr und fir Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang
mit Reisen und Tourismus wie Hotels, Mietwagen, Pauschalreisen; Platzreser-
vierung fur Transportmittel, Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten;
Reisebegleitung, Besichtigungen, Pannenhilfe.

41

Erziehung, Ausbildung, Freizeitangebote und Unterhaltung, sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Registrierung von schriftlichen und aufgezeichneten
Mitteilungen.

42

Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie, sowie diesbe-
zugliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und -software fir Reise- und Touristikunter-
nehmen.

43

Beherbergung von Gésten; Hotels; Hotelreservierungen; Vermittlung zur Ge-
wahrleistung von Hotelreservierungen, Zimmervermittlung (in Hotels, Pensio-
nen), Betrieb von tlrkischen Badern und Schonheits- und Friseursalons; Beher-
bergung und/oder Verpflegung von Gasten in Hotels, Pensionen, Ferienlagern,
Ferienheimen, Bauernhdfen (Landhduser flr Touristen), Sanatorien, Erho-
lungsheimen und Genesungsheimen.

45
Dienstleistungen eines Rechtsanwalts.

Die Markenstelle fur Klasse 39 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
IR-Marke 947 105 auf die Widerspriche hin den Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland teilweise verweigert, und zwar fur die Dienstleistungen der Klasse 37
,réparation de bateaux & moteur et de yachts“, und die Widerspriiche im Ubrigen

zurlckgewiesen.



Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefiihrt, im Umfang der Schutzverweige-
rung bestehe zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen Ahnlich-
keit und wegen der Ahnlichkeit der Marken auch Verwechslungsgefahri. S.d. § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Ubrigen sei eine Verwechslungsgefahr jedoch zu ver-
neinen, weil es an der erforderlichen Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit fehle.
Der Inhaber der angegriffenen Marke habe zuldssigerweise die Benutzung der
Widerspruchsmarke 002 069 375 flir die Ware der Klasse 12 ,Apparate zur Befor-
derung auf dem Wasser“ bestritten. Die Widersprechende habe sich hierzu nicht
geadulRert und keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt,
so dass diese Ware bei der Priifung der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen unbericksichtigt bleiben misse. Die Ubrigen Waren und Dienst-
leistungen, fir die die Widerspruchsmarken eingetragen seien, wiesen mit den

Waren und Dienstleistungen

,12: Bateaux a moteur et yachts
37. Stations-services pour bateaux a moteur et yachts

39: Location de bateaux a moteur et de yachts*

keine Ahnlichkeit i.S.d. 89 Abs. 1 Nr.2 MarkenG auf. Dass sich Waren und
Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht erganzen kdnnten, reiche zur Feststellung
einer markenrechtlich relevanten Ahnlichkeit nicht aus. Erforderlich sei vielmehr
ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass eine Ware/Dienstleistung fur die
Verwendung einer anderen unentbehrlich oder wichtig sei. Unerheblich seien Zu-
sammenhange zwischen Waren und Dienstleistungen auf Grund blofRer Marke-
tingstrategien oder einer gemeinsamen Vermarktung im Wege des Merchandising.
Auch branchenlbergreifendes Sponsoring stelle keinen ausreichenden Anhalts-
punkt fur eine Einstufung als ahnliche Waren und Dienstleistungen dar. Hiervon
ausgehend wirden die angesprochenen Verkehrskreise insoweit keine gemein-
same betriebliche Verantwortung bei den beiderseitigen Waren und Dienstleistun-

gen annehmen.



Gegen die Teilzurickweisung ihrer Widerspriiche wendet sich die Widerspre-
chende mit der Beschwerde. Zu deren Begrindung verweist sie in Bezug auf die
ihrer Ansicht nach bestehende Ahnlichkeit aller Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmar-
ken auf ihren bisherigen Sachvortrag. Erganzend hat sie im Beschwerdeverfahren
Internetseiten vorgelegt, aus denen sich ihrer Ansicht nach ergibt, dass der Be-
trieb von Schiffstankstellen (,stations-services pour bateaux a moteur et yachts®)
und die Reparatur von Schiffen regelméafRig durch dieselben Unternehmen als
Rundumangebot erfolgten. Wenn weiter beriicksichtigt werde, dass die Dienst-
leistung ,Pannenhilfe®, fur die die Widerspruchsmarken eingetragen seien, typi-
scherweise auch Reparaturen umfasse, so misse der Schluss gezogen werden,
dass das Betreiben von Tankstellen fir Motorschiffe und Yachten im Ahnlichkeits-
bereich der Dienstleistung ,Pannenhilfe” liege. Auch in der vom DPMA veroffent-
lichten alphabetischen Liste der Dienstleistungen werde Pannenhilfe mit ,Repara-
tur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe® naher erlautert, wobei der Begriff
,Fahrzeuge® hier allgemein zu verstehen sei und somit nicht nur Landfahrzeuge,

