BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 29 W (pat) 33/13
Entscheidungsdatum: 1. Marz 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG: 8§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1

Nr. 2 GMV: Art. 7 Abs. 3

Oxford Club

1.

Eine Gemeinschaftsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft in der Gemein-
schaft erlangt hat, verfiigt grundsatzlich tber durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Gleichwohl kdnnen auch in der Gemeinschaft verkehrsdurchgesetzte Zeichen Uber eine
Kennzeichnungsschwache verfiigen, wenn hierfir besondere tatsdchliche Umsténde
vorliegen.

Fur die Beurteilung der Erhéhung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschafts(wider-
spruchs)marke ist nicht vom Gemeinschaftsgebiet als mafRgeblichem Benutzungsgebiet
auszugehen, sondern von Deutschland als maf3geblichem Kollisionsgebiet.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 33/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 303 67 334

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 1. Marz 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Rich-
terin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landge-

richt Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Wortmarke

Oxford Club

wurde am 22. Dezember 2003 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geflhrte Register fur Waren und Dienstleistungen aus den
Klassen 16, 38, 41 und 42 angemeldet. Nachdem im Beschwerdeverfahren die
Anmelderin die Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistun-
gen durch Aufnahme einer abgrenzbaren Themenangabe erklart hatte, wurde die
Marke unter Aufhebung zweier Zurickweisungsbeschlisse des DPMA flr
schutzfahig erachtet (BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07). Die



Marke ist dann am 30. November 2009 fur die hiesige Beschwerdegegnerin in das
Register eingetragen worden fuir Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende
Zeitschriften, Bicher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und
sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und
Wirtschatft;

Klasse 38: Online-Dienste, namlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen
aller Art in Bild und Ton im Internet zu den Themengebieten Finan-
zen, Geld und Wirtschaft;

Klasse 41: kulturelle  Aktivitaten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung,
Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf
Ton-, Bild- und Datentragern, insbesondere auch von periodisch er-
scheinenden Zeitschriften, Buchern, Loseblattwerken, sdmtliche der
vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten

Finanzen, Geld und Wirtschaft;

Klasse 42: Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, wissenschaft-
liche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Ana-
lyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Daten-
bank, samtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den

Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. Dezember 2009 veroffentlicht
wurde, hat die Beschwerdefiihrerin aus ihrer beim Harmonisierungsamt fur den
Binnenmarkt (HABM) - durch erlangte Unterscheidungskraft - eingetragenen alte-
ren Gemeinschaftswortmarke EM 000 504 589



OXFORD

die geschitzt ist fir die Waren der

Klasse 16: Bicher, Druckereierzeugnisse, alles Verdoffentlichungen; Journale;
Zeitschriften; gedruckte Partituren; Bibeln; religiose Gesangblcher;

Magazine, Poster und Plakate sowie Karten,

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des DPMA hat mit Beschlissen vom
4. Oktober 2012 und 8. Marz 2013, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren,
den Widerspruch zuriickgewiesen. Die sich gegeniiberstehenden Marken kdnnten
sich teilweise auf identischen und ahnlichen Waren und Dienstleistungen begeg-
nen; ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen aus der Klasse 42 sei aber un-
ahnlich zu den Widerspruchswaren. Der Widerspruchsmarke ,OXFORD* komme
von Haus aus nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, weil es
sich dabei um eine unmittelbar beschreibende Angabe der geografischen Herkunft
oder des Inhalts der Widerspruchswaren handle. Den maf3geblichen Verkehrskrei-
sen sei Oxford als englische Universitatsstadt bekannt. Oxford sei zudem nach
London die Stadt in Grol3britannien, in der die meisten Verlagshéuser existierten.
Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung kdnne nicht ange-
nommen werden. Zwar habe die Widersprechende zahlreiche Unterlagen vorge-
legt, diese seien aber Uberwiegend auf die Firmenbezeichnung bzw. die Marke
,Oxford University Press“ und nicht auf die Widerspruchsmarke OXFORD bezo-
gen. Auch soweit vorgetragen werde, dass das Wort ,Oxford“ als Erscheinungs-
vermerk benutzt werde und wurde, sei dies nicht geeignet, eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft zu belegen, weil hierin keine markenmallige Benutzung, sondern
nur ein Hinweis auf den Erscheinungsort der Druckereierzeugnisse zu sehen sei.
Da mal3gebliches rdumliches Gebiet flir eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke die Europaische Gemeinschaft sei, seien auch die mitgeteil-



