BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 8/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:140923B28Wpat8.22.0



betreffend die Marke 30 2018 106 495

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. September 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtiickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin

A ANDWARY

ist am 12. Juni 2018 angemeldet und am 12. September 2018 unter der
Nummer 30 2018 106 495 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) gefihrte Register eingetragen worden fir folgende Waren der

Klasse 12: Tretroller [Fahrzeuge]; Transportdreirdder; Schienenfahrzeuge;
Mopeds; Landfahrzeuge; Fahrzeuge zur Beférderung in der Luft;

Fahrrader; Elektromobile fir Personen mit eingeschrankter



Mobilitdt; Elektrofahrzeuge; E-Bikes; Dreirader; Apparate zur

Beforderung auf dem Wasser.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 12. Oktober 2018 vertffentlicht
worden ist, hat die Beschwerdeflhrerin am Montag, den 14. Januar 2019

Widerspruch eingelegt aus

1. der Unionsmarke 16493521

LAND ROVER

die seit dem 8. September 2017 registriert ist fir Waren und Dienstleistungen
der Klassen 1, 4, 30, 35, 41, 43 und 44 sowie fir die Waren der

Klasse 12: Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge; Apparate zur Beforderung auf dem
Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Landfahrzeugmotoren;
Landvehikel; Gelandefahrzeuge; Gelandefahrzeuge;
Fuhrerlose Kraftfahrzeuge [autonome Kraftfahrzeuge],
Rennautos; Aufgearbeitete Oldtimer; Fahrzeuge, als Bausatz
verkauft; Nutzfahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Hybridfahrzeuge;
Militarfahrzeuge; Fahrzeuge zur Verwendung durch Notfall-,
Rettungs- und Suchdienste; Antriebsstrange fur Landfahrzeuge;
Motoren fur Landfahrzeuge; Motoren fir Landfahrzeuge;
Motorradmotoren; Motorradmotoren; Motoren fur Fahrrader;
Motoren fur Fahrrader; Motoren fur Rennwagen; Anhanger
[Fahrzeuge]; Armstitzen fur Fahrzeugsitze; Speziell geformte
Gepackbehaltnisse zum Verstauen im Kofferraum von
Fahrzeugen; Speziell geformte Taschen, Netze und Ablagen als
Organisationshilfen in Kraftfahrzeugen zur Anbringung in
Fahrzeugen; Kopfstitzen flr Fahrzeugsitze; Schonbeziige fur
Kopfstitzen in Fahrzeugen; Schutz- und Zierabdeckungen fir

Fahrzeugaul3enspiegel; Autositzbeziige; Bezlige far



Fahrzeuglenkrader; Angepasste Abdeckungen fur Fahrzeuge;
Fahrzeugrader; Leichtmetallrader; Felgen; Felgen; Reserverader;
Nabenkappen fur Rader; Radkappen; Radkappen; Zahnkranze
fur Fahrzeugrader; Spoiler fur Fahrzeuge; Fahrzeughillen;
Fahrzeugsitze; Fahrzeugsicherheitssitze; Fahrzeuge,
Sicherheitsgurte; Sicherheitsgurte fur Fahrzeuge; Akustische
Sicherheitssignalgerate  fur Fahrzeuge; Diebstahlschutz-,
Sicherungs- und Sicherheitsgerate und - anlagen fir Fahrzeuge;
Kuhlergrills fur Fahrzeuge; Verkleidungsbleche fur
Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugturen; Fahrzeugfenster;
Windschutzscheiben  fur  Fahrzeuge; Fensterglas  fur
Fahrzeugfenster und Windschutzscheiben; Dachfenster fir
Fahrzeuge; Fahrzeugdachfenster; Stol3stangen fur Fahrzeuge;
Fahrzeugmittelkonsolen, als Teile von Fahrzeugen verkauft und
mit eingebauten elektronischen Schnittstellen; Fahrrader;
Dreirader; Teile, Bestandteile und Zubehor fir Fahrrader;
Hoverboards; Scooter [Fahrzeuge]; Quads; Einrader mit Motor;
Karts; Kinderwagen und Kindersportwagen und deren Teile und
Zubehor; Baby-, Kleinkinder- und Kindersitze fir Fahrzeuge;
Sonnenblenden, Dachgepéacktrager, Gepacktrager und -netze,
Fahrradtrager, Segelbretttrager, Skitrager sowie Schneeketten,
alles fur Fahrzeuge; Drohnen; Unbemannte Flugkorper;
Personliche Flugapparate; Luftkissenfahrzeuge;
Unterseefahrzeuge; Dusenfahrzeuge fir den Wassersport;
Ferngesteuerte Fahrzeuge [ausgenommen Spielzeuge]; Teile

und Zusatzteile fur alle vorstehend genannten Waren,

2. der deutschen Wortmarke 30 2014 054 480

LAND



die am 20. Dezember 2016 in das Register des DPMA eingetragen worden ist
fur die Waren der

Klasse 12:

Klasse 28:

Fahrzeuge; Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft
oder auf dem Wasser; Landfahrzeuge; Teile und Zubehor fur
Fahrzeuge; Teile und Zubehor fir Landfahrzeuge;
Kraftfahrzeuge, sowie Teile und Zubehor hierfur;, Fahrrader,
Kinderwagen, Sport-Kinderwagen, sowie Teile und Zubehor fur

vorgenannte Waren

Spiele; Spielzeug; Spielkarten; Turnartikel;  Sportartikel;
Christbaumschmuck; Spielzeugfahrrader fur Kinder; Spielwaren;
Modellbausétze und Spielzeugmodelle fur Landfahrzeuge,
vertrieben als Ganzes oder als Bausatz; Spiele fur tragbare
Computer bzw. Handheld-Computer; Golfbélle; Golftaschen;
Ausbesserungswerkzeuge fur Divots [Goldzubehor];
Pluschspielzeug; Puzzles; Videospielgerate; Spielzeugfahrzeug;
Handschuhe [Zubehor fur Spiele]; tragbare Spiele mit LCD-
Display; Geréte fur Spiele,

3. der deutschen Wortmarke 395 07 030

LAND ROVER

die am 17. Januar 1997 in das Register des DPMA eingetragen worden ist fur
die Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 39, 41 und unter anderem geschutzt ist
fur die Waren der

Klasse 12:

Landfahrzeuge, Motoren fur Landfahrzeuge,
Militarfahrzeuge; Polizeifahrzeuge; Anhanger, Einzelteile

und Bestandteile der vorgenannten Waren.



