BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 172/02

(Aktenzeichen) Verkindet am
9. November 2004

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 69 341

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 9. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Gegen die am 15. April 1999 verdffentlichte Eintragung der am 1. Dezember 1998

angemeldeten Wort-Bildmarke

@%XU

fur ,Schuhwaren* ist Widerspruch fur Schuhwaren eingelegt worden aus der am

1. Juni 1996 angemeldeten Gemeinschaftsmarke 67009



MOTO

die am 17. April 2001 fur Waren der Klassen 14, 18 und 25, u.a. fur ,Schuhwaren;
Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Sandalen, Trainingsschuhe, Strumpfwaren und ge-
wirkte und gewebte Unterwasche; Kopfbedeckungen; Hite; Mitzen; Baskenmut-
zen; Hals-, Kopf-, Schulterticher; Handschuhe; Faustlinge; keine der vorstehend
genannten Waren speziell zur Verwendung mit Motorradern” eingetragen worden
ist. Die Widerspruchsmarke ist im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf die Ar-
cadia Group Brands Ltd., Ubertragen und am 11. April 2002 im Gemeinschafts-

markenregister umgeschrieben worden.

Hinsichtlich der ebenfalls angemeldeten, vom Harmonisierungsamt aufgrund eines
Widerspruchs zuriickgewiesenen Waren ,Bekleidungsstucke, Gurtel” ist die Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung 67009 auf Antrag der damaligen Anmelderin vom
7. Dezember 2000 gemalR Art. 108, 109 GMV in eine nationale Markenanmeldung
umgewandelt worden. Nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis der natio-
nalen Anmeldung beschrankt und der Senat daraufhin mit Beschluss vom
8. Juli 2003 (27 W(pat) 170/02) die Zurickweisung der Anmeldung durch die Mar-
kenstelle aufgehoben hatte, ist die Marke am 28. August 2003 mit dem Anmelde-
tag vom 1. April 1996 unter der Nr. 301 07 266 eingetragen worden fir die Waren
.Bekleidungssticke, namlich Bademantel, Badeanzlige, Badehosen, Strandklei-
dung, Boas, Mieder, Camisoles, Strickjacken, Bustenhalter, Korseletts, Korsetts,
Kleider, Jacken, Morgenméantel, Ohrenschitzer, Kittel, Jacketts, Jerseykleidung,
Tragerrocke, Wirkwaren, Leggings, Nachthemden, Mantel, Schlafanziige, Pettico-
ats, Pullover, Saris, Schals, Hemden, Shorts, Récke, Anzlge, T-Shirts, Hosen aus
Stoff, Westen, Blusen, Hosen- und Kleidergurtel; keine der vorstehenden Waren
speziell zur Verwendung beim Motorradfahren bestimmt". Auch diese Marke ist
auf die Arcadia Group Brands Ltd Ubertragen und am 16. Dezember 2003 im Re-

gister umgeschrieben worden.



Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 2. Mai 2002 den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke zu-
riickgewiesen. Zur Begriindung ist ausgefiihrt: Trotz Warenidentitat sei die Ahn-
lichkeit der einander gegeniberstehenden Marken nicht ausreichend, um eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn von ihrem Gesamteindruck unterschieden
sich die Vergleichsmarken wegen der zuséatzlichen Markenelemente in der jinge-
ren Marke, welche in der alteren Marke keine Entsprechung fanden, deutlich. Es
bestehe fur den Verkehr auch keinen Anlass, sich bei der jingeren Marke allein an
dem Markenbestandteil ,MOTO" zu orientieren, da schon wegen der schriftbildli-
chen Verzahnung beider Markenworter diese zu einem Gesamtbegriff verschmol-
zen, den der Verkehr nicht auf einen Bestandteil verkiirzen werde; dartiber hinaus
sei der Bestandteil ,MOTO" als Kurzwort fiir Motorrad auch geeignet, etwas tber
die Bestimmung der so gekennzeichneten Schuhwaren auszusagen, was einer
Orientierung des Verkehrs allein an diesem Markenbestandteil zusatzlich entge-
genwirke. Da auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht erkennbar sei, sei

der Widerspruch zurtckzuweisen.

