BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 544/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:110119B28Wpat544.17.0



betreffend die Wort-/Bildmarke DE 30 2013 006 485

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

des Richters Schmid und des Richters Dr. S6chtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das am 18. September 2013 als Wort-/Bildmarke angemeldete Zeichen

istam 30. Januar 2014 unter der Nummer 30 2013 006 485 fur folgende Waren in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefuhrte Markenregister eingetragen

worden:

Klasse 12:

Chassis fur Kraftfahrzeuge; Radachsen; Speichenspanner; Radkappen;
Bremsbelage fir Autos; Antriebswellen fir Landfahrzeuge;
StoRdampfer fur Kraftfahrzeuge; Schaltkupplungen fir Landfahrzeuge;
Achsschenkel; Rickspiegel.



Gegen diese Eintragung hat die Inhaberin der am 8. April 1992 angemeldeten und
am 1. Juni 1992 eingetragenen Wortmarke 2 014 819

LuK

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist fur folgende Waren und

Dienstleistungen der Klassen 12, 37, 40 und 41 eingetragen:

Teile von Landfahrzeugen, Reparatur und Recycling von Teilen fur
Landfahrzeuge; Schulungen zum Messen, Prifen und Reparieren von

Kraftfahrzeugen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 12, hat den Wi-
derspruch mit Beschluss vom 13. Januar 2017 zuriickgewiesen. Zwischen den
Streitzeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr gemall 89 Abs.1 Nr.2
MarkenG. Die Widerspruchsmarke geniel3e eine durchschnittliche originédre Kenn-
zeichnungskraft. Die fur die angegriffene Marke geschitzten Waren seien von
dem fur die Widerspruchsmarke registrierten Begriff ,Teile von Landfahrzeugen®
umfasst. Daher sei von identischen Waren auszugehen. Zur Vermeidung von
Verwechslungen seien daher strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu
stellen. Die jungere Marke trage dem aber in jeder Hinsicht Rechnung. Die Ver-
gleichsmarken seien Kurzzeichen. Einzelne Abweichungen fielen hier erfahrungs-
gemal starker auf. Schriftbildlich hebe sich die jingere Marke selbst bei GroR3-
schreibung der Widerspruchswortmarke (,LUK") durch die unterschiedliche Aus-
formung des jeweils mittleren Buchstabens ausreichend von dieser ab. Dabei sei
davon auszugehen, dass der Verkehr jedem Bestandteil der sich gegenuber ste-
henden Buchstabenfolgen eine vergleichsweise hohe Aufmerksamkeit schenke,
da sie jeweils nur aus drei Buchstaben bestiinden und demzufolge noch sehr
Ubersichtlich gestaltet seien. Im Ubrigen werde das Schriftbild einer Marke mit
groBerer Sorgfalt wahrgenommen als ein nur flichtiger Klangeindruck. Auch

klanglich unterschieden sich die Marken deutlich. Insbesondere werde die Wider-



spruchsmarke einsilbig als zusammengehoriges Wort ,LuK* gesprochen, wahrend
die jungere Marke als die Buchstabenfolge ,EL - N - KA* mit drei Silben wiederge-
geben werde. Auch bei einer Artikulation der Widerspruchsmarke als Abfolge ein-
zelner Buchstaben, also ,eL - u - Ka*, fihre der dunkle Vokal ,u“ noch zu einem
deutlich unterscheidbaren Klangbild. Fir andere Formen einer Verwechslungsge-
fahr fehlten Anzeichen.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde erhoben. Die
Streitzeichen wiesen eine verwechslungsbegrindende Zeichen&hnlichkeit auf. In
schriftbildlicher Hinsicht konne der Buchstabe ,N“ wie ein ,U* wahrgenommen
werden. Hiervon sei insbesondere bei einer schmalen Schreibweise auszugehen.
Im Ubrigen sei der mittlere Buchstabe ,N“ der angegriffenen Marke als eine Ab-
kirzung des Wortes ,and* zu verstehen. Dies entsprache dem deutschen Wort
»und®, fir das in der alteren Marke der Buchstabe ,u“ stehe.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt sinngemas,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 12, vom 13. Januar 2017 aufzuheben und
wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 014 819 die Léschung

der Eintragung der Marke 30 2013 006 485 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht

geaulert.

Zum weiteren Vorbringen wird ergédnzend auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwi-
schen den Streitzeichen besteht keine Verwechslungsgefahr gemaR 89 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch daher
zu Recht gemalR § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 8§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurtickge-

wiesen.