Die  Widersprechende hat sich im  Widerspruchsformular  auf
Verwechslungsgefahr und die Bekanntheit der Marken ,LAND ROVER" im
Inland bzw. der Europaischen Union berufen. Eine Begrindung hat sie nicht
eingereicht. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im
Widerspruchsverfahren nicht geauf3ert.

Mit Beschluss vom 19. November 2021 hat die Markenstelle fir Klasse 12 des
DPMA den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt,
der zulassige Widerspruch sei unbegriindet, da weder Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichsmarken bestehe noch Anhaltspunkte dafir erkennbar
seien, dass die jungere Marke die Bekanntheit der Widerspruchszeichen
ausnutze. Mangels naheren Vortrags sei von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen auszugehen. Zwar
bestehe zwischen den Vergleichswaren in der Klasse 12 teils Identitat, teils
enge oder durchschnittliche Ahnlichkeit, die jungere Marke halte den
erforderlichen Abstand zu den alteren Vergleichszeichen jedoch ein. In
begrifflicher Hinsicht werde das jlingere Zeichen von dem Wortbestandteil
,Landway" bestimmt, der im Deutschen als ,Landweg" verstanden werde, auch
wenn das Wort in dieser Bedeutung in der englischen Sprache nicht existiere.
Die alteren Zeichen wirden dagegen abweichend als ,Land“ bzw. ,Land
Wanderer“ verstanden. Auch klanglich bestehe keine Ahnlichkeit zwischen
Landway und Land bzw. Land Rover. Das Publikum nehme das jingere
Zeichen nicht als mehrgliedrig wahr. Auch bildlich bestehe keine Ahnlichkeit,
selbst wenn man den eigentimlichen Bildbestandteil der jingeren Marke aul3er
Betracht lasse und nur die Wortbestandteile vergleiche. Das allen gemeinsame
Wortelement ,LAND* gentige nicht zur Begriindung einer Ahnlichkeit zwischen
den Vergleichszeichen. Auch fir eine Verwechslungsgefahr durch
gedankliches In-Verbindung-Bringen bestiinden keine Anhaltspunkte.
SchlieB3lich kénne sich die Widersprechende auch nicht auf einen erweiterten
Schutzumfang wegen Bekanntheit der Marken ,LAND ROVER* berufen, da sie
dazu nichts vorgetragen habe, aber selbst bei unterstellter Bekanntheit sei
wegen der grol3en Zeichenunterschiede nicht davon auszugehen, dass das
Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verkntipfe.



Gegen diesen ihr am 30. November 2021 zugestellten Beschluss richtet sich
die Beschwerde der Widersprechenden vom 22. Dezember 2021.

Sie tragt vor, die Widerspruchsmarken LAND ROVER seien im Inland, in
GrofRbritannien und in der Europaischen Union Uberragend bekannt. Die Marke
sei seit Jahrzehnten in erster Linie fur Kraftfahrzeuge oder Landfahrzeuge
registriert. Die Widersprechende sei 2016 der groRte englische
Automobilhersteller gewesen, was durch Presseberichte und Markenrankings
belegt sei. So sei der LAND ROVER DEFENDER, dessen Produktion 2015
eingestellt worden sei, nach Aussagen der Presse eine Legende. Jaguar und
LAND ROVER seien Autoikonen. Die Marke LAND ROVER sei im Jahr 2015
weltweit auf Platz 13 der teuersten Automotive-Marken platziert gewesen und
habe einen Markenwert von mehreren Milliarden US-Dollar. Es existierten
Bicher und Kalender tber die Fahrzeuge der Marke LAND ROVER. Sie werde
als Dachmarke benutzt, unter der weitere Modelle und Reihen vertrieben
wirden, ndmlich der DEFENDER, der DISCOVERY und die verschiedenen
RANGE-ROVER-Modelle. Samtliche Modelle zeigten auch immer die Dach-
oder Hauptmarke LAND ROVER. Im Jahr 2014 habe die Widersprechende in
der EU und im Europaischen Wirtschaftsraum tber 130.000 Fahrzeuge der
Marke LAND ROVER verkauft, in den Jahren 2016 und 2017 seien jeweils
148.000 Fahrzeuge in der EU und im EFTA-Raum neu zugelassen worden.
Von 2017 bis 2020 seien in Deutschland insgesamt 1.016.000.000 EUR mit
dem Verkauf von Kraftfahrzeugen der Marke LAND ROVER erzielt worden.
Ausweislich der Angaben des Kraftfahrtboundesamtes habe die Marke LAND
ROVER im Jahr 2015 in Deutschland einen Marktanteil von 7,1 % bei
Gelandewagen in Deutschland gehabt und sei damit hinter VW, AUDI und
BMW nach Marktanteilen die viertstarkste Marke fir Gelandewagen in
Deutschland gewesen. Zudem werde die Marke umfangreich beworben. Allein
in Deutschland seien 2017 ca. 20 Mio EUR Werbeaufwendungen fir die
Krafttahrzeuge der Marke LAND ROVER aufgewendet worden. Die
Bekanntheit werde auch durch Entscheidungen des EUIPO bestétigt.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1) LAND
ROVER bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Vergleichswaren
seien identisch oder jedenfalls sehr &hnlich. Zwischen den Vergleichszeichen



bestehe jedenfalls durchschnittliche Ahnlichkeit, da beide Zeichen das Wort
,LAND" am Anfang verwendeten, das bei beiden Zeichen der betonte Teil sei.
Zudem wiesen beide Zeichen einen weiteren englischen Bestandteil auf. Durch
die Binnengrof3schreibung wirke der weitere Bestandteil ,WAY" in der
angegriffenen Marke getrennt. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke
prage sich nicht ein, der Begriff LAND WAY habe sozusagen eine selbstandig
kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke. Phonetisch spiele der
Bildbestandteil ohnehin keine Rolle. Auch begrifflich seien sich die Zeichen
ahnlich, da beide irgendwie mit Fahren auf dem Land, auf dem Boden zu tun
hatten. Jedenfalls bestehe aber mittelbare Verwechslungsgefahr, da LAND
ROVER Teil der bekannten Unternehmenskennzeichnung JAGUAR LAND
ROVER sei und zudem als Dachmarke mit weiteren Marken benutzt werde,
sodass der Verkehr annehmen kénne, LANDWAY sei eine Zweitmarke der
Widersprechenden.

