BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 035 111.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

2. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Albrecht, den Richter

Hermann und den Richter k. A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 11. Oktober 2011 veréffentlichte Eintra-
gung der am 24. Juni 2011 fir die Waren

Klasse 18: Geldbdrsen; Handtaschen; Koffer; Rucksacke; Reise-
necessairs [Lederwaren]; Beschlage fir Geschirre;
Pelze [Tierfelle]; Regenschirme; Wanderstocke; Le-

dergurte

Klasse 25: Bekleidungsstiicke; Bekleidung aus Lederimitat; Un-
terwasche; Gurtel [Bekleidung]; Schals; Socken;
Schuhwaren; Hute; Wasche [Bekleidungsstiicke];

Wirkwaren [Bekleidung]



eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2011 035 111

aus der u.a. fur die Waren
Klasse 18: Lederwaren, namlich Handtaschen, Brieftaschen, Ak-
tentaschen, Lederetuis neutraler Art, Reisetaschen,
Reise- und Handkoffer
Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhe, Hausschuhe.
eingetragenen prioritatsalteren Wortmarke EM 009 912 973
PETER HAHN

gezielt gegen die Waren

Klasse 18: Geldbdrsen; Handtaschen; Koffer; Rucksécke; Reise-

necessairs [Lederwaren];

Klasse 25: Bekleidungsstiicke; Bekleidung aus Lederimitat; Un-
terwasche; Gurtel [Bekleidung]; Schals; Socken;
Schuhwaren; Wasche [Bekleidungsstiicke]; Wirkwaren
[Bekleidung]

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fiir Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit zwei Beschliissen vom 15. Januar 2013 und - im Erinnerungs-



verfahren — vom 2. August 2013 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickge-
wiesen. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zugrunde legte, sei die Ahnlichkeit
zwischen den Vergleichsmarken zu gering, als dass Verwechslungen zu be-
furchten waren. Ausgehend von einer moglichen Verwendung der Vergleichs-
marken zur Kennzeichnung identischer oder &hnlicher Waren sowie eines uber-
durchschnittlichen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke seien zur Verneinung
der Verwechslungsgefahr strenge Anforderungen an den einzuhaltenden
Markenabstand zu stellen. Diesen werde die angegriffene Marke jedoch gerecht.
Bei einer Gegenuberstellung der Gesamtheit der Zeichen verhinderten die un-
terschiedlichen Markenbestandteile unmittelbare Verwechslungen in klanglicher,
schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht. Die Unterschiede zwischen T und
,Peter” wirden weder Uberlesen noch tberhort und fiihrten auch begrifflich von-
einander weg. Das angesprochene Publikum habe auch keine Veranlassung, den
der Widerspruchsmarke vorangestellten Wortbestandteil ,Peter” auf den Anfangs-
buchstaben ,P“ abzukirzen, was insbesondere dann gelte, wenn man die Wider-
spruchsmarke als bekannte Marke ansehe. Die klanglichen Unterschiede zwi-
schen der zweisilbigen Marke ,Te-Hahn“ und der dreisilbigen Widerspruchsmarke
,Pe-ter-Han“ seien deutlich genug wahrnehmbar, um Verwechslungen zu ver-
meiden. Von einer Pragung der Widerspruchsmarke ,Peter Hahn* allein durch den
zweiten Wortbestandteil und Nachnamen ,Hahn“ kénne nicht ausgegangen wer-
den, weil die deutschen Verbraucher Kennzeichen, die aus Vor- und Familien-
namen bestehen, in der Regel als Gesamtnamen auffassten, die durch den Vorna-
men individualisiert wirden, wobei insbesondere die Haufigkeit des fraglichen
Nachnamens zu beriicksichtigen sei. Der Vorname ,Peter trete im schriftbild-

lichem Gesamteindruck, aber auch klanglich nicht in den Hintergrund.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie halt die Marken
fur verwechselbar. Die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke, wie sich
nicht zuletzt aus einer Umfrage des ... in N... vom

5. September 2013 ergebe. Die Marken seien klanglich ahnlich, da sich ,T* in ,Pe-



ter* wiederfinde und akustisch hervorsteche. Der Gesamteindruck der Marke sei
durch HAHN gepragt, da der Vorname ,Peter” derart verbreitet sei, dass sich der
Verbraucher zur Unterscheidung der Zeichen auf den Nachnamen konzentriere.
Im Bekleidungssektor hatte es sich Uberdies eingeburgert, dass insbesondere der

Nachname als Referenz auf eine bestimmte Firma verwendet werde.

