BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 545/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 30 2008 055 377

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 6. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 055 377

Albert Ballin

fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in

Klasse 18 enthalten); Reise-, Akten- und Handkoffer; Doku-
mentenmappen; Rucksacke; Taschen (soweit in Klasse 18
enthalten), insbesondere Schulter-, Flaschen-, Camping-,
Gurtel-, Strand-, Sport- und Badetaschen; Brieftaschen; Geld-
borsen; Einkaufstaschen und -netze; Reisenecessaires (Le-
derwaren); Schlisseletuis (Lederwaren); Kulturbeutel; Koffer-
gurte; Sattlerwaren; Pferdedecken und Pferdehalfter; Regen-
und Sonnenschirme; Spazierstocke; Kofferanhanger aus Le-



der oder Lederimitationen; Dosen aus Leder oder Lederpappe;

Klasse 25: Bekleidungsstucke, insbesondere T-Shirts, Hosen, Hand-
schuhe, Hemden, Blusen; Geldgurtel (Bekleidung), Gurtel;
Kopfbedeckungen, insbesondere Hite, Mitzen, Kappen und
Duschhauben; Halstticher, Krawatten, Overalls, Regenmantel,
Schals, Socken, Stirnbander und Pullover, Badeanziige, Ba-
dehosen, Bademantel; Schuhwaren, insbesondere Sandalen,
Badeschuhe und Sportschuhe; Kleidertaschen (vorgefertigt);

Wasserskianziige; Schirzen; Faschings-, Karnevalskostiime*
ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren und Dienstleistungen
.Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle;
Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und
Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung;

Biroarbeiten”

eingetragenen prioritatsélteren Gemeinschaftsmarke 007102239

ballin

Die Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 2. August 2011 zuriickgewiesen, da zwischen



den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe (843 Abs.2 S.2 MarkenG
i. V.m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, die angegriffene Marke halte
gegenuber der Widerspruchsmarke, die von Haus aus eine normale Kennzeich-
nungskraft aufweise, den angesichts der Identitat der Waren gebotenen deutlichen

Abstand ein.

Fur die Feststellung der von der Widersprechenden behaupteten erhéhten Kenn-
zeichnungskraft inrer Marke reichten die von ihr vorgelegten Unterlagen nicht aus.
Eine erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik
Deutschland lasse sich daraus fur Schuhwaren weder fur den Zeitpunkt der An-
meldung der angegriffenen Marke (August 2008) noch fur den Zeitpunkt der Ent-
scheidung tUber den Widerspruch (August 2011) feststellen. Fur die weiteren Wa-
ren und Dienstleistungen, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen sei, seien
Nachweise fir eine erhdhte Kennzeichnungskraft nicht vorgelegt worden.

Die angegriffene Marke sei eine Wortmarke und bestehe aus dem vollstandigen
Namen ,Albert Ballin“. Dieses sei der Name einer bestimmten historischen Per-
son, namlich des Hamburger Reeders ,Albert Ballin“, einer der bedeutendsten
judischen Personen des deutschen Kaiserreichs. In schriftbildlicher Hinsicht unter-
scheide sich die angegriffene Marke dadurch deutlich von der Widerspruchs-
marke, dass sie zum einen den Vornamen ,Albert* enthalte, der in der Wider-
spruchsmarke nicht zu finden sei, und zum anderen keinen Bildbestandteil auf-
weise, der der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Abbildung eines extrem
hohen Stéckelschuhs in einem schwarzen Quadrat entspreche. AulRerdem bleibe
durch die Schreibweise ,ballin® mit kleinem Anfangsbuchstaben in der Wider-
spruchsmarke offen, ob es sich bei diesem Bestandteil um einen Namen handele.
Auch klanglich sei ein deutlicher, zur Verneinung einer markenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr ausreichender Abstand der Marken gegeben, da die angegrif-