Zudem wirde die angegriffene Marke die Bekanntheit der Widerspruchsmarke
ausnutzen, vor allem aber deren Unterscheidungskraft beeintrachtigen. Bei
dem Wort ,LAND“ déachten alle betroffenen Verkehrskreise in Bezug auf
Fahrzeuge an die Marke LAND ROVER, da es auf dem Markt keine
gleichermalRen bekannten Marken mit dem Bestandteil LAND gebe, was
Ergebnis der jahrzehntelangen Markenpolitik der Beschwerdefihrerin sei. Die
angegriffene Marke sei geeignet, den Markenschutz der alteren Unionsmarke
Zu verwassern.

Auch mit der Widerspruchsmarke zu 2) LAND bestehe Verwechslungsgefahr.
Denn auch hier bestehe Warenidentitat, da samtliche Waren der angegriffenen
Marke unter den Begriff ,Fahrzeuge" der Widerspruchsmarke fielen. Da die
Widerspruchsmarke dber durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfige und
jedenfalls eine geringe Zeichenahnlichkeit vorhanden sei, halte die
angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht ein.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 3) LAND ROVER galten die Aussagen
zur Widerspruchsmarke zu 1), da auch hier die Vergleichswaren im
Identitatsbereich lagen.



Der Widersprechende beantragt sinngemafs,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 12 des DPMA vom
19. November 2021 aufzuheben und die Eintragung der
angegriffenen Marke im mit den Widerspriichen beantragten
Umfang, jedenfalls aber insoweit zu I6schen, als die
angegriffene Marke Schutz fur ,Landfahrzeuge* und
~Elektrofahrzeuge” beansprucht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat auch im Beschwerdeverfahren keine
Stellungnahme abgegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegriindung nebst
Anlagen Bezug genommen.

Die gemalR 8 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulassige
Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht
keine Verwechslungsgefahr gemar 88 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr.
2 MarkenG. Auch unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes gemaf
8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG der Unions-Wortmarke UM 016 493 521 LAND
ROVER sowie der gleichlautenden deutschen Marke 395 07 030 besteht kein
Anspruch auf Léschung der angegriffenen Marke.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil die Beteiligten
eine mundliche Verhandlung nicht beantragt haben und eine solche auch nicht
sachdienlich erschien, 8 69 MarkenG.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009
und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist fir den gegen diese
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Eintragung erhobenen Widerspruch gemal § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit
dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs.
1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung

anzuwenden.

A. Ein Anspruch auf Loéschung der angegriffenen Wort-Bildmarke ZLAanoway
aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke zu 1) LAND ROVER
besteht nicht.

I. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemaR 88
119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umsténde 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 prioritatsalteren 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
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. — Les Editions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24
— RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 — PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Die Vergleichswaren in der Klasse 12 sind teilweise identisch und teilweise weit
uberdurchschnittlich &hnlich.

Eine Ahnlichkeit ist grundséatzlich anzunehmen, wenn die sich gegeniiberstehenden
Waren und/oder Dienstleistungen unter Berlcksichtigung aller fur die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und
Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméaRigen
Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
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wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender
oder einander ergdnzender Produkte oder Leistungen so enge Berlhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, sie
stammten aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH
GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 — Editions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX];
BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 — PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177
Rdnr. 16 — ZOOM/ZOOM).

Das starkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmalRigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen
Verantwortungsbereich fir die Qualitat der Waren und/oder Dienstleistungen zu,
wahrend der regelmaligen Vertriebs- und Erbringungsstatte ein geringeres
Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Erganzung von
Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die
Ware oder Dienstleistung fiur die Verwendung der anderen unentbehrlich oder
wichtig ist (BGH

GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 — DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 30 W
(pat) 22/19 — CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 — Cada Design/CADA).

Die Waren der angegriffenen Marke sind teilweise wortgleich im Warenverzeichnis
der Widerspruchsmarke zul) in Klasse 12 enthalten, namlich Fahrrader, Dreirader,
Elektrofahrzeuge, Apparate zur Beférderung auf dem Wasser. Ein weiterer Teil der
Waren wird von den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffen
umfasst: Tretroller (Fahrzeuge), Mopeds, Schienenfahrzeuge und Landfahrzeuge
der angegriffenen Marke fallen unter die Waren der Widerspruchsmarke
Fahrzeuge, Apparate zur Beforderung auf dem Lande. Transportdreirader werden
von dem Warenbegriff Dreirader der Widerspruchsmarke erfasst. Die Waren der
jungeren Marke Fahrzeuge zur Befoérderung in der Luft weisen engste Ahnlichkeit
zu dem Begriff Apparate zur Beforderung in der Luft der Widerspruchsmarke auf.
Elektromobile zur Beférderung von Personen mit eingeschrénkter Mobilitat lassen
sich unter die Oberbegriffe Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge der Widerspruchsmarke
einordnen. E-Bikes sind identisch mit den weiteren Begriffen Fahrrader,
Elektrofahrzeuge im Verzeichnis der Widerspruchsmarke.
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2. Die Vergleichswaren richten sich Gberwiegend sowohl an breite Verkehrskreise,
namlich an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 — Windsurfing Chiemsee) und an den
Fahrzeugfachhandel sowie die Transportbranche. Die beteiligten Verkehrskreise
werden den Produkten mit gesteigerter Aufmerksamkeit begegnen, da es sich um
hochpreisige Waren handelt, die sich der Verbraucher nur gelegentlich im Leben
leistet und mit deren Anschaffung er sich deshalb vorab grindlich beschétftigt.
Gleiches gilt fur den Fachverkehr, da die Waren zu den kostenintensiven
Investitionsgitern gehdren, deren Funktionsfahigkeit und Haltbarkeit fur den
Betrieb des jeweiligen Unternehmens von maligeblicher Bedeutung ist. Der
erforderliche Zeichenabstand zu Vermeidung einer Verwechslungsgefahr verringert
sich in Folge der Uberdurchschnittlichen Aufmerksamkeit des angesprochenen
Verkehrs.

3. Die Widerspruchsmarke LAND ROVER verfugt von Haus aus Uber
durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die fur Gelandewagen durch langjéhrige
intensive Benutzung bis zur Bekanntheit gesteigert ist.

a) Die originare Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhéngig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel fir
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprdgen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2010, 1096
Rdnr. 31 — BORCO/HABM [Buchstabe]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 —
INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung
abzustellen. Marken, die Uber einen fur die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen
erkennbar beschreibenden Anklang verfiigen, haben regelmaRig nur geringe
originare Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 — ISET/ISETsolar;
GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 — pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor,
die fur eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler
Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX).
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Die altere Marke setzt sich aus den Bestandteilen ,LAND“ und ,ROVER®
zusammen.

