BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 528/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die eingetragene Marke Nr. 30 2011 000 002.6

BPatG 152
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des

Richters Hermann und des Richterin Werner
beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2011 000 002

Q

lgeen
pgen

ist aus der fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 33: Obstwein, Fruchtwein, Honigwein

Klasse 35: Organisation und Durchfiihrung von Ausstellungen fiir wirtschaftliche

und Werbezwecke



Klasse 37:

Klasse 41:

Klasse 42:

Klasse 43:

Klasse 44:

Bauwesen; Reparaturwesen, namlich Dachdeckerarbeiten, Klemp-
nerarbeiten, Tischlerarbeiten, Zimmererarbeiten, Malerarbeiten, Mau-
rerarbeiten, Schacht- oder Brunnenbohrungen, Stral3enbelagsarbei-

ten; Installationsarbeiten

Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten, insbesondere Ver-
anstaltung und Durchfihrung von Volksfesten; Feizeitunterhaltung;
Erziehung und Ausbildung, insbesondere der Betrieb einer Kinderta-
gesstatte, einer Musikschule, eines Buchverleihs; Organisation und
Durchfuhrung von Ausstellungen fur kulturelle oder Unterrichtszwe-

cke

Dienstleistungen eines Architekten; Bauberatung; Beratung in
Rechtsangelegenheiten; Ingenieurarbeiten; Konstruktions- und tech-

nische Projektplanung; Stadtplanung; Umweltschutzberatung

Betrieb von seniorengerecheten Wohneinheiten und eines Begeg-
nungs- und Beratungszentrums fir altere Menschen, soweit in

Klasse 43 enthalten

Beratung auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und der Erndhrung;
medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Gesundheits- und Schonheitspflege; Altenpflege; Betrieb von Pflege-
heimen, seniorengerechten Wohneinheiten und eines Begegnungs-
und Beratungszentrums fur kranke und altere Menschen (soweit in

Klasse 44 enthalten)

eingetragenen Wortmarke 305 47 697

Eden



Widerspruch erhoben worden gegen die Dienstleistungen

Klasse 35:

Klasse 41:

Einzelhandels- und Marketingdienstleistungen, insbesondere in Be-
zug auf entsprechende: Druckereierzeugnisse und andere beschrie-
bene oder/und graphisch oder/und plastisch gestaltete Produkte aus
[16], insbes. Blicher;

Betrieb eines akademisch orientierten Kultur- und Bildungszentrums
als Wirkstatte fur alle schopferischen Bereiche, insbesondere fiir die
Bereiche Kunst/Klnste, Wissenschaft und Natur/Leben/Mensch (Le-
benskunst/Sinn/Berufung), ferner Spiel/Spafd/Unterhaltung und Tech-
nik; entsprechende (im allgemeinen Sinne) kulturelle und bildende
Aktivitaten fur alle genannten Bereiche, insbesondere fir das sie
verbindende Schopferische an sich in Theorie (Kreativitatstheorie,
.ldeamatik") und Praxis, namlich folgende Aktivitaten: Veranstaltung
von Seminaren und Workshops (auch coaching-artig), Betrieb von
Museen (bspw. mit Elementen eines Science-Centers oder solchen
eines Kuriositatenkabinetts) nebst Fihrungen, Betrieb einer Galerie,
Betreiben (bzw. in der Wirkstatte beherbergtes Betreiben-lassen) von
kulturschaffenden Tatigkeiten (mindestens eines Kunstlers oder/und
Wissenschaftlers) wie theoretischer und praktischer wissenschaftli-
cher und kinstlerischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit als Vo-
raussetzung fur alles andere (soweit in [41] enthalten, insbesondere
Verfassen von Texten nebst Visualisierungen), Durchfiihren (bzw. in
der Wirkstatte beherbergtes Durchfiihren-lassen) von Verlagstatig-
keiten (Dienstleistungen eines Verlags), namlich die Dokumentation
und Herausgabe/Publikation/Edition der theoretischen und prakti-
schen Werke der Bereiche, insbesondere in vorzugsweise kombi-
nierter Form von Texten, Bildern/Visualisierungen/Modellen/Model-
lierungen/Skulpturen/ (bis hin zu) anwendbarer Freier Kunst, (unter

anderem z. B. als Bucher) gedruckt oder auch elektronisch oder im



Internet, Veranstaltung von Kursen, Vortragen, Prasentationen, Aus-
stellungen, Lesungen, Unterhaltungs-Darbietungen (auch auf3erhalb
der Wirkstatte) fur kulturelle oder/und Unterrichts- oder/und Unterhal-
tungszwecke; kulturelle Entwicklungs- und informative Vermittlungs-
arbeit fur die Vision eines noch umfassenderen Bildungs- und Er-
lebnisparks mit idealistischem Anspruch, auch hierfir: Verfassen und
Layouten von Texten und Bereitstellen als Publikation, auch in elek-
tronischer Form, auch im Internet; weitere zielfUhrende Aktivitdten
der Wirkstatte bzw. der in ihr Wirkenden sind ferner Fotografieren,
Komponieren von Musik sowie Durchfihren von Spielen und Wett-

bewerben.