fene Marke aus der doppelten Anzahl an Vokalen, Silben und Buchstaben bestehe



und die Markenanfange unterschiedlich seien. Die angesprochenen Verkehrs-
kreise hatten zudem keine Veranlassung, den Namen ,Albert Ballin“ auf den
zweiten Bestandteil zu reduzieren. Dem Bestandteil ,Ballin® komme innerhalb der
angegriffenen Marke ,Albert Ballin® auch keine selbststdndig kennzeichnende
Stellung zu, weil zum einen beide Bestandteile in ihrer Gesamtheit auf eine ganz
bestimmte historische Person hinwiesen und auf3erdem unklar sei, ob die Wider-
spruchsmarke ,ballin“ tberhaupt einen Namen darstelle. Der Verbraucher werde
beide Marken als Einheit sehen - die angegriffene Marke als vollstandigen Namen
und die Widerspruchsmarke als Einheit aus Bild- und Wortbestandteilen - und sich

jeweils nicht allein am gemeinsamen Bestandteil ,ballin“ orientieren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
die jungere Marke halte den aufgrund der Identitat der beiderseitigen Waren und
der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
erforderlichen grof3en Markenabstand nicht ein. Die beiderseitigen Marken wirden
schriftbildlich und klanglich durch den in ihnen enthaltenen Wortbestandteil ,,Ballin”
bzw. ,ballin® gepréagt, der entgegen der Auffassung der Markenstelle in beiden
Marken identisch ausgesprochen werde. Die Beurteilung der Markenstelle ver-
nachlassige, dass der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke in klanglicher Hin-
sicht im Regelfall durch den Wortbestandteil gepragt werde, und dass das
Bildelement der Widerspruchsmarke zudem eine blof3e Beschreibung der Ware
darstelle, so dass es im Gesamteindruck hinter den Wordbestandteil zuricktrete.
Dass die angegriffene Marke ,Albert Ballin“ der Name einer (historischen) Person
sei, konne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausschlielRen weil diese Person
keine Beziehung zu den streitgegenstandlichen Waren der Klassen 18 und 25
aufweise und den angesprochenen Verkehrskreisen nicht in relevantem Umfang
bekannt sei. Die Markenstelle habe zudem verkannt, dass der in die jlingere
Marke Ubernommene Wortbestandteil ,Ballin/ballin®, ohne den Gesamteindruck
dieses Zeichens zu préagen, in diesem dennoch eine selbststandig kennzeich-
nende Stellung behalten kénne. Dafiir spreche, dass es sich bei diesem Wortbe-

standteil um einen seltenen und ungewo6hnlichen Nachnamen handele und es in



der Modebranche ublich sei, einen Nachnamen auch in Alleinstellung als Kenn-
zeichnung zu verwenden. Der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke sei daher nicht entscheidungserheblich, auch wenn die Widerspruchsmarke
jedenfalls in Italien Uber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verflige, welche
auch im vorliegenden Fall zu beriicksichtigen sei, da eine Gemeinschaftsmarke im
gesamten Gebiet der Union einheitlich gegen eine Verletzungsgefahr zu schitzen

sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 2. August 2011 aufzuheben und
wegen des Widerspruchs die teilweise Léschung der Marke
30 2008 055 377 anzuordnen, soweit die angegriffene Marke fir

Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen worden ist.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet weiterhin eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
in der Bundesrepublik Deutschland und schlief3t sich der im angegriffenen Be-
schluss vertretenen Ansicht an, dass die angegriffene Marke gegenuber der Wi-
derspruchsmarke einen ausreichend grofen Abstand einhélt. Bei Kaufen auf Sicht
kénne nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr ausschlief3lich an
dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke orientiere, ohne deren Bildbestand-
teil in sein Erinnerungsbild mit aufzunehmen. Ferner werde die jingere Marke
nicht allein durch den Bestandteil "Ballin“ gepragt. Eine selbststandig kennzeich-
nende Stellung dieses Wortbestandteils innerhalb der angegriffenen Marke konne

nicht allein damit begrindet werden, dass er als Nachname wahrgenommen



werde. Vielmehr sei die Bekanntheit der historischen Person ,Albert Ballin“, deren