Das englische Wort LAND gehort in der Bedeutung ,Land, Boden® zum
Grundwortschatz der englischen Sprache und wird auch im Deutschen wegen der
begrifflichen Identitdt zum deutschen Wort ,Land“ unmittelbar verstanden. Es ist als
beschreibender Hinweis auf das Einsatzgebiet jedenfalls von Landfahrzeugen und
Gelandewagen geeignet.

Das englische Wort ,ROVER* leitet sich aus dem Verb ,to rove®, ,herumstreichen,
sich herumtreiben“ ab und hat die Bedeutung ,Wandernde/r, Streunender”. Ein
.rover vehicle" hat die deutsche Bedeutung ,Gelandewagen®. In der Raumfahrt
bezeichnet der Begriff ,Rover” ein bemanntes oder ferngesteuertes Fahrzeug zur
Erkundung der Oberfliche von Himmelskérpern (https://www.cosmos-
indirekt.de//Physik-Schule/Rover_(Raumfahrt)). AulRerhalb dieser speziellen und
fur den allgemeinen Verkehr eher unbekannten Bedeutung wird der Begriff ,rover”
vom inlandischen Verkehr allerdings nicht verstanden, da er nicht zum englischen
Grundwortschatz gehort, dessen Kenntnis man allgemein voraussetzen kann.
Daher kommt ihm im Inland auch keine sachliche Bedeutung zu. Der Gesamtbegriff
,Land Rover“ hat daher keine eindeutige Bedeutung, sondern vermittelt allenfalls
eine unklare Assoziation mit Landschaft und Gelande, weshalb ihm im Inland von
Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzusprechen ist.

In ihrer Gesamtheit beinhaltet die Wortkombination LAND ROVER damit keinen
eindeutigen sachlichen Bezug zu den Vergleichswaren in der Klasse 12. Die
Widerspruchsmarke zu 1) verfugt damit von Haus aus fur diese Waren uber
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,LAND ROVER® ist durch
jahrelange Benutzung der Marke fir Gelandewagen erheblich gesteigert. Fur die
Annahme einer erhthten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensitat, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur
Forderung der Marke sowie ggf. demoskopischer Befragungen zwecks Ermittlung
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des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf
Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st.
Rspr.: EUGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 — Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr.
29 —Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 — SIERRA ANTIGUO). Die erhdhte
Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. — SIERRA ANTIGUO,
GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 — INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch
fortbestehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 —
KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist
von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die
Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR
2006, 859 Rdnr. 33 — Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 — Fireslim/Fire;
GRUR-RR 2015, 468, 469 — Senkrechte Balken). Auch wenn es sich um eine
Unionsmarke handelt, muss die gesteigerte Kennzeichnungskraft im
Kollisionsgebiet, hier also im Inland vorliegen, um im Widerspruchsverfahren gegen
eine deutsche Marke Bertcksichtigung zu finden (vgl. BGH GRUR 2018, 79
Rdnr. 24 — OXFORD/Oxford; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67
— VOLKSWAGENY/Volks.Inspektion).

Bei der Widerspruchsmarke zu 1) handelt es sich um eine gerichtsbekannte
Dachmarke fir Gelandewagen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ist nicht nur in anderen Gebieten der Europaischen Union, sondern auch im hier
malfigeblichen Kollisionsgebiet, im Inland, gesteigert. In der Europaischen Union
hat die Beschwerdeflhrerin laut Press Release der ACEA (Bl. 71 d.A.) unter der
Marke in 2016 148.947 Fahrzeuge (Gesamtzahl Pkw-Neufahrzeuge 14.641.415,
Bl. 70 d. A.) verkauft, in 2017 147.758 (Gesamtzahl Neufahrzeuge 15.137.732). In
Deutschland, also im Kollisionsgebiet, wurden 2017 22.000 Fahrzeuge verkauft,
2018 20.000 und 2019 und 2020 jeweils 15.000 (BI. 108 d.A.). Auch wenn sich die
Absatzzahlen im Vergleich zu den Gesamtzulassungszahlen fiir Pkw in Grenzen
halten, ist jedenfalls fur Gelandewagen von einer Steigerung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch im Inland auszugehen. Denn
die Beschwerdefuhrerin hat unwidersprochen und unter Verweis auf eine

Veroffentlichung des Kraftfahrzeugbundesamtes dargelegt, dass sie im Inland in
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2017 einen Marktanteil von 7,1 % an den Neuzulassungen von Geldndewagen
erzielt hat. Auch die als Anlagen zur Beschwerdebegriindung vorgelegten
vielfaltigen Veroffentlichungen zum Thema Land Rover und die Aufwendungen fir
Werbung in Deutschland von knapp 20 Mio EUR im Jahr belegen die durch
intensive  Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke fir
Gelandewagen. Zudem wurde und wird die Marke als Firmenschlagwort in dem
Firmenbegriff ,Jaguar Land Rover Limited“ verwendet, was ebenfalls zu der
Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft beitragt (BGH GRUR 2014, 382 Rdnr. 22
— REAL-Chips). Die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fir
Gelandewagen strahlt auch auf eng benachbarte Warenbereiche aus, sodass ihr
fur Personenkraftwagen ein erhdohter Schutz zukommt, der zu einer Steigerung des
erforderlichen Abstands zwischen den Vergleichsmarken fir die im Identitats- oder
Ahnlichkeitsbereich von Personenkraftwagen liegenden Waren der jingeren Marke
fuhrt.

4. Der bei identischen bis weit Gberdurchschnittlich ahnlichen Vergleichswaren,
hoher Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs und in einzelnen
Warenbereichen erheblich gesteigerter Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke erforderliche sehr hohe Abstand zwischen der angegriffenen
und der Widerspruchsmarke zu 1) wird von der angegriffenen Marke gewabhrt,
sodass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen
nicht besteht.