1. Der Sachentscheidung steht nicht entgegen, dass die auswartige Inhaberin
der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren keine Vollmacht fur ihren In-
landsvertreter gemall 8§ 96 Abs.1 MarkenG vorgelegt hat, obwohl sie hierzu
mehrfach aufgefordert worden ist. Das im amtlichen Anmeldeverfahren offenbarte
Vertretungsverhaltnis ist als Inlandsvertretung mit dem in 8 96 Abs. 1 MarkenG
definierten Umfang zu verstehen. Es umfasst daher auch die Vertretung im Ver-
fahren vor dem Patentgericht. Eine unter den Voraussetzungen nach § 96 Abs. 3
MarkenG mogliche Beendigung der Bestellung ist nicht erklart worden. Abgesehen
davon ist vorliegend eine Sachentscheidung auch ohne Bestellung eines Inlands-
vertreters fir die Inhaberin der angegriffenen Marke mdoglich (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 96, Rdnr. 34).

2. Die Verwechslungsgefahr gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach standi-
ger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke zu
beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhdohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr.44 - Calvin
Klein/HABM; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr.9 - DESPERADOS/DESPERADO;
GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet).



a) Zwischen den Waren der Streitzeichen besteht Identitat. Die fir die
angegriffene Marke registrierten Waren

.Chassis fir Kraftfahrzeuge; Radachsen; Speichenspanner; Radkap-
pen; Bremsbeldage fir Autos; Antriebswellen fur Landfahrzeuge;
StolRdampfer fiur Kraftfahrzeuge; Schaltkupplungen fir Landfahrzeuge;

Achsschenkel; Rickspiegel”

fallen namlich unter den Oberbegriff ,Teile von Landfahrzeugen“ im Waren-
/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke, von dem nach der hier malf3-

geblichen Registerlage auszugehen ist.

b) Kennzeichen der streitgegenstandlichen Fahrzeugteile werden von den
angesprochenen Verkehrskreisen mit durchschnittlicher Sorgfalt wahrgenommen.
Dies gilt zunachst fur Personen, die von Berufs wegen fir einen Kraftfahrzeugher-
steller oder -reparaturbetrieb mit der Bestellung von Fahrzeugteilen befasst sind.
Letztgenannte werden zudem von Endnutzern bezogen oder wenigstens ausge-
wahlt, welche ebenfalls gezielt auf zugehorige Kennzeichnungen achten, um die
Kompatibilitdt des Fahrzeugteils mit dem Fahrzeug, fur das es bestimmt ist, zu
gewahrleisten. Gewissen Fahrzeugteilen kann aufgrund ihrer Bedeutung fur die
Verkehrssicherheit und/oder aufgrund ihres monetaren Werts das Publikum zu-
dem mit gro3erer Aufmerksamkeit begegnen. Hierauf kommt es aber letztlich nicht
an, weil eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis auch unter Zugrundelegung einer

durchschnittlichen Aufmerksamkeit zu verneinen ist.

C) Die Widerspruchsmarke ,L u K* geniel3t eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft. Sie weist keinen von Hause aus beschreibenden Sinngehalt auf, auch
wenn die zur Schaeffler-Gruppe gehdrende Firma LuK GmbH & Co. KG ihren
Namen aus der Wortkombination Lamellen- und Kupplungsbau ableitet (vgl.
~ww.wikipedia.org“, Suchbegriff: ,LuK®). Anhaltspunkte fir eine Schwachung

oder Steigerung des Schutzumfangs bestehen nicht.



d) Das Vorliegen einer unmittelbaren Ahnlichkeit einander gegeniiberstehen-
der Marken ist im Hinblick auf den Klang, das (Schrift-) Bild und den Sinngehalt
der Vergleichszeichen zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesproche-
nen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken kén-
nen. Fur die Bejahung der Zeichenéhnlichkeit reicht dabei regelmafiig bereits die
Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH GRUR
2011, 824, Rdnr. 25 f. - Kappa; GRUR 2017, 914, Rdnr. 27 - Medicon-Apo-
theke/MediCo Apotheke).

(1) In schriftbildlicher Hinsicht besteht allenfalls eine weit unterdurchschnittliche

Ahnlichkeit zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke L N K und der
Widerspruchswortmarke ,L u K* (zu den unterschiedlichen Ahnlichkeitsgraden vgl|.
BGH GRUR GRUR 2013, 833, Rdnr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria).

(@) Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist im Rahmen
des schriftbildlichen Zeichenvergleichs auch bei Wortmarken ausschlief3lich von
der eingetragenen Fassung der Marke auszugehen (vgl. BGH GRUR 2015, 607,
Rdnr. 21 - Uhrenankauf im Internet). Fir die Frage des Schutzgegenstands der
alteren Wortmarke ,L u K* ist daher ausschlief3lich auf eine Gestaltung der Wider-
spruchsmarke in Form von drei jeweils mit einem Abstand versehenen Buchsta-
ben, von denen die au3en angeordneten Buchstaben ,L“ bzw. ,K* grof3 und der in

der Mitte befindliche Buchstabe ,u“ klein geschrieben sind, abzustellen.