vollstdndigen Namen die angegriffene Name wiedergebe, zu bertcksichtigen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, jedoch unbegrindet. Zwi-
schen der prioritatsdlteren Marke der Widersprechenden und der angegriffenen
Marke besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne der
88 125 b Nr. 1,42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu l6schen, wenn und soweit
wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit
alterem Zeitrang und der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des
8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Beachtung aller Umstéande des Einzelfalls zu
beurteilen. Dabei ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz
einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren
auszugehen. Von mal3geblicher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder
Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dartber hinaus ist die
Kennzeichnungskraft der alteren Marke und — davon abhéngig — der dieser im
Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die
Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren fuhrt dazu, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der &lteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.:
vgl. u. a. BGH GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-
Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der alteren



Marke ist dabei aber auf diejenigen Falle zu beschranken, in denen die Benutzung
eines identischen oder &hnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der
alteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewéhrleistung der Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen gegeniber den Verbrauchern, beeintrachtigt
oder beeintrachtigen konnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. — Arsenal Football Club
plc.; GRUR 2007, 318, 319 — Adam Opel/Autec).

Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht zwischen der angegriffenen Marke,
soweit diese fur Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen ist, und der Wider-
spruchsmarke trotz weitgehender Identitat und im Ubrigen groRer Ahnlichkeit der
beiderseitigen Waren dieser Klassen keine markenrechtlich relevante Verwechs-
lungsgefahr; denn die angegriffene Marke weist mit der Widerspruchsmarke, bei
der im Inland auch unter Berticksichtigung des Vorbringens der Widersprechen-
den von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist, allenfalls eine geringe, zur
Begriindung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht ausreichende
Ahnlichkeit auf.

Kennzeichnungskraft ist die Eignung einer Marke, sich beim Verbraucher einzu-
pragen und in Erinnerung zu bleiben. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist
normal, wenn die Marke uneingeschrankt geeignet ist, zur Unterscheidung der
Waren ihres Inhabers gegeniber solchen anderer Unternehmen zu dienen. Eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft kann aus einer intensiven Benutzung resultieren.
Diese muss schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der jingeren Marke vorgelegen
haben und in dem fir die Entscheidung malf3geblichen Zeitpunkt noch fortbeste-
hen (BGH GRUR 2008, 903, 904 — SIERRA ANTIGUO). Bei der Beurteilung der
Kennzeichnungskraft ist stets auf die jeweils maf3geblichen Waren und Dienst-

leistungen abzustellen.

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine normale, ungeschmaélerte Kenn-
zeichnungskraft auf. Insbesondere ihr Wortbestandteil ,ballin® ist in Ermangelung

eines fur die Waren der Klassen 18 und 25 beschreibenden Charakters uneinge-



schrankt zur Herkunftskennzeichnung dieser Waren geeignet. Die von der Wider-
sprechenden vorgelegten Unterlagen lassen jedoch entgegen der von ihr vertrete-
nen Ansicht nicht den Schluss auf eine nachtragliche Steigerung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland zu.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke zumindest
in Italien als einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets tber eine hohe
Kennzeichnungskraft verfige und es sich daher nach der Rechtsprechung des
EuGH (GRUR 2009, 1158, 1159 — Pago) um eine in der Gemeinschaft ,bekannte”
Marke handele. Als Belege flihrt sie hierzu durch den Verkauf von Schuhen der
Marke ,ballin“ in der Europaischen Union erreichte, steigende Umsatzzahlen aus
den Jahren 2008 bis 2011 in HOhe von ... Euro sowie den Umstand
an, dass Schuhe unter der Marke ,ballin“ weltweit in 35 Landern und in ca. 300
ausgewahlten Fachgeschaften vertrieben werden. Ferner hat die Widerspre-
chende vorgetragen und anhand von Presseausschnitten nachgewiesen, dass
Uber die Schuhe regelméfRig in den wichtigsten Mode- und Lifestyle-Magazinen
Italiens berichtet wurde, sowie Screenshots von Internetseiten einiger Online-Ver-
sandhandler vorgelegt, Uber welche Schuhe der Marke ,Ballin® u.a. auch in
Deutschland vertrieben werden. Dariiber hinaus hat sie Screenshots eigener In-
ternetseiten eingereicht, auf denen Schuhe und Ledertaschen in italienischer
Sprache angeboten werden. Diese Unterlagen sind jedoch nicht geeignet, eine
Uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Inland

nachzuweisen.