ten weltweiten Umsatzzahlen und Verkaufs- und Vertriebskosten nicht aussage-
kraftig genug. Die fiur Grol3britannien genannten Zahlen differenzierten nicht zwi-
schen den Kennzeichen ,Oxford University Press® und ,Oxford“. Wegen des in der
angegriffenen Marke zusatzlich enthaltenen Bestandteils ,Club“ sei in klanglicher,
schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ein ausreichender Abstand der jingeren
Marke zur Widerspruchsmarke gewahrt. Eine Pragung nur durch das Wort
,Oxford“ kdbnne nicht angenommen werden, weil es sich dabei in Bezug auf die
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke um eine beschreibende An-
gabe handle. Der Verkehr habe deshalb keine Veranlassung, den weiteren Be-
standteil ,Club“ bei der Wahrnehmung zu unterdricken und nur in dem Wort
,Oxford“ die Marke zu erkennen. Zudem verschmelze die jingere Marke zu einer
gesamtbegrifflichen Einheit. Auch andere Arten der Verwechslungsgefahr kamen
nicht in Betracht, weil es an einer selbststéandig kennzeichnenden Stellung von

,Oxford“ in der jungeren Marke fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass der &alteren Marke keinesfalls auf mittelbare Art und
Weise die Schutzfahigkeit entzogen werden durfe, indem ihr gar keine oder ledig-
lich eine aulRerst schwache Kennzeichnungskraft zuerkannt werde. Dies laufe auf
eine Versagung des durch die Eintragung gewahrten europaweiten Schutzes hin-
aus. Selbst wenn die Widerspruchsmarke in den Augen des angesprochenen Ver-
kehrs den Bezug zu dem Namen der englischen Stadt aufweisen wirde, sei je-
denfalls von einer lediglich geminderten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die
Widerspruchsmarke sei somit bei der Beurteilung der Zeichen&hnlichkeit und der
Verwechslungsgefahr sehr wohl zu bericksichtigen. Die Beschwerdefiihrerin
macht weiterhin geltend, dass die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung
der Markenstelle aufgrund ihrer langjahrigen und intensiven Benutzung eine ge-
steigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe. Im vorliegenden Fall bedirfe es der
Vorlage von Unterlagen gar nicht, um die Bekanntheit in Deutschland zu belegen.

Die lange Prasenz der Marke ,Oxford“ auf dem deutschen Markt, insbesondere im



Bucherbereich, habe dazu gefuhrt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in
der Marke einen bestimmten Herkunftshinweis erblickten. Die Prasenz der Marke
sowie deren Bekanntheit seien unter anderem fur die Warterblcher offenkundig.
Im Ubrigen ergaben sich aus der Zeugenaussage der juristischen Konzernleiterin
der Beschwerdefuhrerin (vorgelegt als Anlage W 2) erhebliche Umsatzzahlen und
Werbungskosten fur Druckereierzeugnisse, die mit den Marken OXFORD und
OXFORD UNIVERSITY PRESS gekennzeichnet wirden. Die Beschwerdegegne-
rin wolle sich womdglich die auf dem deutschen Markt erlangte Bekanntheit der
Widerspruchsmarke zu eigen machen, indem sie sich an die altere Marke an-
lehne. Unter Berlcksichtigung des Umstandes, dass der Wortbestandteil ,Club”
schwach kennzeichnungskraftig sei, werde die Koexistenz der Vergleichsmarken
auf dem Markt zu Verwechslungen fuhren. Die angesprochenen Verkehrskreise
schenkten dem Wortbestandteil ,Oxford“ in dem angefochtenen Zeichen mehr
Aufmerksamkeit als dem noch gewdhnlicheren Wortbestandteil ,Club®. Selbst
wenn - wie die Markenstelle meine - keiner der Bestandteile der angegriffenen
Marke in den Vordergrund trete, werde der Gesamteindruck durch den Bestandteil
,Oxford“ jedenfalls mitbestimmt; der Bestandteil befinde sich am besonders ein-
pragsamen Markenanfang und entspreche dem alteren Zeichen in vollem Umfang.
Daher liege sogar Zeichenidentitat vor. Jedenfalls sei aber eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen. Allein durch das Vorhandensein des Wortes
,Oxford“ in dem jungeren Zeichen werde sich das angesprochene Publikum an die
Widerspruchsmarke erinnern, die infolge langerer Prasenz auf dem deutschen
Markt eine gewisse Position habe erlangen kénnen. Die Marken stimmten in ei-
nem wesentlichen Kern Uberein, so dass der Verkehr in der jingeren Marke ledig-
lich eine Abwandlung der Widerspruchsmarke sehe. Es kénne daher davon aus-
gegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise irrtimlicherweise
glaubten, dass die Waren unter der angegriffenen Marke von der Beschwerdefiih-

rerin stammten.