Nichts anderes gilt im Streitfall unter Berticksichtigung der von der Widerspre-
chenden angesprochenen alteren Rechtsprechung, nach der bei Wortmarken eine
Wiedergabe in allen verkehrsiublichen Formen und insbesondere sowohl in Grol3-
als auch in Kleinschreibung zugrunde zu legen ist (vgl. BPatG GRUR 2005, 777 -
NATALLA/nutella; vgl. zum Streitstand Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O., §9,
Rdnr. 298). Denn insbesondere eine der Gestaltung der angegriffenen Marke ent-

sprechende Darstellung der Widerspruchsmarke in drei Gro3buchstaben berihrt



ihre Identitat im Sinn von 89 Abs. 1 Nr.1 und § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl.
BPatG MarkenR 2000, 281, 284 - CC 1000/Cec) und kann daher nicht als eine
verkehrsiubliche Wiedergabe angesehen werden. Bei der Buchstabenfolge ,L u K*
handelt es sich namlich um eine Abklrzung, bei der ausschlie3lich die beiden
grol3 geschriebenen Randbuchstaben ,L“ und ,K“ als Anfangsbuchstaben von

Substantiven aufgefasst werden.

Das eingetragene Wortzeichen ,L u K* wird in Anbetracht des in der registrierten
Fassung bestehenden Abstands zwischen den Buchstaben und insbesondere mit
Blick auf die Kleinschreibung ausschlie3lich des mittleren Buchstabens ,u* weder
als ein Wort, das aus drei Buchstaben besteht, noch als Abfolge von drei gleich
geordneten Einzelbuchstaben wahrgenommen. Die ausschlief3liche Kleinschrei-
bung des in der Mitte angeordneten Buchstabens ,u“ deutet vielmehr darauf hin,
dass dieser eine andere Funktion als die beiden GroRbuchstaben, die ihn umge-
ben, ausubt. Wie die Widersprechende selbst in anderem Zusammenhang aus-
fuhrt, liegt es nahe, die Widerspruchsmarke insgesamt als ein aus den Initialen ,L"
und ,K* die durch den klein geschriebenen Buchstaben ,u* als Abkirzung des
Bindewortes ,und” (vgl. ,u. a.”, ,usw.”) verknipft sind, zu verstehen. Eine derartige
Struktur, ggf. auch unter Verwendung des sog. kaufmannischen Unds (,&") ist bei
Firmenbezeichnungen und insbesondere Firmenschlagworten haufig anzutreffen
(vgl. ,www.wikipedia.org“, Suchbegriff: ,&"). Fur dieses Verstandnis sprechen auch
die in der eingetragenen Fassung der Widerspruchsmarke vorhandenen Abstande
zwischen den einzelnen Buchstaben, die deren eigenstandige Bedeutung verstar-

ken.

(b) Die angegriffene Bildmarke I-N K und die Widerspruchsmarke ,L u K*
unterscheiden sich schriftbildlich - abgesehen von der gesperrten Schreibweise
der alteren Marke - zwar lediglich in dem mittleren Buchstaben ,N“ bzw. ,u”. Diese
Abweichung fuhrt jedoch nach dem malf3geblichen Gesamteindruck der beiden

Kurzzeichen zu einer sofort erfassbaren Divergenz der Bildeindriicke.



Im Unterschied zu dem homogenen Buchstabenblock, den die angegriffene Marke
reprasentiert, weist die Silhouette der Widerspruchsmarke durch ihre Abfolge von
Grol3- und Kleinbuchstaben ,L u K* einen nahezu symmetrischen Einschnitt in der
Bildmitte auf. Dartber hinaus weicht die Formgebung der Buchstaben ,u“ und ,N* -
in jeder Ublichen Schriftart - klar voneinander ab. Im Unterschied zu einem ,N* be-
findet sich die Verbindungslinie bei einem ,u” unten und verlauft geschwungen in
der horizontalen Ebene. Auf eine mogliche Annaherung zwischen einem ,u“ und
dem klein geschriebenen ,n* kommt es nicht an, weil - wie ausgefihrt - bei der
angegriffenen Bildmarke ausschlie3lich die eingetragene Darstellung in Grol3-
buchstaben zugrunde zu legen ist. Die bildlichen Unterschiede zwischen den Mar-
ken sind unter Berticksichtigung ihrer Kirze ohne Weiteres fiir das Publikum
wahrnehmbar. Bei einer Buchstabenkombination, die eine Abklrzung verkorpert,
kommt jedem Einzelbuchstaben eine eigene Bedeutung zu. Deswegen ist davon
auszugehen, dass in einer solchen Zeichengestaltung jeder Buchstabe mit situati-

onsgerechter Aufmerksamkeit betrachtet wird.