Zur Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit bedarf es des Vortrags
und Nachweises des von der Marke im Inland gehaltenen Marktanteils sowie der
Intensitat, geographischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, der
dafur aufgewendeten Werbemittel und der dadurch im Verkehr erreichten Be-
kanntheit der Marke (EuGH GRUR Int. 2007, 137, 139 - VITACOAT; BGH GRUR
2007, 1071, 1072 - Kinder 11). Fur die Feststellung einer erhdhten Kennzeich-

nungskraft reicht der Vortrag von Absatz- und Umsatzzahlen allein regelmalig



nicht aus, weil selbst umsatzstarke Marken haufig wenig bekannt sind (OLG Koéln,
MarkenR 2007, 126 - Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG PAVIS PROMA
26 W (pat) 23/06).

Die Widersprechende hat aber nicht einmal Absatz- und/oder Umsatzzahlen fir
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beigebracht. Aus den von ihr ge-
nannten Umsatzen in der Europaischen Union fir die Jahre 2008 bis 2011 I&sst
sich nicht ersehen, in welchem Umfang und fur welche Waren die Widerspruchs-

marke in Deutschland markenmaf3ig benutzt worden ist.

Aus den weiterhin vorgelegten Presseberichten der Zeitschriften ,Vogue®, ,Amica®,
.Grazia“, ,Cosmopolitan“, ,Marie Clair“ und ,Vanity Fair‘ kann ebenfalls nicht auf
eine erhdhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Inland geschlossen werden,
da diese lediglich den Vertrieb von Schuhen des Unternehmens bzw. des Desig-
ners ,Ballin® erkennen lassen. Mit einer solchen Verwendung als Unternehmens-
kennzeichen ist jedoch nicht zwangslaufig auch eine Steigerung der markenrecht-
lichen Kennzeichnungskraft verbunden, da aufgrund einer etwaigen erhdhten Be-
kanntheit des identischen, parallel existierenden Unternehmenskennzeichens
nicht ohne weiteres auf eine Starkung der markenrechtlichen Kennzeichnungskraft
geschlossen werden kann (vgl. BPatG, PAVIS PROMA 24 W (pat) 35/07). Die Be-
nutzung einer eingetragenen Marke starkt nur dann die markenrechtliche Kenn-
zeichnungskraft, wenn diese Benutzung der Hauptfunktion einer Marke entspricht,
namlich dem Verkehr die Ursprungsidentitat einer bestimmten Ware, fur die sie
eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermdglicht, diese Ware
von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2003, 428,
430 - BiG BERTHA; GRUR 2008, 616, 617 [Nr. 10] - AKZENTA). Hierzu muss die

Marke in funktioneller Verbindung mit der Ware benutzt werden.

Die vorgelegten Unterlagen liefern fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
keine eindeutigen Belege (z. B. in Form von Warenfotografien), aus denen auf

eine markenmafige Kennzeichnung von Waren geschlossen werden kdnnte.



Auch die zahlreichen Verdéffentlichungen aus Modezeitschriften zeigen keine funk-
tional markenméaRige Verbindung der Widerspruchsmarke mit den abgebildeten

Waren.

Hinzu kommt, dass die Behauptung der Widersprechenden, "Ballin“ sei eine in
Italien und groRen Teilen Europas sehr bekannte Marke, zwar unter Umstanden
fur Designerkreise und den eher kleinen Kreis von Kauferinnen hochpreisiger
Schuhe zutreffen mag. Dies reicht jedoch fur die Annahme einer erhdhten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke in den allgemeinen inlandischen Ver-
kehrskreisen nicht aus, weil es sich bei den im Warenverzeichnis der Wider-
spruchsmarke enthaltenen Waren der Klassen 18 und 25 und insbesondere auch
bei Schuhen um solche handelt, die sich an breiteste Verkehrskreise richten.