Die Beschwerdefiuhrerin beantragt sinngemal,

die Beschliusse der Markenstelle fir Klasse 16 des DPMA aufzu-
heben und wegen des Widerspruchs aus der Marke
EM 000 504 589 die Loschung der Eintragung der Marke
303 67 334 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Bei der Angabe ,Oxford“ handle es sich um eine geografische Angabe, die fur die
Widerspruchswaren schutzunfahig sei bzw. allenfalls eine sehr geringe Kenn-
zeichnungskraft besitze. Oxford sei den inlandischen Verkehrskreisen ohne weite-
res bekannt und gelaufig und werde bereits im ersten gedanklichen Schritt als ge-
ografische Herkunftsangabe, nadmlich als Name der englischen Stadt verstanden
werden. Die Widersprechende habe bislang auch noch keine geeigneten Unterla-
gen vorgelegt, denen Anhaltspunkte fiir eine Steigerung der Kennzeichnungskraft

Zzu entnehmen seien. Eine solche werde auch bestritten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 8 66 MarkenG zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der

Sache keinen Erfolg.

Zwischen den sich gegenuberstehenden Marken besteht keine Verwechslungs-
gefahr im Sinne der 88 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die



Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zuriickgewiesen, 8§ 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG.

A) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der
Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der
Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritatséalteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-
leistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EUGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Cal-
vin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR
2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Editions Al-
bert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; Mar-
kenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADE-
MIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 -
IPS/ISP). Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kdnnen zudem weitere
Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die
im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwar-
tende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermogen dieser

Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Ausgehend von der hier mafl3geblichen Registerlage besteht zwischen den Ver-
gleichswaren und -dienstleistungen teilweise Identitat und teilweise Ahnlichkeit.
Ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen liegt auBerhalb des Ahnlichkeitsbe-

reichs zu den Widerspruchswaren.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsatzlich anzunehmen, wenn diese unter Beriicksichtigung aller erhebli-

chen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer


http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_45
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9

Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméaRigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung,
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander ergdnzende Produkte oder Leistungen oder anderer fur die Frage
der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde so enge BerUhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein koénnten, sie
stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen
(EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - P Les Editions Albert René Sarl/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR
2014, 488 Rn. 14 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34
- Pelikan). Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur
ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identitat der Marken die An-
nahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a.a. O. Rn. 17 -
ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP).

Die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 16 ,Druckereierzeugnisse, ins-
besondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Blcher, Loseblattwerke,
Seminarunterlagen und sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finan-
zen, Geld und Wirtschaft werden von dem weiten Oberbegriff der Wider-
spruchsmarke ,Druckereierzeugnisse, alles Veroffentlichungen® umfasst, so

dass insoweit ldentitét besteht.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ,Veroffentlichung und Heraus-
gabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datentrégern, insbeson-
dere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Bichern, Loseblattwer-
ken, samtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themenge-
bieten Finanzen, Geld und Wirtschaft” sind zwar — anders als die Erinnerungs-
pruferin und die Beschwerdefuihrerin meinen — nicht identisch zu den Wider-
spruchswaren, sie liegen aber zumindest im durchschnittlichen Ahnlichkeitsbe-

reich zu den Widerspruchswaren ,Blicher, Druckereierzeugnisse, alles Verof-
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fentlichungen® (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleis-
tungen, 16. Auflage, S. 73 li. Sp.).

Jedenfalls im Umfang der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 ,indus-
trielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, vorstehend genannte Dienst-
leistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft” ist mangels
ausreichender Beruhrungspunkte zu den Widerspruchswaren von einer Unahn-
lichkeit auszugehen, so dass diesbezlglich der Widerspruch und mithin die Be-
schwerde schon deshalb erfolglos bleiben muss. Denn eine absolute Waren-
/Dienstleistungsunahnlichkeit kann selbst bei Identitat der Zeichen nicht durch
eine erhohte Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke ausgeglichen
werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford
Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488
Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan;
GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

Ob bzw. in welchem Grad dariiber hinaus eine Ahnlichkeit zwischen den Wider-
spruchswaren und den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus
den Klassen 38, 41 und 42 besteht, muss nicht abschlieRend beurteilt werden.
Denn vorliegend ist selbst im Bereich der festgestellten Warenidentitat eine

markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

. Die Widerspruchsmarke verfiigt nur Gber geringe Kennzeichnungskraft.