Zur Unterscheidung der Streitzeichen tragt dariber hinaus bei, dass sie inhaltlich
eine andere Struktur aufweisen. Die jungere Marke besteht aus einer Kombination
von drei Buchstaben, die als Kirzel fir drei gleichgeordnete Bedeutungseinheiten
verstanden werden. Demgegeniber weist die Widerspruchsmarke einen anderen
Aufbau auf, da - wie bereits dargelegt - der mittlere Buchstabe ,u“ auf3erlich
erkennbar lediglich der Verknipfung der bedeutungstragenden Randbuchstaben
.L* und ,K* dient.

(2) Die Streitzeichen weisen des Weiteren, sofern sie als Buchstabenfolgen,
also wie ,el — en — ka“ und ,el — u — ka" ausgesprochen werden, einen ausrei-
chend anderen Klang auf. Der Laut ,en“ hat eine deutlich hellere Klangfarbe als
der im Gesamteindruck der kurzen Widerspruchsmarke auffallig hervortretende
Vokal ,u“. Noch deutlicher sind die Unterschiede, wenn die Widerspruchsmarke
als ein Wort wiedergegeben wird. In diesem Fall stehen sich die Lautfolgen ,el —

en — ka"“ und ,luk” gegenuber, die sich klanglich deutlich voneinander abheben.
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(3) Ebenso besteht zwischen den Streitzeichen keine begriffliche Ahnlichkeit.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeflihrerin liegen keine Anhaltspunkte
dafir vor, dass das Publikum die Buchstabenfolge ,LNK" im Sinne von ,L AND K*
und damit als englischsprachige Form der von der Widerspruchsmarke verkor-
perten Kombination ,L und K* versteht. Wenn der Buchstabe ,N“ im Englischen die
Bedeutung ,,AND"“ aufweisen soll, wird dies regelmaRig durch geeignete sprachli-
che Mittel, insbesondere durch Aufnahme von Apostrophen oder durch Klein-
schreibung allein des Kirzels ,n“ kenntlich gemacht (vgl. ,www.wikipedia.org®,
Suchbegriff: ,Rhythm and Blues®, der mit ,R&B*, ,R 'n’ B* oder auch mit ,RnB* ab-
gekdrzt wird.). Eine derartige Gestaltung weist die angegriffene Marke, in der die
drei Buchstaben ,LNK* ohne Abstand und in derselben Schriftart sowie -gréRe

nebeneinander stehen, jedoch nicht auf.

Zudem sind die Anforderungen an eine begriffliche Ahnlichkeit erhéht, wenn sich
unter Zugrundelegung der Sichtweise der Beschwerdefihrerin ein deutscher und
ein fremdsprachiger Begriff gegentber stehen. Da Verwechslungen hier lediglich
nach einem Ubersetzungsvorgang moglich sind, kommen sie in der Regel nur bei
gelaufigen  Ausdricken gangiger Fremdsprachen in  Betracht (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9, Rdnr. 302). Bei der Buchstabenfolge ,LNB*
handelt es sich jedoch nicht um einen gelaufigen englischsprachigen Ausdruck, so
dass die Annahme einer begrifflichen Ubereinstimmung zwischen den Vergleichs-

zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen fernliegt.

e) Die im Rahmen der Gesamtabwagung =zu bertcksichtigenden
Einzelfaktoren lassen in ihrer Summe nicht die Annahme einer unmittelbaren
Verwechslungsgefahr zu. Trotz identischer Waren und durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind Verwechslungen bei einer

allenfalls weit unterdurchschnittlichen Markenahnlichkeit nicht zu besorgen.
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Fur das Vorliegen assoziativer Verwechslungsgefahr besteht kein Anhalt.

Die Beschwerde der Widersprechenden bleibt daher ohne Erfolg.

3. Zur Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen
Beteiligten aus Billigkeitsgriinden gemaf 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein
Grund.

4. Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, da ein Antrag
auf mandliche Verhandlung nicht gestellt wurde (8 69 Nr. 1 MarkenG). Auch hat
der Senat die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung nicht fur sachdienlich
erachtet (8 69 Nr. 3 MarkenG).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerugt wird, dass

1 das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit 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 Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tUber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaéltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Schmid

pro