sondern auch Wasserfahrzeuge umfasse.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 39 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2011 aufzuheben, soweit
die Widerspriiche aus den Gemeinschaftsmarken 002 069 375
und 005 681 994 zurlickgewiesen worden sind, und wegen dieser
Widerspruche der IR-Marke 947 105 den Schutz in der Bundesre-

publik Deutschland in vollem Umfang zu verweigern.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
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Er hat vorsorglich nochmals die Einrede der Nichtbenutzung der Gemeinschafts-
marke 002 069 375 in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, fur die die
Marke eingetragen worden ist, erhoben. Ferner bestreitet er unter Vorlage von ihm
ermittelter Internetseiten die Ahnlichkeit der beriicksichtigungsfahigen Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarken mit den Dienstleistungen der um
Schutz nachsuchenden Marke, beziglich derer die Widerspriiche von der Mar-
kenstelle zurlckgewiesen worden sind. Er ist der Ansicht, es kdnne weder auf
Grund der von der Widersprechenden vorgelegten Internetseiten noch aus sonsti-
gen Griinden festgestellt werden, dass die Reparatur von Schiffen und der Betrieb
von Schiffstankstellen durch dieselben Unternehmen erfolge. Auch die sich ge-
genuberstehenden Marken wiesen in ihrem Gesamteindruck allenfalls eine ge-
ringe, zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichende Ahnlichkeit
auf. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht nur durch das Wort
,amadeus®, sondern ebenso durch den in einer groieren Schrift dargestellten, das
Logo des Markeninhabers darstellenden Buchstaben ,a“ gepragt. Die Unter-
schiede der Marken ,a amadeus yachting“ und ,AMADEUS" seien in jeder Rich-

tung ausreichend grof3.

Die zuladssige Beschwerde der Widersprechenden ist insoweit begriindet, als sie
sich gegen die Teilzurickweisung ihres Widerspruchs aus der Gemeinschafts-
marke 5681 994 in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37 ,Stations-ser-
vices pour bateaux a moteur et yachts“ und der Klasse 39 ,Location de bateaux a

moteur et de yachts* wendet, im Ubrigen jedoch unbegriindet.

1. Widerspruch aus der Marke 2 069 375

Soweit die Beschwerde auf die Widerspruchsmarke 2 069 375 gestitzt ist, kann

sie schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende auf die im Be-
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schwerdeverfahren erhobene zulassige Nichtbenutzungseinrede des Markeninha-
bers vom 14. Mai 2012 keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung
vorgelegt hat. Die Nichtbenutzungseinrede ist gemaf 88 113 Abs. 1, 114 Abs. 1,
43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulassig. Die Widerspruchsmarke war zwar zum Zeit-
punkt der Verdffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke im Register
(03.01.2008) noch keine funf Jahre eingetragen. Die Benutzungsschonfrist fur die
am 29. August 2005 eingetragene Widerspruchsmarke endete jedoch am
29. August 2010, sodass von diesem Zeitpunkt an fir die Widersprechende die
Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestand, wenn diese bestritten worden ist. Dieser Obliegenheit ist
die Widersprechende nicht nachgekommen, sodass der Widerspruch aus der
Marke 2 069 375 und auch die auf diesen Widerspruch gestitzte Beschwerde
schon deshalb keinen Erfolg haben konnten.

2. Widerspruch aus der Marke 005 681 994

Die rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke ist nicht bestritten
worden. Sie unterlag zum Entscheidungszeitpunkt auch noch nicht dem Be-
nutzungszwang. Damit ist fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr dieser
Marke mit der schutzsuchenden IR-Marke von deren gesamtem Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis auszugehen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung ist von
dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwi-
schen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitdt oder
Ahnlichkeit der Marken, der Identitat oder Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren
Marke auszugehen, wobei ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabel/Puma; GRUR 2008,
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343, 345 — Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-
Pferd; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI). Der Schutz der élteren Marke ist dabei aber
auf die Falle zu beschréanken, in denen die Benutzung eines identischen oder &hn-
lichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der alteren Marke, insbeson-
dere ihre Hauptfunktion zur Gewahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienst-
leistungen gegeniber den Verbrauchern, beeintrdchtigt oder beeintrachtigen
kénnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 — Arsenal Football Club plc.; GRUR
2005, 153, 155, Nr.59 - Anheuser-Busch/Budvar: GRUR 2007, 318, 319,
Nr. 21 - Adam Opel/Autec).