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken
ist daher, wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, von einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke —auch fir Schuhe —
auszugehen. Auf dieser Grundlage reichen die Unterschiede, die die angegriffene
Marke gegenuber der Widerspruchsmarke aufweist, auch dann zur Verneinung
einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr aus, wenn sich die Marken

im Verkehr auf gleichen Waren begegnen.

Zwei Marken sind als dhnlich anzusehen, wenn ihre Ubereinstimmungen in der
Erinnerung von nicht nur unmalfigeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen Abnehmer, an welche sich die jeweils bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unter-
schiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark
Uberwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinrei-
chend sicher auseinander halten konnen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Mal3geblich fur die Beurteilung der
Markenahnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von

dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine



Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387,
390 - Sabél/Puma; GRUR Int 2004, 843 — MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779,
781 - Zwilling/Zweibruder). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden
Zeichen ist dabei nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt zu beurteilen, wobei die
hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung ausreicht, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen (BGH GRUR 2006 859 — Malteserkreuz; GRUR 2006,
60 - coccodrillo). Bei der Beurteilung der klanglichen Ahnlichkeit von Marken ist zu
berticksichtigen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bild-
bestandteilen in der Regel dem Wort als einfachster und kirzester Bezeich-

nungsform eine pragende Bedeutung beimisst.

Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine Kombination der beiden
Wortbestandteile ,Albert* und ,Ballin“. Die Widerspruchsmarke besteht hingegen
neben der Bezeichnung ,ballin“ in Kleinschreibung aus der Abbildung eines wei-
Ben, extrem hohen Stdckelschuhs in einem schwarzen Quadrat.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Wortmarken aufgrund des in der angegriffe-
nen Marke enthaltenen Vornamens ,Albert”, der in der Widerspruchsmarke keine
Entsprechung findet, und des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bildbe-
standteils, welcher wiederum nicht in der angegriffenen Marke wiederzufinden ist,

deutlich voneinander.

Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich die zweiteilige, angegriffene Wort-
marke ,Albert Ballin“ deutlich von der Widerspruchsmarke, da sie durch den zu-
satzlich enthaltenen Vornamen ,Albert* die doppelte Anzahl an Vokalen, Silben

und Buchstaben aufweist.

Zwar kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr von Marken auch gegeben
sein, wenn der Gesamteindruck einer mehrteiligen Marke gerade durch den mit

der Gegenmarke Ubereinstimmenden Bestandteil gepragt wird und die Ubrigen



Bestandteile demgegentber weitgehend in den Hintergrund treten und daher fir
den Gesamteindruck des Zeichens vernachlassigt werden kénnen (BGH GRUR
2004, 598 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 — Mustang). Ob dies der Fall ist, ist
grundsatzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d.h. ohne Rucksicht
auf die Vergleichsmarke, zu beurteilen (BGH GRUR 1996, 198, 199 — Springende
Raubkatze; GRUR 2002, 342, 343 - Astra/Estra-puren). Der Wortbestandteil
.Ballin“ der angegriffenen Marke pragt jedoch deren Gesamteindruck nicht in der
Weise, dass mit einer Vernachlassigung des vorangehenden Bestandteils ,Albert*

Zu rechnen ist.