Die Markenstelle fur Klasse 41 hat mit dem angefochtenen Beschluss vom
23. Mai 2014 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurickgewiesen.
Zwar konnten sich die konkurrierenden Marken bei identischen und ohne Weiteres
auch ahnlichen Waren/Dienstleistungen im Bereich der Klassen 16, 35 und 41
begegnen. Auch sei von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen, obwohl dem Begriff ,Eden® eine allgemeine wer-
bemafige Anpreisungseignung innewohne und dieser Begriff haufig in Drittmarken
vorkomme. Nach dem malRgeblichen Gesamteindruck der Einwortmarke und der
Kombinationsmarke kénne nur dann eine Verwechslungsgefahr angenommen
werden, wenn unter Bertcksichtigung der konkreten Kollisionslage das Uberein-
stimmende Element im jeweiligen Gesamteindruck dominiere oder im Gesamtge-
fuge der jungeren Marke selbstandig hervortrete. Das sei vorliegend zu verneinen.
Die angegriffene Marke bestehe aus den Wortbestandteilen ,Ideen eden!" in einer
rechteckigen Umrahmung, wobei der an Streichhdlzer erinnernde Buchstabe 1" in
,ldeen" sowie ein Ausrufezeichen am Ende der zweiten Zeile als solche erkennbar
seien. FUr das angesprochenen Publikum ergaben die Wortbestandteile eine sinn-
fallige begriffliche Einheit mit der Bedeutung ,ldeenparadies", also gleichsam ein
Paradies fur Ideen. Die Widerspruchsmarke bestehe allein aus dem Wort ,Eden"

mit der im Duden genannten Bedeutung.



Im Vergleich der Marken sei keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben,
weil sich diese durch den zusatzlichen Bestandteil ,Ideen" in der jingeren Marke
und deren Gestaltung in Klang, Schriftbild sowie bildhaftem Eindruck deutlich von-
einander unterschieden.

Es bestehe fur den Verbraucher auch keinerlei Veranlassung, die jingere Marke
auf ,eden" zu verkurzen, weil ,|deen eden" als begriffliche Einheit aufzufassen sei.
SchlieBlich sei auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne eines
Stammbestandteils bzw. einer Serienmarke feststellbar. Es sei nicht ersichtlich,
dass eine Zeichenserie der Widersprechenden vorliege, in die sich die angegrif-
fene Marke ohne Weiteres einfuge.

In ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde bezieht die Widersprechende sich im
Wesentlichen auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren. ,Eden” sei ein alttestamentari-
scher Begriff, der heute vage wirke und einem Phantasiewort gleichkomme. Die

Widersprechende beantragt
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
23. Mai 2014 aufzuheben und die Marke Nr. 30 2011 000 002 im
angegriffenen Umfang zu lI6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss und weist auf seine Argumentation im

amtlichen Verfahren hin. Ideen eden! sei ein origineller Gesamtbegriff.

Nachdem die Beteiligten zuletzt davon abgesehen haben, eine mundliche Ver-

handlung zu beantragen und der Senat eine solche nicht fir erforderlich erachtet,



kann Uber die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden (8§ 69
MarkenG). Die Beteiligten hatten ausreichend Zeit, sich zur Sache und den Argu-

menten der Gegenseite zu aulRern.

Die zulassige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Verwechslungsgefahr nach 8 9
Abs. 1 Nr. 2i. V. m. 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht festzustellen.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen
im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwi-
schen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen (vgl. EuUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabel/Puma; BGH GRUR
2006, 859, 860 — Malteserkreuz).

Zu den maf3geblichen Verkehrskreisen zahlen hier Fach- und Endverbraucher, die
den anspruchsvoll beschriebenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit
erhohter Aufmerksamkeit begegnen dirften.

Der Kennzeichnungsgrad einer Marke richtet sich nach ihrer Eignung, in den be-
teiligten Verkehrskreisen als Unterscheidungsmittel fir die Waren und Dienstleis-
tungen eines Unternehmens zu wirken. Danach ist mit der Markenstelle vertretbar,
von noch durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszu-

gehen.

Hinsichtlich der fir die streitbefangenen Marken geschitzten Dienstleistungen

kann teilweise Identitat bestehen.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit sind die einander gegenlberstehenden Kenn-
zeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinan-
der zu vergleichen (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 23 — METRO/ROLLER's Metro).



Als Ganzes halt die angegriffene Marke den zur zuverldssigen Vermeidung von
Zeichenverwechslungen erforderlichen Abstand auch unter Berucksichtigung
identischer Dienstleistungen ein.

In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unterscheidet sich die jingere Marke
auffallig vom Widerspruchszeichen. Sie verfugt Uber eine zweigliedrige Wort-
struktur, innerhalb derer die in der Wortlange fast gleichwertige Komponente
,ldeen® aufgrund der Exponierung am Wortanfang und im Hinblick auf ihren gelau-
figen Sinngehalt klar hervortritt. Auch in begrifflicher Hinsicht ist keine unmittelbare

Zeichenahnlichkeit gegeben.