Eine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen anzunehmen, wenn diese in Be-
ricksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungs-
zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde, so enge
Beruhrungspunkte miteinander aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der
Meinung sein konnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich miteinan-
der verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. — Canon; GRUR
2009, 47, 53 — Edition Albert René; BGH GRUR 2009, 484, 486 — Metrobus). Fur
die Annahme der Ursprungsidentitdt kommt es dabei weniger auf die Feststellung
Ortlich identischer Herkunftsstatten an. Entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr
erwartet, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle des-
selben Unternehmens hergestellt, vertrieben bzw. erbracht werden, welches fir
ihre Qualitat verantwortlich ist (EuGH a. a. O. — Canon; GRUR 2003, 55, 57 — Ar-
senal FC; BGH GRUR 1999, 245, 246 f. — LIBERO).

Entscheidend fiir die Feststellung der Ahnlichkeit von Waren/Dienstleistungen ist
die Auffassung des Publikums, das als Abnehmer der beiderseitigen Wa-

ren/Dienstleistungen in Betracht kommt. Zur Bejahung der Ahnlichkeit genligt eine
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entsprechende Zuordnung durch einen beachtlichen Teil der angesprochenen
Verkehrskreise. Auf die Richtigkeit der Verkehrsauffassung kommt es letztlich
nicht an. Gleichwohl lasst sich die Verkehrsauffassung im Wesentlichen nur an-
hand der tatsachlichen Verhaltnisse auf den entsprechenden Ware-/Dienst-
leistungsgebieten feststellen (BGH GRUR 1968, 550, 551 - Poropan).

Im Hinblick auf die vorrangige Bedeutung der Herkunftsfunktion kommt der regel-
mafigen betrieblichen Herkunft der Waren/Dienstleistungen nach wie vor das
starkste Gewicht zu, weil dadurch am ehesten der Gedanke an einen gemeinsa-
men betrieblichen Verantwortungsbereich und damit die Ursprungsidentitat der
fraglichen Waren/Dienstleistungen nahegelegt wird. Die Voraussetzung einer re-
gelmafigen betrieblichen Herkunft ist noch nicht dadurch erfillt, dass bei einzel-
nen wenigen Unternehmen, wie z. B. Grol3konzernen, die Herstellung beider Wa-
ren oder die Erbringung beider Dienstleistungen tatsachlich festgestellt werden
kann. Vielmehr muss eine dartiber hinausgehende gewisse Branchenibung vor-
liegen, da nur eine solche die Verkehrsauffassung beeinflussen kann (BGH GRUR
2007, 321, 322 — COHIBA).

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Dienstleistungen untereinander konnen die
zur Warenahnlichkeit entwickelten Grundsatze entsprechend herangezogen wer-
den (BGH GRUR 2002, 544, 546 — BANK 24). Allerdings spielen angesichts der
Unkorperlichkeit von Dienstleistungen Gemeinsamkeiten in der Beschaffenheit
oder der Erbringungsstatte weniger eine entscheidungserhebliche Rolle als die
wirtschaftliche Bedeutung, also die Art und der Zweck der Leistung, die sich vor
allem in dem Nutzen fiir den Empfanger der Dienstleistung niederschlagen (BGH
a.a. 0. — BANK 24).

Ausgehend von den vorstehenden allgemeinen Grundsatzen ist im vorliegenden
Fall — tber die bereits von der Markenstelle festgestellte teilweise Ahnlichkeit hin-
aus — eine Ahnlichkeit der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Wider-

spruchsmarke enthaltenen Dienstleistung der Klasse 39 ,Pannenhilfe” mit der
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vom Markeninhaber beanspruchten Dienstleistung ,Stations-services pour
bateaux & moteur et yachts* sowie eine Ahnlichkeit der im Verzeichnis der Wider-
spruchsmarke enthaltenen Dienstleistung der Klasse 39 ,Dienstleistungen von ...