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke ist im
markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und
Grundlage fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 1995, 50
Rn. 16 — Indorektal/Indohexal). Im vorliegenden Streitfall ist die Frage, ob der
Widerspruchsmarke nur verringerte oder doch zumindest durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, auch entscheidungsrelevant.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1e6z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313022008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1e6z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313022008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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a) Die altere Marke ist originar schutzunfahig. Eine normale Kennzeichnungs-
kraft kommt nur Marken zu, die uneingeschrankt geeignet sind, zur Unterschei-
dung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR
Int. 1999, 734 - Lloyd). ,Oxford“ ist eine grof3e englische Universitatsstadt und
als solche auch dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher
bekannt; nach London ist Oxford die Stadt mit den meisten Verlagshausern in
England, worauf im Erinnerungsbeschluss bereits zutreffend hingewiesen
wurde. Als geografische Angabe bzw. auch mégliche Inhalts- und Themenan-
gabe ist ,Oxford“ in Bezug auf die Widerspruchswaren von Haus aus schutz-
unfahig (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 - Oxford;
BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07 - Oxford Club).

Soweit die Widersprechende urspringlich vorgetragen hatte (Bl. 269 d. VA.),
das HABM habe mehrfach beziglich der Widerspruchsmarke wie auch der
weiteren Gemeinschaftswortmarken ,Oxford® - CTM 3424851 und CTM
4467131 - eine origindre Unterscheidungskraft, Kennzeichnungskraft und Ein-
tragungsfahigkeit bestatigt, so widerspricht dies der Registerlage. Denn die Wi-
derspruchsmarke wie auch die anderen genannten Gemeinschaftsmarken sind

laut Registerauszug (nur) infolge von Benutzung erlangter Unterscheidungskraft

im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetra-
gen worden (siehe Angabe im Register bei ,erlangte Unterscheidungskraft: ja“).
Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das

Zeichen urspringlich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, die maRgeblichen Verkehrs-
kreise es jedoch infolge ihrer Benutzung im Markt daftr erkennen, dass die in
der Gemeinschaftsmarkenanmeldung genannten Waren und Dienstleistungen

von einem bestimmten Unternehmen stammen.

b) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfiigen zwar regel-
mafig uUber durchschnittiche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2016, 197
Rn. 29 - Bounty; GRUR 2007, 780 Rn. 35 - Pralinenform I; GRUR 2007, 1066


http://www.juris.de/jportal/portal/t/1e6z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE595002000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1e6z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=346&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE595002000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Rn. 34 - Kinderzeit; Buscher in Buscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechts-
schutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., 8 14 MarkenG Rn. 279); der originar
beschreibende Sinngehalt ist hier ndmlich durch die nachgewiesene Durchset-
zung gerade Uberwunden. Gleichwohl kdnnen verkehrsdurchgesetzte Zeichen
dann Uber eine Kennzeichnungsschwéche verfiigen, wenn hierfir besondere
tatsadchliche Umstande vorliegen (BGH MarkenR 2004, 31- Kinder 1). Solche

tatsachlichen Umsténde sind aus Sicht des Senats gegeben.

Der Umstand, dass im nationalen Markenregister wie auch im Gemeinschafts-
markenregister zahlreiche weitere Drittmarken mit dem Bestandteil ,Oxford“ -
Mehrwortmarken und Wort-/Bildmarken - auf dem Warengebiet der Klasse 16
eingetragen sind, fuhrt allerdings nicht zu einer verminderten Kennzeichnungs-

kraft, weil Gber deren Benutzungslage nichts bekannt ist.

Jedoch sind Anhaltspunkte dafiir, dass die Widersprechende bei Anmeldung ih-
rer Marke dem HABM hinreichende Nachweise daflr vorgelegt hatte, dass die
Marke in samtlichen Mitgliedstaaten - fur die zudem teilweise weiten Warenbe-
griffe - Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV
erlangt hatte, weder vorgetragen worden noch ansonsten ersichtlich. Im Ge-
genteil lasst der Vortrag der Widersprechenden, das HABM habe mehrfach die
originare Unterscheidungskraft bestétigt, eher entsprechende Zweifel aufkom-
men. Ob und welche Verkehrsdurchsetzungsunterlagen bzw. Beweise vorge-
legt wurden, auf deren Grundlage - gegebenenfalls im Wege der Extrapolation
breiter gefasste - Schlussfolgerungen auch fur die deutsche Marktsituation ge-
zogen wurden oder werden konnten, bleibt offen. Kann aber dem Vortrag der
hiesigen Beschwerdefuhrerin nicht entnommen werden, aufgrund welcher Um-
stande die Eintragung erfolgt ist, erscheint die (Regel-)Annahme einer durch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft nicht sachgerecht.