Aufgrund des zwar nicht sehr haufigen, aber gebrauchlichen und verstandlichen
mannlichen Vornamens ,Albert” erweckt die angegriffene Marke unmittelbar den
Eindruck einer aus einem Vornamen und einem Familiennamen zusammenge-
setzten Namensmarke. Dies wird auch von den Widersprechenden nicht in Frage
gestellt. Bei Marken, die wie die angegriffene Marke aus einem Vor- und einem
Familiennamen gebildet sind, ist nach aktueller standiger Rechtsprechung davon
auszugehen, dass einem Nachnamen nicht schon deshalb eine prdgende Bedeu-
tung oder eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukommt, weil er als Nach-
name wahrgenommen wird (BGH GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May). Vielmehr ist
grundsétzlich davon auszugehen, dass sich der Verkehr in aller Regel an dem aus
Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiert, zu dessen Indivi-
dualisierung auch der Vorname wesentlich beitragt (EuGH GRUR 2010,
233 ff. - Barbara Becker/Becker; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH
GRUR 2000, 1031, 1032 ,Carl Link"). Eine Pragung einer solchen Kombinations-
marke allein durch den Nachnamen ist daher nur bei Vorliegen besonderer Um-
stande anzunehmen. Sie kommt in Betracht, wenn die nur aus dem Nachnamen
bestehende altere Marke kraft Benutzung tber eine gesteigerte Kennzeichnungs-
kraft verfligt, welche bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der jingeren Marke vor-
gelegen hat und in dem fir die Entscheidung maRRgeblichen Zeitpunkt noch fortbe-
steht (BGH GRUR 2005, 513, 514 — MEY/Ella May). Gegen eine solche Pragung

spricht hingegen, dass ein abweichender Sinngehalt die jingere, zusammenge-



setzte Marke dominiert (vgl. RKGE sic! 2001, 36, 37 — Marco Polo/Polo). Insge-
samt sind stets die Gegebenheiten des Einzelfalls und insbesondere der Umstand
zu bericksichtigen, ob der fragliche Nachname etwa wenig gangig oder im Ge-
genteil sehr verbreitet ist, was Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft haben
kann (EuGH GRUR 2010, 233 ff. [Nr. 36] - Barbara Becker/Becker).

Nach diesen Grundsatzen kann eine den Gesamteindruck pradgende und damit
kollisionsbegriindende Stellung des Bestandteils ,Ballin“ im angegriffenen Zeichen

LAlbert Ballin“ nicht bejaht werden.

Die angegriffene Marke ,Albert Ballin“ bezeichnet, wie die Markenstelle zutreffend
festgestellt hat, einen gleichnamigen Hamburger Reeder, der eine der bedeu-
tendsten judischen Personen des deutschen Kaiserreichs war. Diese Tatsache
lasst zumindest in Teilen des im Norden Deutschlands beheimateten Allgemein-
verkehrs und im Ubrigen auch in Teilen der geschichtlich gebildeten Verkehrs-
kreise ein Verstandnis der angegriffenen Marke als Gesamtbegriff erwarten, und
schlie3t in diesem Verkehrsteil schon deshalb eine Verklrzung der angegriffenen
Marke auf deren zweiten Bestandteil unter AuRerachtlassung des Vornamens ,Al-

bert" aus.

Aber auch in den sonstigen allgemeinen Verkehrskreisen ist nicht mit einer Ver-
nachlassigung des Vornamens ,Albert" der angegriffenen Marke zu rechnen, weil
es sich bei diesem nicht um einen sehr haufig anzutreffenden Vornamen handelt
und auch keine Anhaltspunkte daflir vorliegen, dass er auf den Warengebieten
von Schuhen und Bekleidung als verbraucht anzusehen ist. Dabher tritt er im Ge-
samteindruck der angegriffenen Marke nicht hinter dem zweiten Namensbestand-

teil ,Ballin“ zurick.

Soweit die Widersprechende geltend macht, im Bereich von Mode, Bekleidung
und modischen Accessoires sei die alleinige Benutzung des Nachnamens fir be-

stimmte Produktlinien neben der Benutzung der Kombination aus Vor- und Nach-



name fur andere Produktlinien branchenublich, kann ihr in dieser Allgemeinheit
nicht gefolgt werden. Vielmehr hat der Verkehr gerade im Modebereich, in dem er
an die Verwendung von Kennzeichen aus vollstandigen, den Vor- und Familien-
namen umfassenden Namen gewohnt ist, im Allgemeinen keinen Anlass, sich nur
am Nachnamen zu orientieren (BGH GRUR 1999, 241 - Lions/Patrick Lions). Fur
die Annahme, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allein durch
den Nachnamen ,Ballin“ gepréagt, fehlt es daher im vorliegenden Fall an hinrei-
chenden tatsachlichen Anhaltspunkten.