Da im Zusammenhang der Zeichenahnlichkeit auf den Gesamteindruck abzustel-
len ist, den ein Zeichen hervorruft, kann im Einzelfall einem Zeichenbestandteil
eine besondere, den Gesamteindruck des gesamten Zeichens pragende Kenn-
zeichnungskraft zukommen (vgl. EuUGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON
LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 — coccodrillo). Weiter ist moglich, dass ein Zei-
chen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird,
eine selbstédndig kennzeichnende Stellung behélt, ohne dass es das Erschei-
nungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung domi-
niert oder pragt (EuGH a. a. O., Rn. 30 — THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004,
865, 866 — Mustang). Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeich-
nenden Bestandteils mit einem Zeichen alteren Zeitrangs kann Verwechslungs-
gefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen
der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen (EuGH a. a. O. Rn. 31 — THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 —
Malteserkreuz 1).

Eine derartige Pragung des Zeichens oder eine selbstdndig kennzeichnende
Stellung des Elements ,Eden“ der angegriffenen Marke sind hier allerdings nicht
festzustellen. Die angegriffene Marke wird namlich als ein einheitliches Zeichen

wahrgenommen, das sich einer zergliedernden Betrachtung entzieht.



Schon das in der jungeren Marke enthaltene Rufzeichen ist Anzeichen flr eine Zu-
sammengehorigkeit als Gesamtzeichen. Da das Publikum ein als Marke verwen-
detes Zeichen so aufzunehmen pflegt, wie es ihm entgegentritt (BGH GRUR 2013,
833 Rn. 50 — Culinaria/Villa Culinaria), wird es eine aul3erliche Bindung allenfalls
bei klaren Anhaltspunkten auflosen.

Eine zusatzliche Verklammerung bewirkt der im Verhéltnis der Elemente ,ldeen”
und der Komponente ,Eden” bestehende begriffiche Zusammenhang, den bereits
die Markenstelle zutreffend mit ,Ideen / Einfalle-Paradies‘ herausgearbeitet und
betont hat.

Zuletzt verfugt die jungere Marke Uber eine grafische Ausgestaltung, die eine

Verwechselung ebenfalls verhindert.

Weiter ist keine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Diese Art der Ver-
wechslungsgefahr, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil tGberein-
stimmen, den das Publikum als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens
ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen
Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2009, 484
Rn. 38 — METROBUS). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung
mehrerer Marken nach einem gemeinsamen Bildungsprinzip und mit einem ge-
meinsamen Stammbestandteil voraus (vgl. EUGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 — Il
Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 -
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Selbst wenn zugunsten der Widersprechenden
im Hinblick auf die im angefochtenen Beschluss dargestellten grafisch ausgestal-
teten Eden-Zeichen von einer benutzten Zeichenserie auszugehen ware, fligt sich
die jingere Marke schon durch die Anordnung des Elements nicht in eine eventu-
ell zum Ausdruck kommende Zeichenstruktur ein, da ,Eden“ dort entweder mit
grafischen Bestandteilen kombiniert ist, die im angegriffenen Zeichen keine Ent-
sprechung finden, oder zum weiteren Text ,Gartner von“ im rechten Winkel ange-

ordnet ist. Der Zusatz ,100 Jahre® zeigt keine Markenserie.
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Auch Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn ist nicht festzustellen. Diese kann
unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens gegeben sein, wenn
das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer
teilweisen Ubereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zu-
sammenhangen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Auch in diesem Zu-
sammenhang kann die Bekanntheit der Widerspruchsmarke die Wahrnehmung
entscheidungserheblich beeinflussen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 47 — VOLKSWA-
GEN/Volks.Inspektion).

Eine solche Verwechslungsgefahr kann jedoch nur bei Vorliegen besonderer Um-
stande angenommen werden (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrider;
GRUR 2008, 903 Rn. 31 - SIERRA ANTIGUO). Zumal es allgemein wenig Ublich
ist, durch ahnlich gebildete Marken auf wirtschaftliche oder organisatorische Ver-
bindungen zwischen zwei Unternehmen hinzuweisen, missten beide Zeichen er-
kennbar aufeinander abgestimmt sein (vgl. BGH GRUR 1978, 170, 171 f. — FAN).
Dass ein Zeichen geeignet ist, bloRe Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen
hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 — MIXI). Da
das Publikum die Streitzeichen auseinanderzuhalten vermag, kénnte eine Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinn sich erst aufgrund weiterer besonderer Um-
stande ergeben, die die Annahme von wirtschaftlichen oder organisatorischen
Beziehungen nahelegen. Derartige besondere Umstande sind hier weder darge-
legt noch erkennbar, wie bereits bei der Verneinung einer mittelbaren Verwechs-
lungsgefahr dargelegt wurde.

Zur Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden bestand kein Anlass, § 71
Abs. 1 MarkenG.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass

1.

2.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung 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 mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uiber 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 Werner

Hu