c) Die Beschwerdefiihrerin hat Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass sich die

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung bis zu
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einer durchschnittlichen erhdht oder dartiber hinaus sogar erheblich gesteigert
hatte, nicht bzw. nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind

auch nicht gerichtsbekannt.

Fur die Feststellung der Erh6hung der Kennzeichnungskraft und eines entspre-
chend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle relevanten Umstande
des konkreten Einzelfalles zu beriicksichtigen. Das betrifft zunéchst die Eigen-
schaften, die die Marke von Haus aus besitzt, einschlie3lich des Umstands, ob
sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren und
Dienstleistungen aufweist. Des Weiteren sind insbesondere der von der Marke
gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die Dauer und die Verbreitung der Mar-
kenverwendung, die dafur aufgewendeten Werbemittel und die dadurch er-
reichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ha-
cker in Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 9 Rn. 155 m. w. N.).

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist die
jeweilige Benutzungslage zu bertcksichtigen; diese ist durch prasente, glaub-
hafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzelfall nicht gerichtsbekannt ist (BGH
GRUR 2006, 859 Rn. 33 - Malteserkreuz I; Hacker in Strobele/Hacker, a. a. O.,
8 9 Rn. 170; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., 8 42 Rn. 73 ff.). In diesen Féllen
unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrundsatz, wie dies bei der
Beurteilung der Benutzungslage im Falle der Einrede(n) des 8§ 43 Abs. 1 Mar-
kenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 - Malteserkreuz IIl). Der
diesbeziigliche Sachvortrag und die hierflr eingereichten Unterlagen der Wi-
dersprechenden und Beschwerdefiihrerin missen insoweit nicht nur eine Zu-
ordnung zum jeweils maflRgebenden Benutzungsgebiet ermdglichen, sondern
auch zu konkreten Waren und Dienstleistungen, da samtliche Feststellungen
zur Bekanntheit einer Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen im
Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen sind (BGH GRUR
2013, 833 Rn. 38 - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. hierzu zuletzt auch eingehende
Ausfiuhrungen in BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12).
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Der Senat geht bei der Beurteilung der Erhdhung der Kennzeichnungskraft
nicht vom Gemeinschaftsgebiet als malRgeblichem Benutzungsgebiet aus (an-
ders noch BPatG, Beschluss vom 29 W (pat) 556/12; a.A. wohl auch
24 W (pat) 540/12, den dortigen Ausfuhrungen ist zu enthehmen, dass es auf
das Gemeinschaftsgebiet ankommen solle). Bei Gemeinschaftsmarken ist viel-
mehr auf ihre Bekanntheit im Kollisionsgebiet, mithin auf Deutschland abzu-
stellen, d. h. eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nur bericksichtigt wer-
den, wenn diese auch in Deutschland vorliegt. Denn eine Steigerung der Kenn-
zeichnungskraft erfolgt durch eine intensive Benutzung und eine dadurch ent-
standene erhdhte Verkehrsgeltung in den beteiligten Verkehrskreisen, beteiligte

Verkehrskreise in diesem Sinne sind aber diejenigen im Gebiet der Markenkolli-
sion. Aus der Entscheidung des EuGH in Sachen ,be impulsive/Impulse“ vom
3. September 2015 (EuGH GRUR 2015, 1002) durfte zwar zu folgern sein, dass
im Gebiet der Markenkollision fur eine Steigerung der Kennzeichnungskraft die
erhdhte Verkehrsgeltung in einem ,wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil* der
beteiligten Verkehrskreise gentigt und mithin die Verwechslungsgefahr im rele-
vanten Territorium (nur) in Bezug auf einen wirtschaftlich nicht unerheblichen

Teil der beteiligten Verkehrskreise vorliegen muss.

Eine intensive Benutzung und erhdhte Bekanntheit ausschliel3lich im EU-Aus-
land genigt indessen nicht (vgl. Hacker in Strobele/Hacker, a.a.O., 8§ 9
Rn. 166; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 29 — VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

Nach den vorgenannten Grundsatzen kann im vorliegenden Fall von einer in-
folge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

nicht ausgegangen werden.