MaRgeblich fur die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken unter Bertcksichtigung der unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr.28 — RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 —
Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Das schliel3t nicht aus, dass
unter Umsténden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fur den
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durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kénnen (EuGH GRUR 2007, 700
Rdnr. 41 — HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELOQO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31
— RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr.14 - Maalox/Melox-GRY).
Voraussetzung hierfur ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den
Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die
Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit im
(Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60
— Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28
— RETROLYMPICS). Dabei geniugt fur die Bejahung der Zeichenahnlichkeit
regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche
(EuGH a. a. O. — Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSOL]; BGH a. a. O.
— RETROLYMPICS).

a) Klanglich wird die angegriffene Marke h?w durch ihren Wortbestandteil
LANDWAY gepréagt. Damit unterscheidet sie sich von der Widerspruchsmarke zu
1) ,LAND ROVER* klanglich deutlich. Zwar stimmt die jeweils erste Silbe LAND der
Vergleichszeichen Uberein. Die Widerspruchsmarke verflugt jedoch Uber zwei
weitere Silben RO-VER, wahrend die angegriffene Marke nur eine weitere Silbe
SWAY* aufweist. Insbesondere die mittlere Silbe ,RO* hebt sich deutlich von der
zweiten Silbe der angegriffenen Marke ,WAY"“ ab. Auch unterscheiden sich die
Wortbestandteile in der Vokalanordnung —&-ai- gegenuber &-o-e. Auch die
Unterschiede in den Konsonantenfolgen L-ndw und L-ndr-v-r sind selbst bei
schlechter Ubermittlung klar horbar. Eine klangliche Pragung der Vergleichsmarken
durch das Ubereinstimmende kennzeichnungsschwache Element ,LAND" scheidet
aus, da einerseits in der Widerspruchsmarke der weitere kennzeichnungskraftige
Bestandteil ,ROVER* nicht gegenuber dem von Haus aus
kennzeichnungsschwachen Element ,LAND“ zurlcktritt und andererseits das
Wortelement ,LAND* in der angegriffenen Marke mit dem weiteren Begriff WAY zu

einem klanglich stimmigen Gesamtbegriff verbunden ist, sodass der
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angesprochene Verkehr auch hier die Silbe ,WAY* in der Wahrnehmung nicht
vernachlassigen wird. Zwischen den Zeichen besteht daher klanglich nur eine weit
unterdurchschnittliche Ahnlichkeit, aus der auch bei identischen Vergleichswaren
und Bekanntheit der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht

abgeleitet werden kann.

b) Auch bildlich besteht nur entfernte Ahnlichkeit. Zum einen verfiigt die jingere

Marke LANDWAY zusatzlich uber eine oberhalb des Wortelements
angeordnete wappenartige Grafik mit finf Sternen im oberen Wappenbereich, unter
denen der Wortbestandteil LANDWAY Uber einem Bildelement wiederholt ist, das
an eine stilisierte Sonne mit Strahlen oder eine Landschaft mit Straen und Feldern
erinnert und den unteren Teil des Wappens ausfillt. Auch wenn diese Grafik vage
an eine Landschaft erinnert und damit Assoziationen zu Fahrten unter freiem
Himmel zu wecken vermag, tritt sie aufgrund ihrer Eigentiimlichkeit nicht vollstandig
hinter dem Wortbestandteil Landway zurtick. Aber selbst wenn man mit der
Widersprechenden unterstellt, dass die Marke auch bildlich durch ihren
Wortbestandteil LANDWAY gepragt ist, besteht wegen der schriftbildlichen
Unterschiede der Wortbestandteile lediglich eine weit unterdurchschnittliche
Zeichenahnlichkeit. Zwar verfiigen beide Wortbestandteile Uber die identische am
Wortanfang stehende Buchstabenfolge ,LAND". Dieses Element ist aber wegen
seiner Eignung, als Hinweis auf den Anwendungsbereich der meisten
beanspruchten Vergleichswaren zu dienen, flr diese kennzeichnungsschwach,
sodass eine hinreichende Zeichenahnlichkeit allein aus ihm nicht abgeleitet werden
kann. Zudem ist es in dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke in einen
einheitlichen Gesamtbegriff eingebettet, hat dort also keine selbstandig
kollisionsbegriindende Stellung. Die Widerspruchsmarke setzt sich zusammen aus
zweil Wortern, von denen das zweite — abweichende Wort - ROVER mit flnf

Buchstaben wesentlich langer ist als der aus drei vollig anderen Buchstaben
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bestehende zweite Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens ,WAY®. In
schriftbildlicher Hinsicht liegt daher wenn Uberhaupt nur eine sehr geringe

Ahnlichkeit vor, die eine Verwechslungsgefahr nicht begriindet.

c) Begrifflich besteht keine Ahnlichkeit. Begriffiche Verwechslungen sind zu
befurchten, wenn sich Worter der deutschen Sprache oder einer gelaufigen
Fremdsprache gegeniberstehen, die ihrem Sinn nach vollstandig oder doch im
Wesentlichen tbereinstimmen, also Synonyme darstellen. Die Widerspruchsmarke
hat fir den inlandischen Verkehr, der das englische Wort ROVER nicht kennt,
keinen klaren Begriffsinhalt. Die Verkehrskreise, die den Begriff kennen, werden die
Wortfolge als ,Land-Wandernder, im Land Herumstreunender® verstehen. Der
Wortbestandteil der angegriffenen Marke wird dagegen von dem angesprochenen
inlandischen Verkehr als Gesamtbegriff im Sinne von ,Landweg“ verstanden
werden. Der englische Begriff ,way“ gehort ebenfalls zum englischen
Grundwortschatz und hat die Bedeutung ,,Art und Weise, Weg, Methode“. Das Wort
landway existiert in der englischen Sprache nicht. Der deutsche Begriff Landweg
wird im Englischen mit country way ausgedrickt. Gleichwohl wird der deutsche
Verbraucher, dem diese sprachlichen Feinheiten nicht prasent sind, den Begriff im
Sinne von ,Landweg* verstehen. Uber den gemeinsamen Bestandteil LAND wird
allenfalls eine vage begriffliche Assoziation zwischen den Marken hergestellt, die
fur das Vorliegen einer begrifflichen Ahnlichkeit nicht geniigt. Denn bloRe
assoziative gedankliche Verbindungen fallen nicht unter den Schutzbereich gemaf
8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (Strobele/Hacker/Thiering Markengesetz, 13. Aufl. 8 9
Rdnr. 509)

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der

angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist ebenfalls zu verneinen.
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a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens
scheidet schon mangels vorgetragener und benutzter Markenserie der
Widersprechenden aus. Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, eine Vielzahl
von eingetragenen Marken zu besitzen, aber keine Ausfihrungen zu deren
Benutzung gemacht. Soweit sie dargelegt hat, die Widerspruchsmarken zu 1) und
3) als Dachmarke in Verbindung mit den Typenbezeichnungen DEFENDER,
DISCOVERY und RANGE ROVER zu benutzen, fehlt es an Ausfiihrungen, ob diese
Markenkombinationen in dieser Weise auch registriert sind. Zudem fugt sich die
jungere Marke in diese benutzten Markenkombinationen nicht ein, da sie
andersartig, namlich ohne den Bestandteil ROVER und durch Einbindung des
Bestandteils LAND in einen Gesamtbegriff gebildet ist. Es ist deshalb nicht davon
auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein mit der jingeren Marke
gekennzeichnetes Fahrzeug als ein weiteres Serienmodell der Widersprechenden
ansehen wirden.

b) Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen.

Eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn trotz
der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ahnlichkeit des Sinngehalts
und einer entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehorigkeit
geschlossen werden kann (BGH Mitt. 1968, 196, 197 — Jagerfurst/Jagermeister;
BPatGE 3, 86, 87 f. — KORNKATER/Korn-Katze; 22, 214
— BEERENHEXE/Waldhexe; 28, 57, 63 —PLAYMEN/PLAYBOY; BPatG
26 W (pat) 115/04 — EICHEN QUELLE/Eichbaum).

Bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen ist jedoch Zurlickhaltung geboten.
So sind vor allem Ubereinstimmungen in beschreibenden oder sonst
kennzeichnungsschwachen Aussagen nicht geeignet, eine herkunftshinweisende
Assoziation auszuldosen (vgl. BPatG 26 W (pat) 83/08 — FRUUTA/Fructa;
33 W (pat) 155/05 — Giro Zero/Giro uno). So liegt der Fall aber hier, weil der
Bestandteil LAND in beiden Marken aus den bereits dargelegten Grinden
kennzeichnungsschwach ist.

c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.
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Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Ubereinstimmung aber von wirtschaftlichen
oder organisatorischen Zusammenhangen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.
Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umsténde
angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45
— Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69
— Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der standigen Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europaischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht
ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte
Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstandig
kennzeichnende Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild der
zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt
(vgl. EUGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 —- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865,
866 — Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 — Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101
Rdnr. 54 — Gelbe Worterbiicher).

Dies scheidet hier aber aus. Die altere Marke ist in die jingere nicht vollstandig
Ubernommen und das Wortelement ,Land” der alteren Marke nimmt in der jingeren
keine selbstandig kennzeichnende Stellung ein, sondern ist Teil des Gesamtbegriffs
Landway. Der Einwand der Beschwerdefiihrerin, der Begriff ,Land" werde wegen

der BinnengroBschreibung in LANDWAY 55 selpstandiger  Begriff
wahrgenommen, ist unzutreffend. Zwar sind die drei Buchstaben ,WAY* am
Wortende etwas grof3er als die davor platzierten Buchstaben ,AND®. Diese
BinnengroR3schreibung ist aber relativ unauffallig, da der Wortbestandteil
ausschlief3lich aus Gro3buchstaben besteht und der Anfangsbuchstabe wesentlich
gro3er hervorgehoben ist als der Anfangsbuchstabe des Wortelements WAY, der
kaum Uber den ihm vorangestellten Buchstaben D hinausragt. Zudem tragt auch
die wappenartige graphische Umrahmung Uber dem Wortelement, in der sich
dieses wiederholt und von dem Wappen mit seinen Bildelementen eingefasst und
umrahmt erscheint, zu der Wahrnehmung als einheitlicher Begriff bei.

Insgesamt fehlt es daher an den Voraussetzungen fur eine Verwechslungsgefahr
geman 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
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II. Die Loschung der jungeren Marke kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt des
Sonderschutzes der bekannten Marke erfolgen (88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG).

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 12. Juni 2018 und damit nach dem
1. Oktober 2009 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (8 158 Abs. 2 und 3
MarkenG). Die am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Anderungen des § 9
MarkenG sind fiir die Entscheidung im vorliegenden Streitfall ohne Bedeutung (vgl.
hierzu BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 13 — RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058
Rdnr. 15— KNEIPP). Die seit dem 14. Januar 2019 geltende Fassung des § 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG stellt eine Anpassung der Vorschrift an die Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europaischen Union dar, mit der dieser den Bekanntheitsschutz
nach Mal3gabe der Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich identischer oder
ahnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet hatte (vgl. EUGH GRUR 2003,
240 Rdnr. 30 — Davidoff [Davidoff/Durfee]). Dies entspricht der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rdnr. 76 — Sparkassen-Rot/
Santander-Rot).

Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke geléscht werden,
wenn sie mit einer prioritatsalteren, im Inland bekannten Marke identisch oder
ahnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung
der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeintrachtigen wurde.

1. Eine Marke ist bekannt im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte
Prozentsatze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuUGH GRUR 2009,
1158 Rdnr. 24 - PAGO/Tirolmilch [Pago]). MalRgeblich sind bei der Prifung dieser
Voraussetzungen alle relevanten Umstande des Falles, also insbesondere der
Marktanteil der alteren Marke, die Intensitat, die geografische Ausdehnung und die
Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen
zu ihrer FOrderung getatigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. — General
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Motors/Yplon [Chevy]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 — WUNDERBAUM II; GRUR
2015, 1114 Rdnr. 10 — Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20
— Goldbaren; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 —OTTO Cap). Die Bekanntheit muss
bereits zum Prioritatszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH
GRUR a.a. 0. Rdnr.13f. —SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22
— INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O.
— INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 — KNEIPP). Da es sich bei der
Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, muss die Bekanntheit in einem
Teil der Europaischen Union gegeben sein (EuGH GRUR 2015, 1002 Rdnr. 30, 34
— Iron & Smith/Unilever), wobei von einer auf der Bekanntheit fudenden Ausnutzung
oder Beeintrachtigung der Kennzeichnungskraft der Unionsmarke nicht
ausgegangen werden kann, wenn die Widerspruchsmarke im Kollisionsgebiet vollig
unbekannt ist. Deshalb wird es gentigen, wenn ein wirtschaftlich nicht unerheblicher
Teil des Verkehrs die Kollisionsmarke kennt und das Kollisionszeichen mit ihr
gedanklich verknlpft (Strobele/Hacker/Thiering Markengesetz, 13. Aufl. §14
Rdnr. 377).