Der Bestandteil ,Ballin“ weist in der angegriffenen Marke auch keine selbstandig
kennzeichnende Stellung (EuGH GRUR 2005, 1042 — Thomson Life; BGH GRUR
2006, 859 — Malteserkreuz) auf. Anhaltspunkte daftir, dass eine in ein jungeres
Zeichen Ubernommene altere Marke dort eine selbststédndig kennzeichnende
Stellung einnimmt, kénnen darin bestehen, dass der alteren Marke lediglich die
bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jingeren Marke oder eine
andere bekannte Marke des jlingeren Kennzeicheninhabers hinzugefiigt wird. Im
Einzelfall kann auch die Ubernahme einer Nachnamensmarke in eine aus Vor-
und Zunamen gebildete jingere Gesamtmarke die Annahme einer selbststandig
kennzeichnenden Stellung begrinden (vgl. Strobele/Hacker, Markenrecht,
10. Auflage, 8 9, Rdnr. 425). Anhaltspunkt hierfur kann die erhdhte Kennzeich-
nungskraft des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Nachnamens sein. Ein sol-
cher Fall ist hier jedoch nicht gegeben, weil fir das im vorliegenden Wider-
spruchsverfahren mafigebliche Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine er-
hohte Kennzeichnungskraft des Bestandteils ,ballin“ der Widerspruchsmarke an
Hand der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht festgestellt
werden kann. Der schematischen Anwendung eines Grundsatzes, wonach die
Ubernahme einer Nachnamensmarke in eine aus Vor- und Zunamen gebildete
jungere Gesamtnamensmarke ohne weitere tatsachliche Anhaltspunkte die An-
nahme einer selbstéandig kennzeichnenden Stellung begriindet, hat die Rechtspre-
chung (EuGH a. a. O. — BARBARA BECKER) aber eine Absage erteilt.



Schlief3lich besteht auch nicht die Gefahr, dass das Publikum die Vergleichsmar-
ken Uber eine gedankliche Verbindung gemafld 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz Mar-
kenG verwechselt. Diese Form von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der
Verbraucher die Unterschiede der Marken zwar wahrnimmt, jedoch aufgrund von
Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung die angegriffene Marke der Inhaberin der
Widerspruchsmarke zuordnet oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatori-

sche Verbindungen zwischen den Markeninhabern schlief3t.

Eine solche Verwechslungsgefahr besteht im vorliegenden Fall nicht. Die Benut-
zung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil ,ballin” hat die Widerspre-
chende nicht vorgetragen. Zwar kann unter besonderen Umstanden auch beim
erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke grundsatzlich der Gedanke an einen
Stammbestandteil nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall sind aber
besonders strenge Anforderungen an den Hinweischarakter des in Betracht kom-
menden Bestandteils zu stellen (Stroébele/Hacker a. a. O., 8 9 Rdn. 451 m. w. N.).
Diesen Anforderungen genugt das in Betracht kommende Wort ,ballin“ der Wider-
spruchsmarke schon deshalb nicht, weil es - soweit ersichtlich — im Verkehr bisher
nur in Verbindung mit dem Bildbestandteil dieser Marke und nicht in Verbindung
mit vorangestellten Wortbestandteilen und nicht in einer Weise verwendet worden
ist, die ihrem Zeichenbildungsprinzip nach dem Aufbau der angegriffenen Marke

ahnlich ist.

Auch fir andere Formen einer Verwechslungsgefahr sind keine hinreichenden
Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich, so dass die Beschwerde der Wider-

sprechenden keinen Erfolg haben konnte.



Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgrin-
den besteht keine Veranlassung (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wissemann Hermann Reker
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