Zwar ist dem Senat die Universitat von Oxford sowie das Worterbuch ,Oxford
English Dictionary“ bekannt. Jedoch liegen dem Senat keine eigenen Erkennt-
nisse tber Tatsachen wie Werbeaufwendungen, Marktanteile, Umfragen beim

Publikum oder in den Fachverkehrskreisen etc. dahingehend vor, dass die Wi-
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derspruchsmarke ,Oxford“ (in Alleinstellung) als solche, d. h. als betrieblicher
Herkunftshinweis Uber eine erhohte Bekanntheit in Deutschland verfiigt. Selbst
eine sehr lange Prasenz im Markt reicht als Beleg alleine — anders als die Be-
schwerdeflihrerin offenbar meint — fiir eine erhdhte Verkehrsbekanntheit nicht
aus. Eine Erhohung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann
vorliegend daher nicht als gerichtsbekannt bertcksichtigt werden.

Auch der Sachvortrag der Widersprechenden und die von ihr vorgelegten Un-
terlagen genitgen nicht, um eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu belegen. Ungeachtet der Frage, ob Uberhaupt eine marken-
mafige bzw. funktionsgemale Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt ist,
vermogen die eingereichten Unterlagen und Erklarungen jedenfalls keine Stei-
gerung der Kennzeichnungskraft in Deutschland - auch nicht in einem wirt-
schatftlich nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise - zu belegen.

Die von der Widersprechenden eingereichte Erklarung ihrer juristischen Kon-
zernleiterin Joanne Carol Marks vom 7. Juli 2010 (Bl. 299-314 d. VA.) ist als
Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet; weder handelt es sich um eine schrift-
liche ,Zeugenaussage“ im Sinne von § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 377 Abs. 3
S. 1 ZPO noch um eine eidesstattliche Versicherung. Die Erklarung bezieht sich
nicht auf das vorliegende Verfahren vor dem Bundespatentgericht, sondern ist
in einem vollig anderen Kontext, namlich in einem Verfahren der Beschwerde-
fuhrerin gegen die Firma O... Ltd. im Juli 2010 abgegeben

worden.

Unabhangig von ihrem Beweiswert als — bestrittener Parteivortrag — lasst die
Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Zahlen zum malf3geblichen
Kollisionsgebiet und auch zu den konkreten Waren nicht zu. Sowohl die Um-
satzangaben wie auch die Verkaufs- und Marketingkosten beziehen sich auf die
Markenzeichen ,,Oxford“ und ,Oxford University Press®, betreffen neben Waren

auch Verlagsdienstleistungen, fir die die Widerspruchsmarke gar keinen
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Schutz beansprucht und nennen zudem nur weltweite Zahlen und die fir Grol3-
britannien. Anders als die Beschwerdeftihrerin meint (Bl. 26 d. A.), kbnnen die
angegebenen Umsatz- und Werbeangaben auch nicht der Marke ,Oxford” allein
zugerechnet werden, da ,die Benutzung des Zeichens ,Oxford University Press'
den kennzeichnenden Charakter der Marke [Oxford] nicht [verandere]“. Es geht
nicht um die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
,Oxford“ durch ,,Oxford University Press®, sondern darum, welche Umsatze bzw.
Werbeaufwendungen jeweils auf die mit der entsprechenden Marke gekenn-

zeichneten Waren entfallen.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung und
dadurch eingetretene erhohte Verkehrsgeltung ist fur den hier maf3geblichen
inlandischen Verkehr oder Teile dieser Verkehrskreise nach dem Vorgesagten
nicht festzustellen.

Die Widerspruchsmarke ist kennzeichnungsschwach; ihr kann daher nur ein
verminderter Schutzumfang zugebilligt werden. Zutreffend weist die Beschwer-
defiihrerin auf die Bindungswirkung der Eintragung der Widerspruchsmarke in
das Gemeinschaftsmarkenregister hin. Diese Bindungswirkung hat aber nur zur
Folge, dass der Widerspruchsmarke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf;
die Kennzeichnungskraft und daher der Schutzumfang der alteren Marke kann
aber - wie vorliegend - entsprechend eingeschrankt werden.

. Angesprochen sind hier neben den Fachkreisen im Wesentlichen das breite

Publikum, so dass von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.