2. Zwar ist die Widerspruchsmarke zu 1) LAND ROVER fir Gelandewagen eine
bekannte Marke im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Dies ist offenkundig und ergibt sich auch aus den von der Beschwerdefiihrerin
vorgelegten Unterlagen, gegen deren Inhalt die Beschwerdegegnerin keine
Einwendungen erhoben hat. Wie dem Senat aus eigener Anschauung bekannt ist,
ist die Marke LAND ROVER eine seit Jahrzehnten eingefuhrte Dachmarke fur
Gelandewagen des britischen Fahrzeugherstellers JAGUAR LAND ROVER. Die
unter der Marke vertriebenen Fahrzeuge weisen charakteristische
Gemeinsamkeiten auf und stehen in dem Ruf, einfach und widerstandsfahig
aufgebaut und daher zuverlassig und leicht zu reparieren zu sein. Auch im
Kollisionsgebiet allgemein bekannt war die Vorliebe der britischen Konigin Elisabeth
. fur die Gelandefahrzeuge der Widerspruchsmarke, die sie auf ihren Landereien
personlich lenkte und dank ihrer im 2. Weltkrieg erworbenen Ausbildung auch selbst
reparieren konnte.
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Die Beschwerdefuhrerin erzielt mit der Marke nicht nur in der Europaischen Union,
sondern auch im Kollisionsgebiet seit Jahren erhebliche Umsétze und verflgt Gber
einen Marktanteil von 7,1 Prozent an den im Inland verkauften Gelandewagen

3. Es besteht jedoch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke LaNDWaY .
ihre Benutzung im geschaftlichen Verkehr unterstellt — gedanklich mit der
bekannten Widerspruchsmarke LAND ROVER verknupft wird (vgl. EuGH GRUR
2008, 58 Nr. 29 — Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Nr. 41 — adidas/Marca;
BGH GRUR 2011, 1043 Nr. 54 — TUV II; GRUR 2015, 1214 Nr. 20 — Goldbaren;
GRUR 2020, 410 Nr. 28 — OKO-TEST I).

Die Frage, ob eine gedankliche Verknlpfung zwischen zwei Kennzeichen
stattfindet, ist unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des konkreten
Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ahnlichkeit der einander
gegenuberstenenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen
einschlie3lich des Grades ihrer Néhe, das Ausmal} der Bekanntheit der
Klagemarke, ihre originare oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft
und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zéhlen (Vgl. EuGH a. a. O.
Adidas/Fitnessworld; EuGH a.a.O.- adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rn.41f
Intel/CPM; GRUR Int 2011, 500 Rn. 56 — TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; BGH
GRUR 2015, 1214 — Goldbaren; GRUR 2017, 75 Nr. 37 Wunderbaum Il; GRUR
2020, 401 Nr. 28 OKO-TEST 1). Bei fehlender Zeichenahnlichkeit kommt ein
Anspruch nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (vgl. BGH GRUR 2009
Nr. 49 — OSTSEE-POST; GRUR 2015, 75 Nr. 32 — Goldbaren; GRUR 2020, 401
Nr. 28 — OKO-TEST ).

Die Markené&hnlichkeit ist dabei im Ausgangspunkt nach den auch fir 8 9 Abs. 1
Nr.2 MarkenG geltenden Grundatzen zu beurteilen, mithin kann sie sich
gleichermaRRen aus Ubereinstimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der
Bedeutung ergeben (BGH a. a. O. — Goldbaren; GRUR 2015, 1114 Nr. 23
— Springender Pudel), wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der
einander gegenuberstehenden Marken ankommt, wenngleich im Rahmen des
Bekanntheitsschutzes nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG anders als bei § 9 Abs. 1
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Nr. 2 MarkenG nicht erforderlich ist, dass eine Verwechslungsgefahr oder
Herkunftstauschung besteht, sondern es geniigt, dass der Grad der Ahnlichkeit
zwischen der bekannten Marke und dem jungeren Zeichen bewirkt, dass die
beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander
verknipfen (EuGH a. a. O. — Adidas/Fitnessworld; EUGH a. a. O. — adidas/Marca;
GRUR 2009, 56 Nr. 30 Intel/CPM; BGH a. a. O. — Springender Pudel).

Bei der Prifung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine
umfassende Beurteilung aller relevanten Umstédnde des konkreten Falles
vorzunehmen, insbesondere des AusmalRes der Bekanntheit und des Grads der
Unterscheidungskraft der Marke, des Grads der Ahnlichkeit der einander
gegenuberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und des Grads
ihrer Nahe. Eine Ausnutzung liegt umso eher vor, je groRBer die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke ist. Je unmittelbarer und
starker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto gréR3er ist die
Gefahr, dass die gegenwartige oder kinftige Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke in unlauterer Weise
ausnutzt (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 44 — L'Oréal u.a.; BGH GRUR 2020, 401
Rn. 41 — OKO-TEST I; GRUR 2020 405 Rn. 57 — OKO-TEST ).

Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke
identischen oder ihr ahnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser
Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu
profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafir eigene
Anstrengungen machen zu mussen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des
Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung
ergebende Vorteil als ein unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der
Wertschéatzung der Marke anzusehen.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend, auch unter Bericksichtigung der hohen
Bekanntheit der Widerspruchsmarke LAND ROVER fur die im ldentitats- bzw.
engsten Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren ,Landfahrzeuge* nicht erfiillt, da es
an einer dafur hinreichenden Zeichenahnlichkeit fehlt.
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Zwar stimmt die angegriffene Marke mit dem ersten Bestandteil der
Widerspruchsmarke ,LAND* Uberein und sie verbindet ihn wie diese an zweiter
Stelle mit dem klanglich und schriftbildlich zwar deutlich von der
Widerspruchsmarke LAND ROVER abweichenden, aber ebenfalls die Assoziation
an Gelandefahrten hervorrufenden Wort ,way“. Die Ubereinstimmung in dem
Bestandteil ,LAND" ist jedoch trotz ihrer Stellung am erfahrungsgemaf besonders
beachteten Zeichenanfang wegen des starken beschreibenden Bezugs dieses
Bestandteils fir Gelandewagen allein nicht geeignet, eine Erinnerung an die
Widerspruchsmarke ,LAND ROVER" hervorzurufen. Denn es ist davon
auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bekanntheit des
Widerspruchszeichens eher mit dem klangstarken und langeren zweiten
Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ,ROVER" verbinden, dessen sachliche
Bedeutung sie im Gegensatz zu dem vorangestellten Wort ,LAND* nicht unmittelbar
erfassen. Daflr, dass sie den Bestandteil ,LAND" auch isoliert ohne den weiteren
Bestandteil ROVER mit der Marke der Widersprechenden verknipfen, fehlt es an
Anhaltspunkten.