Schifffahrtsgesellschaften, insbesondere ...“ mit der vom Markeninhaber bean-
spruchten Dienstleistung der Klasse 39 ,Location de bateaux a moteur et de

yachts® zu bejahen.

Nach den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen und den ergan-
zenden Recherchen des Senats im Internet wird der Betrieb von Schiffstankstellen
und das Angebot von Pannenhilfe, das die Reparatur kleinerer Schaden an Boo-
ten und Schiffen einschliel3t, sofern diese am Pannenort méglich ist, jedenfalls im
Inland zwar im Regelfall nicht von denselben Personen und Unternehmen ange-
boten und erbracht. Es gibt andererseits aber durchaus auch Werften, die sowohl
Schiffe bauen, reparieren und Pannenhilfe leisten und zudem eine Schiffs- bzw.
Bootstankstelle betreiben. Daneben gibt es kommunale und private Unternehmen,
die sog. Marinas betreiben, in denen sie einen umfangreichen Service anbieten,
der neben der Betankung von Schiffen/Booten u. a. auch Reparatur- und Pannen-
hilfeservices umfasst, wie z. B. die K... GmbH, die W...

und die B... GmbH. Der Trend geht insoweit im

Rahmen der Diversifikationsbemihungen und der Qualitats- und Umsatzsteige-
rung auch im Inland dahin, in Marinas alle Dienstleistungen, die von Boots- und
Schiffsfihrern auf der Reise bendtigt werden, durch ein Unternehmen anzubieten.
Vor diesem Hintergrund kann eine vollige Unahnlichkeit der Dienstleistung ,Tank-
stellen-Service flir Motorboote und Yachten“ mit der Dienstleistung ,Pannenhilfe”
nicht festgestellt werden, denn der Verkehr — hier Boots- und Schiffsfiihrer — weif3
auf Grund seiner Bootstouren bzw. Segeltérns im Allgemeinen, dass diese
Dienstleistungen —wenn auch nicht regelméafig, so doch aber durchaus nicht
selten — von denselben Unternehmen angeboten werden und wird deshalb bei
Verwendung identischer Kennzeichen - was zu unterstellen ist (BGH GRUR 2001,
507, 508 — EVIAN/Revian; a. a. O. - COHIBA) — eine gemeinsame betriebliche

Verantwortung fur die fraglichen Dienstleistungen annehmen. Auch die Markenin-
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haberin selbst hat offenbar vor, beide Dienstleistungen unter derselben Marke zu
erbringen, wie ihr Dienstleistungsverzeichnis erkennen lasst. Ob es sich bei den
beiderseitigen Dienstleistungen darlber hinaus um einander ergdnzende Dienst-
leistungen handelt, kann danach offenbleiben. Wegen der eher noch geringen
Zahl von Anbietern der beiderseitigen Dienstleistungen einerseits und der Ten-
denz zu einem Angebot beider Dienstleistungen aus einer Hand andererseits be-
steht zwischen den Dienstleistungen ,Pannenhilfe“ und ,Stations-services pour

bateaux a moteur et yachts“ eine eher nur unterdurchschnittliche Ahnlichkeit.

Weiterhin besteht nicht nur Ahnlichkeit, sondern sogar Identitat zwischen den im
Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen ,Dienstleistungen

von...Schifffahrtsgesellschaften, insbesondere...“ und der im Verzeichnis der
schutzsuchenden Marke aufgefuhrten Dienstleistung der Klasse 39 ,Location de
bateaux a moteur et de yachts®; denn der Oberbegriff der ,Dienstleistungen einer
Schifffahrtsgesellschaft umfasst auch die Vermietung von Motorfahrzeugen an

Dritte, sei es an private Schiffsfihrer oder an andere Schifffahrtsunternehmen®.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie ihres sich in der schutz-
suchenden Marke wiederfindenden, als kollisionsbegriindend in Betracht kom-
menden Wortbestandteils ,amadeus” ist von Haus aus normal. Flr eine Steige-
rung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von der Widerspre-

chenden nichts vorgetragen worden.

Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der
unterdurchschnittlichen Ahnlichkeit der Dienstleistung ,Pannenhilfe“ mit der
Dienstleistung ,Stations-services pour bateaux a moteur et yachts“ sind die Anfor-
derungen an den Abstand, den die schutzsuchende Marke von der Wider-
spruchsmarke einzuhalten hat, um eine markenrechtlich relevante Verwechs-
lungsgefahr verneinen zu kdnnen, nicht besonders hoch zu bemessen. Jedoch
halt die schutzsuchende Marke auch diesen Abstand nicht ein. Erst recht genigt

der Abstand der Marken nicht im Bereich der identischen Dienstleistungen.