Ferner beruft sich die Widersprechende auf dem Bekanntheitsschutz gemaR § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschliisse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
15. Januar 2013 und 2. August 2013 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und stellt eine besondere Bekanntheit

der Widerspruchsmarke in Abrede.

Da die Widersprechende keinen Antrag auf mindliche Verhandlung gestellt hat
und der Senat diese auch nicht flr geboten halt, kann ohne mundliche Verhand-

lung entschieden werden.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu
Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zuriickgewie-

sen.



Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsélteren
Marke nach 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu I6schen, wenn unter
Beachtung aller Umstande des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zei-
chenidentitat oder -ahnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentitat oder
-ahnlichkeit unter Berucksichtigung der Kennzeichnungskraft der alteren Marke die
Gefahr von Verwechslungen, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken mitei-

nander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder Ahnlichkeit der
Waren und/oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritétsalteren Marke in der Weise auszugehen, 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. BGH GRUR 2010; 235 - Aida/Aidu; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der alteren Marke ist dabei auf die Falle zu beschranken, in denen die
Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens durch einen Dritten die
Funktionen der &lteren Marke, insbesondere ihre Herkunftsfunktion zur Gewahr-
leistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegentber den Verbrau-
chern, beeintrdchtigt oder beeintrachtigen koénnte (vgl. EuGH GRUR 2007,
318 - Adam Opel/Autec).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen her-
vorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (vgl. EUGH GRUR 2008, 343 — Bain-
bridge; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl), weil der Durchschnittsverbraucher eine
Marke regelmalRig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen
Einzelteile achtet (vgl. EUGH GRUR 2007, 700 - Limoncello; BGHZ 169, 295 —
Goldhase).



Nach diesen Grundsatzen ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Ver-
gleichsmarken vorliegend zu verneinen.

Ausgehend von einer mdglichen Verwendung der Vergleichsmarken zur Kenn-
zeichnung identischer Waren sowie eines zugunsten der Widersprechenden un-
terstellten, Uberdurchschnittlichen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke sind
zur Verneinung der Verwechslungsgefahr zwar strenge Anforderungen an den
einzuhaltenden Markenabstand zu stellen.

Diesen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher, klanglicher und
begrifflicher Hinsicht aufgrund des in der jingeren Marke enthaltenen Bestandteils

,T. gegenuber dem Vornamen ,Peter” ein.

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens pragende oder selbstandig
kennzeichnende und damit kollisionsbegrindende Stellung des Bestandteils

,HAHN" in dem angegriffenen Zeichen vermag der Senat nicht festzustellen.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn der Gesamt-
eindruck der mehrbestandteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke Uberein-
stimmenden Bestandteil gepragt wird und die Ubrigen Bestandteile demgegeniber
weitgehend in den Hintergrund treten und fir den Gesamteindruck des Zeichens
vernachlassigt werden kénnen (vgl. zur sog. Pragetheorie BGH GRUR 2004, 598,
599 - Kleiner Feigling; EUGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life). In Fallen, in de-
nen einzelne Bestandteile der einander gegeniberstehenden Zeichen Uberein-
stimmen, ist dabei jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, um zu
ermitteln, ob der Ubereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart pragt, dass
die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den
Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist, wenn der Gbereinstimmende Bestandteil
fur den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH
GRUR 1996, 775 - Sali Toft; GRUR 1998, 942 - Alka-Seltzer; GRUR 2000,
233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2003, 830 - City Plus). Dies gilt unabhangig da-

von, ob die prioritatséltere Marke oder das angegriffene Zeichen den zusatzlichen



Bestandteil aufweist (BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze;
GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch).

Nach diesen Grundsatzen kann eine den Gesamteindruck pragende und damit
kollisionsbegriundende Stellung des Bestandteils ,HAHN" vorliegend nicht bejaht

werden.

