BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 34/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2010 019 473

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der
Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 6. Mai 2010 angemeldete, am 12. Juli 2010 fir die Waren
Klasse 6: Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten
Klasse 9: Lichtregler, Dimmer; Transformatoren (elektrische)

Klasse 11: Lampen fir Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen,

Lampenglaser, Lampenschirme

in den Farben Blau, Grin und Weil3 eingetragene und am 13. August 2010 verof-
fentlichte Wort-/Bildmarke Nr. 30 2010 019 473

AK LIGHT.



iIst Widerspruch erhoben worden aus der seit 16. Dezember 2009 fur die Waren

und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische Vorschaltgerate, elektrische Versorgungs-
einheiten, elektrische Zindgerate, elektrische Starter und elektri-
sche Transformatoren flr Beleuchtungsapparate und/oder Be-

leuchtungsanlagen

Klasse 11: Beleuchtungsapparate, Beleuchtungsanlagen, Leuch-
ten fur Beleuchtungszwecke, Leuchtmittel fur Beleuchtungs-

zwecke; Reflektoren fiir Leuchten

Klasse 35: Dienstleistungen des Grol3- und Einzelhandels im Be-
reich Leuchten, Leuchtmittel, Beleuchtungsanlagen und deren Tei-

le; Energieberatung als Verbraucherberatung

Klasse 42: Technische Beratung, technische Projektplanungen,
Ingenieurdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Be-
leuchtung und Beleuchtungsanlagen; Energieoptimierung von Be-
leuchtungsanlagen in Form von technischer Energieberatung,
technischer Beratung auf dem Energiesektor, Beratung auf dem
Gebiet der Energieeinsparung

eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2009 059 943

ARCLITE.
Mit Beschluss vom 22. Marz 2011 hat die Markenstelle fur Klasse 11 des Deut-
schen Patent- und Markenamts den Widerspruch zunachst mit der Begrindung

zurlckgewiesen, dass zwischen den Kaollisionszeichen nicht die Gefahr von Ver-

wechslungen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.



Auf die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung der Widersprechenden
hat die mit einer Beamtin des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klas-
se 11 des DPMA unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die
teilweise Loschung der angegriffenen Marke 30 2010 019 473 fur die Waren
,Klasse 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische); Klasse 11: Lampen
fur Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lampenglaser, Lampenschirme" an-
geordnet und die Erinnerung der Widersprechenden im Ubrigen zuriickgewiesen.
Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, "arclight" bedeute "Bogenlicht".
Es handele es sich dabei jedoch um eine Technik aus den Anfangsjahren des vo-
rigen Jahrhunderts, die im Zeitalter der LED und der Energiesparlampen keine
praktische Bedeutung mehr habe. In den Klassen 9 und 11 beanspruchten die
Kollisionszeichen Schutz fur identische Waren. In klanglicher Hinsicht bestehe
eine enge Zeichenahnlichkeit zwischen "Ak-Lait" und "Ahk-Lait". Trotz einer mog-
licherweise gegebenen gewissen Kennzeichnungsschwéche der Widerspruchs-
marke halte die angegriffene Marke daher im Rahmen der maf3geblichen Gesamt-
betrachtung in Bezug auf die vorgenannten Waren der Klassen 9 und 11 den ge-
botenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Angesichts eines gewissen
Mindestschutzes fur die Widerspruchsmarke bestehe bei Warenidentitat, jedoch

auch nur insoweit, Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Be-
schwerde. Sie ist der Auffassung, hinsichtlich der Waren ,Klasse 9: Lichtregler,
Dimmer, Transformatoren (elektrische); Klasse 11: Lampen fir Beleuchtungs-
zwecke, Lampenfassungen, Lampenglaser, Lampenschirme" bestehe zwischen
den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr, und fihrt aus, die Marken sei-
en einander nicht klanglich &hnlich. Die optische Absetzung der beiden Buch-
staben ,AK* in der angegriffenen Marke durch den kegelférmigen Abschnitt in der
Grafik fuhre dazu, dass dieses Zeichen ,,A-Ka-Lait* ausgesprochen werde.



Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 11 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 18. Juni 2012 insoweit aufzuheben, als
darin die L6schung der angegriffenen Marke fur die Waren "Klas-
se 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische), Klas-
se 11 Lampen fir Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lam-

penglaser, Lampenschirme" angeordnet worden ist.

Einen Antrag auf Durchfuhrung einer mundlichen Verhandlung hat die Markenin-

haberin nicht gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt die von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss geaul3erte Auffassung
im Ergebnis fur zutreffend.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. In einer verfahrens-
leitenden Verfugung vom 31. Marz 2014 hat der Senat auf Zweifel an den Erfolgs-
aussichten der Beschwerde hingewiesen und nach Gelegenheit zur Stellung-

nahme eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren angekindigt.

Die gem. 8 66 Abs. 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen
Erfolg und war daher zurtickzuweisen. In dem von der Markenstelle festgestellten,
hier beschwerdegegenstandlichen Umfang besteht zwischen den Kollisionszei-

chen eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 2



Nr. 1 MarkenG, denn selbst bei einer unterstellten Schwachung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke kommen sich die von der Teilléschung um-
fassten Waren bei erheblicher klanglicher Zeichennahe zu nahe, um eine Ver-
wechslungsgefahr der Kollisionszeichen im Umfang der Teilléschung sicher aus-
zuschlieRen. Soweit die angegriffene Marke Schutz fur die Waren ,Klasse 9: Licht-
regler, Dimmer, Transformatoren (elektrische), Klasse 11 Lampen fir Beleuch-
tungszwecke, Lampenfassungen, Lampengléaser, Lampenschirme" erworben hat,
hat die Markenstelle daher zu Recht deren Léschung angeordnet, 88 42 Abs. 2
Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Nach der hier maf3geblichen Registerlage kommen sich die von den Kollisionszei-
chen jeweils beanspruchten Waren in den Klassen 9 und 11 bis zur Identitat nahe.
Die Ware ,Transformatoren (elektrische)® ist in beiden Warenverzeichnissen ent-
halten. Bei den von der Loschungsanordnung umfassten ,Lichtreglern® und ,Dim-
mern“ der Klasse 9 kann es sich um ,elektrische Vorschaltgerate® handeln, fur
welche die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht. Die von der Léschungsan-
ordnung in Klasse 11 umfassten ,Lampen fur Beleuchtungszwecke® konnen mit
den von der Widerspruchsmarke in Klasse 11 beanspruchten ,Beleuchtungsappa-
raten, Beleuchtungsanlagen® identisch sein. Bei den von der Loschungsanordnung
umfassten ,Lampenfassungen, Lampenglasern, Lampenschirmen® der Klasse 11
kann es sich um Teile von und Zubehor zu ,Beleuchtungsapparaten, Beleuch-
tungsanlagen, Leuchten fur Beleuchtungszwecke® handeln, flir welche die prio-
ritatsaltere Widerspruchsmarke ebenfalls geschutzt ist. Zu den insoweit angespro-
chenen allgemeinen Verkehrskreisen, zu denen der allgemeine, angemessen in-
formierte und durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher ebenso gehdrt wie
der Fachverkehr fur Beleuchtung und Lichtobjekte, zahlen auch die Mitglieder des
erkennenden Senats. Wie diesen aus eigener Erfahrung bekannt ist, werden die
genannten, sich hier gegenuberstehenden Waren der Klassen 9 und 11 im Inland
oftmals von denselben Herstellern produziert und in den Verkehr gebracht. Dies
rechtfertigt die Annahme einer engen Warenéhnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 36, 37 z. d. Stw. ,Be-



leuchtungsapparate und —gerate; Beleuchtungsgegenstande; Beleuchtungskor-

per®).