Der Vortrag der Beschwerdefuhrerin, im einschlagigen Warenbereich die
bekannteste Marke mit dem Bestandteil ,LAND" zu sein, greift nicht durch. Denn
die Widerspruchsmarke verfigt insoweit nicht tiber eine Alleinstellung. Wie sich aus
der von ihr selbst als Anlage GvW 21 vorgelegten Tabelle des
Kraftfahrzeugbundesamtes fiir 2015 ergibt, verwendet mit der Firma Toyota ein
weiterer Hersteller den Bestandteil ,LAND“ als Bezeichnung fir seinen
Gelandewagen ,TOYOTA LAND CRUISER" und war damit jedenfalls bereits seit
2014 auf dem inlandischen Markt prasent. Auch diese Drittmarke verbindet den
Bestandteil ,LAND" in vergleichbarer Weise wie die Widerspruchsmarke zu 1) mit
einem weiteren Begriff. Das englische Wort ,CRUISER" leitet sich ab von ,to cruise”
mit der deutschen Bedeutung ,spazieren fahren“. Der Begriff weist damit
Ahnlichkeiten mit dem Begriff ,ROVER" in der Wortlange, Struktur und der
Bedeutung auf. Die von der Beschwerdefuhrerin angedeutete Alleinstellung
beziglich des Ubereinstimmenden Markenmerkmals ,LAND* besteht damit nicht,
sodass auch nicht davon auszugehen ist, dass die angegriffene Marke allein wegen
des Ubereinstimmenden kennzeichnungsschwachen Bestandteils trotz seines
Sachbezugs zu den mit ihm bezeichneten Waren und der markanten
Zeichenabweichungen im Ubrigen bei den angesprochenen Verkehrskreisen die



- 26 -

Erinnerung an die Widerspruchsmarke unmittelbar hervorruft und sich deren hohen
Aufmerksamkeitswert zunutze macht.

B. Auch aus der Widerspruchsmarke zu 2) LAND besteht kein Loschungsanspruch
gemalR § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bekanntheitsschutz gemafl § 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG hat die Beschwerdefuihrerin hier selbst nicht geltend gemacht.

I. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken nicht.

1. Die Vergleichswaren bewegen sich zwar ebenfalls im Identitats- bzw. engen
Ahnlichkeitsbereich. Die Apparate zur Beférderung auf dem Wasser sind identisch
in beiden Warenverzeichnissen vorhanden, die Ubrigen Waren der angegriffenen
Marke lassen sich unter den Oberbegriff Fahrzeuge der Widerspruchsmarke
einordnen. Auch hier ist von einer gesteigerten Aufmerksamkeit des
angesprochenen Verkehrs, bestehend aus allgemeinen Verbrauchern und dem
Fachverkehr im Bereich Autohandel und gewerblichen Nutzern auszugehen.

2. Die Widerspruchsmarke LAND weist flr die relevanten Vergleichswaren von
Haus aus nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Denn der
Begriff ,LAND" im Sinne von Boden, Erde, Gebiet, Festland kann fir Fahrzeuge als
Sachhinweis auf deren Einsatzgebiet, namlich die Fortbewegung zu Lande
verstanden werden. Eine Steigerung der urspringlichen Kennzeichnungsschwache
fur Gelandewagen bzw. Personenkraftwagen durch die Verwendung in der
Kombinationsmarke LAND ROVER st nicht ersichtlich und von der
Beschwerdefuhrerin auch nicht geltend gemacht.

3. Die jungere Marke hélt den aufgrund der Warenidentitat einerseits und der
gesteigerten Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs und der
unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke andererseits
erforderlichen durchschnittlichen Abstand zu der élteren Marke LAND in klanglicher,
bildlicher und begrifflicher Hinsicht ein.

a) Klanglich stehen sich ,Landwei“ oder ,landwéi“ und ,land“ gegeniber. Der
angesprochene inlandische Verkehr hat keinen Anlass, das deutsche
Widerspruchszeichen englisch auszusprechen, da ,Land“ ein deutsches Wort ist.
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Demgegeniber erkennt er den Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens wegen
der zweiten Silbe WAY ohne weiteres als englischen Begriff und wird dazu
tendieren, ihn englisch auszusprechen. Damit unterscheiden sich die
Vergleichszeichen nicht nur in der Silbenzahl, sondern auch im Klang und der
Lautfolge der Vokale, sodass allenfalls von einer unterdurchschnittlichen
Ahnlichkeit ausgegangen werden kann, die wegen der gesteigerten
Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr
beflirchten lasst.

b) Auch schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichszeichen grundlegend,
zunachst durch die eigentimliche wappenartige Grafik der jungeren Marke, die in
der alteren keine Entsprechung hat. Aber auch die Wortbestandteile unterscheiden
sich maRRgeblich. Zwar stimmen die Wortbestandteile in den ersten vier Buchstaben
Uberein, die angegriffene Marke verfligt aber tGiber drei weitere Buchstaben, die sich
zudem mit den ersten vier zu einem leicht lesbaren Gesamtbegriff verbinden und
zu einem deutlich langeren Erscheinungsbild - sieben gegeniber vier Buchstaben
- fuhren und daher allenfalls geringe Ahnlichkeit aufweisen.

c) Eine begriffliche Ahnlichkeit ist nicht gegeben, da die jiingere Marke als
englischer Begriff fir ,Landweg” verstanden wird, wahrend die altere Marke als
deutscher Begriff Land wahrgenommen wird, die Begriffe mithin keine synonyme
Bedeutung haben.

II. Auch eine Verwechslungsgefahr durch selbstandig kennzeichnende Stellung der
alteren in der jungeren Marke scheidet aus. Zwar ist die altere in der jingeren
vollstandig tbernommen. Sie hat dort jedoch keine selbstéandig kennzeichnende
Stellung, sondern ist in den Gesamtbegriff LANDWAY eingebunden. Die
unauffallige BinnengroR3schreibung des zweiten Wortbestandteils WAY fuhrt wie
bereits dargelegt nicht von der Wahrnehmung als Gesamtbegriff weg.

lll. Schlie3lich scheidet auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung
gebracht werden, aus. Die Beschwerdefuhrerin hat dazu selbst nichts vorgetragen,
weder ist ersichtlich, dass die Marke als Stammbestandteil einer Serie der
Widersprechenden dient, noch ist sie in der jungeren Marke mit einem
Unternehmensbegriff kombiniert.
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C. Aus der Widerspruchsmarke zu 3), deren Zeichen LAND ROVER identisch mit
der Widerspruchsmarke zu 1) ist, besteht aus den unter A) dargelegten Griinden
ebenfalls kein Loéschungsanspruch gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 MarkenG. Da die
Warenverzeichnisse sich ebenfalls im Identitdts- bzw. etwas weiteren
Ahnlichkeitsbereich bewegen, bestehen keine maRgeblichen Unterschiede zur
Sachlage betreffend die gleichnamige Unionswiderspruchsmarke zu 1), sodass
vollumfanglich auf die dortigen Ausfiihrungen verwiesen werden kann.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

D. Griunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden nach 8§ 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmalRlig besetzt
war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des
Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Fiuhrung des
Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt
hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Hacker Uhlmann Berner