In Bezug auf die hier maRgeblichen Waren der Klassen 18 und 25 ist ein be-
schreibender Sinngehalt des Bestandteils ,T.“ nicht ersichtlich, weshalb dieser
weder kennzeichnungsschwach ist noch hinter dem weiteren Bestandteil zurtick-
tritt und demnach fir den Gesamteindruck der jiungeren Marke von Bedeutung ist.
,HAHN" ist vorliegend nicht als Nachname neben dem auch in der gegebenen
Schreibweise als abgekirtzen Vornamen verstandlichen ,T.“ selbstandig kolli-
sionsbegriindend. Es gibt keinen allgemeinen Erfahrungsatz, wonach sich der
deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten
Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert, sofern nicht spezielle Be-
zeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor
einen  speziellen  Erfahrungssatz  ergeben (vgl. BGH GRUR 2000,
233 - Rausch/Elfi Rauch; BGH GRUR 2000, 1031 - Carl Link). In der Modebran-
che lasst sich entgegen der unsubstatiierten Behauptung der Widersprechenden
keine eindeutige Gewohnheit, Nachnamen besondere Bedeutung beizumessen,
feststellen. Die Verbraucher werden sich in aller Regel an dem aus Vor- und Fa-
miliennamen gebildeten Gesamtnamen orientieren, weil zur Individualisierung
auch der Vorname wesentlich beitragt (BGH GRUR 1999, 241 - Lions;
GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; GRUR 2000, 1031 - Carl Link). Das gilt far
die Widerspruchsmarke im Besonderen, da es sich sowohl bei Peter als auch bei
Hahn um gelaufige Namen handelt und so kein Bestandteil allein zur Identifizie-
rung einer bestimmten Person genigt (BPatG GRUR 1998, 1027 - Boris/Boris
Becker) und der Gesamtname ,Peter Hahn“ dem mit abgekirtzem Vornamen
gebildeten Namen ,T.Hahn“ gegenubersteht, der jedenfalls nicht mit ,Peter er-

ganzt werden wird.



Eine Verwechslungsgefahr kann zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jin-
gere Marke neben anderen Bestandteilen einen mit der Widerspruchsmarke iden-
tischen Bestandteil enthélt und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne
den Gesamteindruck zu pragen, eine selbstdndig kennzeichnende Stellung hat
(EuGH GRUR 2005, 1 042, Nr. 32 ff. - Thomson Life, BGH GRUR 2006, 859,
Nr. 21 - Malteserkreuz). Dies bedeutet aber nicht, dass jede Ubernahme einer
alteren Marke in ein jungeres Kombinationszeichen zwangslaufig zur Annahme
einer Verwechslungsgefahr fuhrt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte
daflr, dass der betreffende Teil in dem jingeren Zeichen eine selbstandig kenn-
zeichnende Stellung einnimmt (Hacker, MarkenR, 3. Aufl., Rn. 469 ff.). Dies kann
etwa der Fall sein, wenn der &alteren Marke in der jungeren lediglich ein Handels-
name oder ein bekannter Name hinzugefigt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch ihre Gesamtheit be-

stimmt.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im
Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Ver-
bindung bringen. Dies wéare der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede
der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund
von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder pragenden Einzelteilen Anlass
hatte, das jingere Zeichen (irrtmlich) der Inhaberin der alteren Marke zuzuord-
nen oder aufgrund dieser Umstadnde auf sonstige wirtschaftliche oder organisatori-
sche Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer ge-
meinsamen Produktverantwortung, zu schlie3en. Eine derartige Verwechslungs-
gefahr wird regelmaflig nur dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit
einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken Uberein-
stimmende Element als Stammbestandteil enthalten und das Publikum trotz ab-
weichender Bestandteile das jingere Zeichen mit der Widerspruchsmarke als ein
davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z.B. BGH
GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 - Bayer/BayChem). Dies

ist hier nicht der Fall. Der zusatzliche Bestandteil , T.“ des angegriffenen Zeichens
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fugt sich nicht in eine serienmé&Rige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden

ein.

Insgesamt besteht zwischen den Vergleichsmarken somit kein solcher Ahnlich-
keitsgrad, dass selbst bei Identitdt der Waren und gesteigerter Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sowie Bertcksichtigung allgemeiner Verkehrskreise

eine Verwechslungsgefahr gegeben ware.

Auch wenn die Widerspruchsmarke im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG be-
kannt ware, ist fir diesen im Ahnlichkeitsbereich entsprechend anzuwendenden
Loéschungsgrund eine Ahnlichkeit der Zeichen notwendig. Beim Bekanntheits-
schutz ist nach den gleichen Grundsétzen wie bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr festzustellen, ob zwischen den Vergleichszeichen in klanglicher,
schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht Ahnlichkeit besteht, was nach obigen
Ausfuhrungen nicht der Fall ist. Bei Zeichenunadhnlichkeit ist ein Bekanntheits-
schutz zu versagen (vgl. Hacker, MarkenG, 10 Aufl. 88 9 Rn. 477, 14 Rn. 328;
EuG GRUR-RR 2007, 5, 11 (Nr. 136) BUD / BIT).

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,



-11 -

. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

. 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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Schmid

Hu