Angesichts dessen fiihrt selbst bei einer - zugunsten der Markeninhaberin unter-
stellten - nicht unerheblichen Kennzeichnungsschwéche der Widerspruchsmarke
die erhebliche klangliche N&he beider Zeichen im Umfang der mit der Beschwerde
angegriffenen Teilldschung durch die Markenstelle, zur Gefahr markenrechtlicher
Verwechslungen, 8 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Entgegen der von der Markeninhaberin gedul3erten Auffassung wird diese Ver-
wechslungsgefahr im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung in klanglicher
Hinsicht nicht dadurch ausgeschlossen, dass jeweils Teile der angesprochenen
Verkehrskreise dazu neigen konnten, die angegriffene Marke als ,,Ah-Ka-Lait" bzw.
die Widerspruchsmarke als ,Arkliete“ oder ,Arclitte” auszusprechen. Der Marken-
bestandteil ,LIGHT"i. S. v. ,Licht* gehért zum englischen Grundwortschatz. ,LITE®
stellt eine lexikalisch nachweisbare und in gleicher Weise ausgesprochene Ab-
wandlung dieses Wortes dar (vgl. Shorter Oxford English Dictionary, 6 th edition,
Vol. 1, Stw. ,lite“; The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Prin-
ciples, 1993, Stw. \lite; EuG GRUR Int. 2002, 604 -LITE; BPatG
32 W (pat) 355/95, Entsch. v. 24. Juli 1996 — LITE; 24 W (pat) 518/11, Entsch. v.
8. Mai 2012 - WAXLITE). Bei fremdsprachigen Markenwortern, die dem engli-
schen Grundwortschatz entstammen, ist regelmafig zumindest auch von einer
sprachregelgerechten Aussprache auszugehen (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl. 2011, Rn. 248 zu 8 9 m. w. N.). Dies fuhrt hier zu der - einander sehr
ahnlichen - Aussprache der Kollisionszeichen als ,Aklait® und ,Arklait®.

Anders als die Markeninhaberin ausgefuhrt hat, verleitet die gemeinsame optische
Absetzung der Buchstaben ,AK“ am Beginn der Widerspruchsmarke die ange-
sprochenen inlandischen Verkehrskreise zur Uberzeugung des Senats gerade
nicht dazu, diese beiden anlautenden Buchstaben einzeln voneinander abgesetzt

als ,Ah-Ka“ auszusprechen. Die farbliche Absetzung dieser beiden Buchstaben



vom weiteren, vor grinem Hintergrund abgebildeten Wortbestandteil ,LIGHT® in-
nerhalb der angegriffenen Marke umschliel3t durch ihren blauen Hintergrund nam-
lich beide Buchstaben gemeinsam und wirkt so einer getrennten Aussprache ent-
gegen. Zudem ist bei der Annahme einer Vermischung von deutscher und fremd-
sprachiger Aussprache, wie sie die Markeninhaberin mit ihrer Ausspracheversion
,Ah-Ka-Lait" annimmt, stets Zurtickhaltung geboten (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O.,
Rn. 248 zu § 9 m. w. N.). Im Ubrigen stellt die Aussprache ,Aklait“ in Bezug auf die
angegriffene Marke eine ohne weiteres im Bereich der Wahrscheinlichkeit lie-
gende Madglichkeit dar, die als solche auch relevant ist (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 10. Aufl., Rn. 245 zu § 9). Somit bleibt es bei einer erheblichen klangli-
chen Nahe beider Zeichen mit der Folge, dass zwischen den Kaollisionszeichen in
dem von der Markenstelle festgestellten Umfang eine unmittelbare markenrechtli-
che Verwechslungsgefahri. S. d. 8 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung war nicht geboten. Die Marken-
inhaberin hat keinen entsprechenden Antrag gestellt (8 69 Nr. 1 MarkenG). Es
waren auch keine rechtlichen oder tatsachlichen Fragen entscheidungserheblich,
die nach 8§ 69 Nr. 3 MarkenG der Erérterung in einer mindlichen Verhandlung be-
durft hatten.

Rechtsmittelbelehrung

(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,



2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Dr. Schnurr Heimen

Bb