. Bei dieser Ausgangslage ist der Grad der Markenahnlichkeit zwischen der
Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz der Ubernahme des
Wortbestandteils ,,Oxford“ in die angegriffene Marke und der daraus resultie-
renden gewissen Annaherung der Marken zu gering, um eine markenrechtlich

relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.
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a) Soweit die Beschwerdeflhrerin meint, zwischen den Vergleichsmarken liege
sogar Zeichenidentitat vor (Bl. 28 d. A.), dirfte dies auf ihre interessenbedingt
eingeschréankte Sichtweise zurlickzufiihren sein. Dem ist unter Bericksichti-
gung der langjahrigen héchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. EUGH, Urt. v.
20.03.2003 — C-291/00 — Arthur/ Arthur et Felicie) nicht zu folgen.

b) MalRgebend fir die Beurteilung der Markenédhnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken unter Bertcksichtigung der unterscheidungskrafti-
gen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 — Culinaria/
Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13
— Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 — Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf
die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine
Marke regelmalig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten achtet (vgl. EUGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 — CLORALEX;
GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura
Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 — [Carbonell/La Esparnola];
BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibruder). Das schlief3t nicht aus,
dass unter Umsténden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke
fur den durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kénnen (EuGH GRUR 2005,
1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coc-
codrillo). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist im
Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die
Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmaRig bereits die hin-
reichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2015, 114
Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR
2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139,
340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).


http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C-291/00
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Die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich durch den zu-
satzlichen Wortbestandteil ,Club® am Ende der jungeren Marke in schriftbildli-
cher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlange sowie der
Abweichungen in der Silbenzahl, Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungs-
rhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht fuhrt der

weitere Bestandteil ,Club“ weg von der Widerspruchsmarke.

Dem Wortbestandteil ,Oxford“ kommt in der angegriffenen Marke keine pra-
gende, allein kollisionsbegrindende Stellung zu. Zwar handelt es sich bei dem
Wortbestandteil ,Club“ im Sinne von ,Klub, Verein“ in der jingeren Marke fur
die hier relevanten Waren und Dienstleistungen um eine beschreibende An-
gabe (weitere Bedeutungen wie ,(Golf)Schlager oder ,Diskothek® sind fernlie-
gend); dies gilt aber gleichermalen flr das Markenwort ,,Oxford“ (vgl. BPatG,
Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 — Oxford). Sind die Markenbe-
standteile demnach aber hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft gleich zu beur-
teilen — unabhangig davon, ob gleich stark oder gleich schwach — so vermag
keiner von diesen den Gesamteindruck der jingeren Marke zu pragen. Dies gilt
umso mehr, als sich die Worter begrifflich aufeinander beziehen und die jingere
Marke eine gesamtbegriffliche Aussage vermittelt. Der angesprochene Verkehr
hat daher keine Veranlassung, sich ausschlieB3lich an der Angabe ,Oxford“ zu

orientieren und das Wort ,,Club“ zu vernachlassigen.

Stehen sich daher ,Oxford“ und ,Oxford Club“ gegenlber, wird der angespro-
chene Verkehr diese weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich fireinander

halten. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

c) Schliel3lich liegen durchgreifende Anhaltspunkte fir eine Verwechslungsge-
fahr durch gedankliches Inverbindungbringen nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 Mar-
kenG nicht vor.
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Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht wer-
den, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Ver-
gleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der alteren Marke
ubereinstimmender Bestandteil identisch oder ahnlich in eine komplexe Marke
aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Se-
rienzeichen des Inhabers der jungeren Marke eine selbstandig kennzeichnende
Stellung behalt, und wenn wegen der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit
der alteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck her-
vorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest
aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH
GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 -
OFFROAD).

Eine Serienmarkenverwechslung scheidet vorliegend aus. Diese Art der mittel-
baren Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Mar-
ken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung
der jungeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte
Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswa-
gen/Volks.Inspektion). Die Widersprechende hat aber nichts Hinreichendes
dazu vorgetragen, dass sie Uber eine auf dem Markt prasente Markenserie mit
einem Stammbestandteil ,Oxford“ - der trotz der Kennzeichnungsschwache
Hinweischarakter auf sie besitze - verfiigt, in die sich die jingere Marke einfi-

gen wirde.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Markenusurpation durch
Ubernahme der alteren Marke in selbsténdig kennzeichnender Stellung in die
jungere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung
liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte
Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem
bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Seri-

enzeichen des Inhabers der jungeren Marke eine selbstandig kennzeichnende
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Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten
Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt. Bei Identitat oder
Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke
mit alterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne
von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angespro-
chenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinan-

der verbundenen Unternehmen stammen.