-16 -

Zwar weisen die Marken in ihrer eingetragenen Form, also mit allen ihren Wort-
und Bildelementen, erkennbare Unterschiede auf. Die Bindung an die Form der
Eintragung bedeutet jedoch nicht, dass beim markenrechtlichen Vergleich aus-
schlie3lich auf die Marken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist. Mal3geblich ist viel-
mehr deren Gesamteindruck, der auch durch einzelne Bestandteile gepragt wer-
den kann (EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 — MATRATZEN; BGH GRUR 2010,
833, 834 — Malteserkreuz II). Eine Pragung des Gesamteindrucks einer Marke
durch einen einzelnen Bestandteil setzt allerdings voraus, dass die Ubrigen
Markenteile fur die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zuricktreten,
dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden konnen (EuGH GRUR
2007, 700, 702 — HABM/Shaker; BGH GRUR 2003, 880, 881 — City Plus). Das ist

bei den vorliegend einander gegentberstehenden Marken der Fall.

Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird von dem Wort ,amadeus” ge-
pragt, weil dieses Uber eine normale Kennzeichnungskraft verfliigt und zudem
grolRenmalfig gegentber der weiteren Wortfolge ,Your technology partner her-
ausgestellt ist, die zudem eine beschreibenden bzw. zumindest erkennbar abprei-
senden Begriffsgehalt aufweist und deshalb vom Verkehr bei der betrieblichen
Herkunftsunterscheidung vernachlassigt werden und insbesondere bei klanglichen

Wiedergaben der Widerspruchsmarke nicht mitbenannt werden wird.

Der Gesamteindruck der angegriffenen, aus dem Buchstaben ,a“ einem Bildbe-
standteil, sowie den untereinander geschriebenen Wortern ,amadeus” und
,yachting“ bestehenden Marke wird in klanglicher Hinsicht ebenfalls durch das
Wort ,amadeus” gepragt. Das Wort ,yachting” stellt fur die auf (Motor-)Yachten
bezogenen Dienstleistungen der schutzsuchenden Marke eine glatt beschrei-
bende Angabe dar. Der Buchstabe ,a“ mit dem dazugehorigen Bildbestandteil
wirkt wie ein Logo der Markeninhaberin und eignet sich weniger zur Benennung
der schutzsuchenden Marke bei (fern-)mindlichen Bestellungen von Reparatur-
dienstleistungen bzw. (fern-) muindlichen Anmietungen von Booten. Die Kenn-

zeichnungskraft eines Einzelbuchstabens ist von Haus aus ohnehin geringer als



-17 -

die Kennzeichnungskraft eines fir die betreffenden Dienstleistungen nicht be-
schreibenden Wortes. Eine komplette Benennung der angegriffenen Marke mit ,a
amadeus yachting” ist schon angesichts der Neigung des Verkehrs zur Verkir-
zung von mehrteiligen Marken nicht zu erwarten. Bei dieser Sachlage war eine
Verwechslungsgefahr der Widerspruchsmarke mit der schutzsuchenden Marke in
dem aus der Ziffer 1 des Tenors dieses Beschlusses ersichtlichen Umfang zu be-

jahen und der Beschwerde der Widersprechenden insoweit stattzugeben.

In Bezug auf die tbrigen Dienstleistungen der schutzsuchenden Marke kann der
Widerspruch und damit auch die Beschwerde der Widersprechenden dagegen
keinen Erfolg haben, weil es insoweit aus den in den angegriffenen Beschlissen
ersichtlichen Griinden, denen sich der Senat anschlief3t, an der fir die Feststel-
lung einer Verwechslungsgefahr nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen
Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit fehlt. Auch die Widersprechende hat im
Beschwerdeverfahren keine neuen Tatsachen vorgetragen, die diesbezlglich das
Bestehen der erforderlichen Dienstleistungsahnlichkeit nachweisen kénnten. Die

Beschwerde war deshalb insoweit zuriickzuweisen.

Fur die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgriinden

(871 Abs.1 S.1 MarkenG) auf eine der Verfahrensbeteiligten gibt weder die

Sachlage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass.

Dr. Fuchs-Wissemann Hermann Reker
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