Zwar wird die altere Marke ,Oxford“ in die jingere Marke Ubernommen. Dort
kommt ihr aber keine selbstandig kennzeichnende Stellung zu. Nach der Recht-
sprechung des BGH kann zwar auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungs-
kraftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbstandig
kennzeichnende Stellung haben (BGH GRUR 2008, 258 Rn. 35 — INTER-
CONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der
zusammengesetzten jingeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleich-
ermal3en bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der
Marke oder Kennzeichnung dominiert oder pragt, fuhrt aber noch nicht zur Beja-
hung einer selbstandig kennzeichnenden Stellung (vgl. Bulscher in
Buscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. 8 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht
aus, dass ein Zeichen geeignet ist, blol3e Assoziationen an ein fremdes Kenn-
zeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es mussen viel-
mehr besondere Umstande vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammen-
gesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstandig
kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 - Culinaria/ Villa
Culinaria). Anhaltspunkte hierfir konnen darin bestehen, dass der alteren
Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der
jungeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jungeren
Marke hinzugefugt wird. Solche besonderen Umstande sind im Streitfall nicht

erkennbar.
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Dem Ubernommenen Wort ,Oxford” ist in der jungeren Marke kein Firmenbe-
standteil hinzugefuigt worden, denn bei der Angabe ,Club® handelt es sich er-
kennbar nicht um einen solchen. Ferner ist ,Club“ kein bekanntes Zeichen der
Inhaberin der jungeren Marke. Auch ansonsten sind keine Umstande ersicht-
lich, die die Annahme einer selbstandig kennzeichnenden Stellung von ,Oxford®
rechtfertigen. Das angesprochene Publikum nimmt diesen in der angegriffenen
Marke enthaltenen Bestandteil auch deshalb nicht als eigenstandig kennzeich-
nend wahr, weil sich das jingere Zeichen zu einer einheitlichen Aussage ver-
bindet, wobei das Wort ,,Oxford“ dort auf einen beschreibenden Sinngehalt als

geografische Angabe zurtickgefuhrt wird.

Besondere das Verkehrsverstandnis beeinflussende Kennzeichnungsgewohn-
heiten in dem hier betroffenen Warengebiet, die fir eine selbstandig kennzeich-
nende Stellung des kennzeichnungsschwachen Bestandteils sprechen kénnten
(wie z. B. bei BPatG, Beschluss vom 13.09.2012, 27 W (pat) 123/11 — rebels
Club/Rebel im  Unterhaltungsbereich; Beschluss vom  17.02.2009,
27 W (pat) 51/09 — Eden Club/Eden im Bekleidungsbereich; beide mit tbernom-
menen durchschnittlich kennzeichnungskraftigen alteren Marken), sind im hie-

sigen Streitfall weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist ebenfalls zu verneinen, weil
die jungere Marke keinen Unternehmenshinweis bzw. kein Unternehmens-
schlagwort der Widersprechenden Ubernommen hat. Die Beschwerdefihrerin
vermochte namlich nicht ausreichend zu belegen, dass die Angabe ,Oxford*
aus ihrer Firmenbezeichnung ,Oxford University Press® als Firmenschlagwort

mit Hinweischarakter auf die Widersprechende aufgefasst wird.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt nach alledem nicht

Vvor.
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B) Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden auf einen der Beteiligten ist nicht
veranlasst, 8§ 71 MarkenG.

C)Die Rechtsbeschwerde war gemaf3 § 83 Abs.2 Nr.1 und Nr.2 MarkenG
zuzulassen. Die Frage, ob auch bei einer Gemeinschaftsmarke, die im Wege
der erlangten Unterscheidungskraft in das Gemeinschaftsregister - ohne dass
Uber die Eintragungsumstande etwas bekannt ist - eingetragen wurde, in der
Regel von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, ist - soweit
ersichtlich - hdchstrichterlich nicht entschieden und von grundsatzlicher Be-
deutung. Zudem wird die Frage des mafgeblichen Gebiets bei der Prifung der
Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschaftsmarke, aus der Wi-
derspruch gegen die Eintragung einer Marke in das nationale Markenregister
erhoben wird, von den Senaten des Bundespatentgerichts wohl unterschiedlich
gesehen (vgl. 24 W (pat) 540/12); zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung erscheint daher die Zulassung der Rechtsbeschwerde gerechtfertigt. Zu-
dem sind die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung zur Rechtssache

C-125/14 auf diese Frage von grundsatzlicher Bedeutung.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelas-

sene Rechtsanwaltin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich
einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz
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