Gegen den ihr zugestellten Beschluss hat die frihere Inhaberin der Gemein-
schaftsmarke Beschwerde eingelegt und diese zusatzlich auf die nationale Marke
301 07 266 gestutzt. Sie ist der Ansicht, die nationale Marke sei infolge der Um-
wandlung der Gemeinschaftsmarke ebenfalls Widerspruchsmarke geworden. In
der Sache tragt sie vor, die Waren der angegriffenen Marke seien mit denen der
Gemeinschaftmarke identisch. Hinsichtlich der Waren der nationalen Marke be-
stehe hochgradige Ahnlichkeit. Die jiingere Marke werde auch allein von dem Be-
standteil ,MOTO*" gepragt, weil das weitere Wort , TAXI* in schriftbildlicher Hinsicht
deutlich zurtcktrete, ja teilweise von dem anderen Element verdeckt sei. Dartiber
hinaus habe der Markenteil ,TAXI* auch einen eindeutig beschreibenden Inhalt, da
er hinsichtlich der beanspruchten Waren nichts anderes als ein ,fur Taxifahrer
bzw. fur das Taxifahren geeignetes Schuhwerk” bezeichne. Demgegenuber fehle
dem Bestandteil ,MOTO", der nicht nur die Kurzform von ,Motorrad” sei, sondern

auch an Mode, Motto im Sinne eines Lebensgefihls oder in Anlehnung an den ita-



lienischen Ausdruck ,con moto“ an Bewegtheit erinnere, jeder beschreibende Ge-
halt, zumal im Warenverzeichnis der alteren Marke die Eignung der Waren spe-
ziell fur der Gebrauch in Zusammenhang mit Motorrddern ausgeschlossen sei. Es
sei daher ohne Bedeutung, dass ,MOTO" auch fir Motorrad stehe. Im Ubrigen
konnten die angesprochenen Verkehrskreise beide Marken in der Weise gedank-
lich miteinander in Verbindung bringen, dass sie den zurlcktretenden Zusatz
»TAXI* in erster Linie als ndhere Bezeichnung der Ware innerhalb eines Waren-

sortiments ,MOTO" ansahen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene
Marke zu l6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihrer Meinung nach unterscheiden sich die Vergleichsmarken von ihrem Gesamt-
eindruck deutlich. Die jingere Marke werde auch nicht allein von dem Bestandteil
.MOTQO" gepragt, da dieser einen beschreibenden Anklang habe, wahrend das
weitere Markenwort , TAXI“ fUr die beanspruchten Waren fantasievoll und stark
kennzeichnungskréftig sei. Der Bestandteil ,TAXI“ trete auch nicht optisch hinter
den weiteren Bestandteil zurlick, sondern bleibe gut lesbar.

In der muindlichen Verhandlung, in der die Rechtsnachfolgerin das Verfahren
Ubernommen hat, haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechter-

halten und vertieft.



A.

Die Beschwerde ist zulassig (88 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG).

1.

Der Zulassigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie von der friihe-
ren Inhaberin der Widerspruchsmarke eingelegt worden ist, obwohl im Zeit-
punkt der Beschwerdeeinlegung bereits ihre Rechtsnachfolgerin als Markenin-
haberin im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen war. Da die Rechts-
nachfolgerin das Widerspruchsverfahren nicht Gbernommen hat, war an dem
Verfahren vor dem Patentamt nur die Rechtsvorgangerin beteiligt. An diese hat
das Patentamt folgerichtig den angefochtenen Beschluss auch zugestellt, un-
geachtet der nach Art. 17 Abs. 6 GMV erforderlichen — hier unterbliebenen -
Zustellung an die als Markeninhaberin eingetragene Rechtsnachfolgerin. Als
formell Verfahrensbeteiligter stand der Rechtsvorgéngerin gemald § 66 Abs. 1
Satz 2 MarkenG das Beschwerderecht zu (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl., 8 66 Rn. 32).

Die infolge des materiellrechtlichen Rechtsibergangs der Marke fehlende
Sachbefugnis der Rechtsvorgangerin hat auch nicht ihre Befugnis berlhrt, das
Widerspruchsverfahren weiterzufiilhren und Beschwerde einzulegen. Wird nach
Widerspruchserhebung, die der Rechtshangigkeit nach § 265 Abs.1 Satz 1
ZPO gleichsteht (vgl BGH GRUR 1998, 940, 941 — Sanopharm), das Recht an
der Widerspruchsmarke Ubertragen, hat dies nach der gemall §82 Abs. 1
MarkenG im patentamtlichen Verfahren entsprechend anzuwendenden Vor-
schrift des § 265 Abs. 2 ZPO (vgl BGH, aaO, S. 941 - Sanopharm) keinen Ein-
fluss auf das Widerspruchs- und das nachfolgende Beschwerdeverfahren. Der
Rechtsvorganger kann das Verfahren — ungeachtet seiner fehlenden Sachbe-
fugnis — in gesetzlicher Prozess- bzw Verfahrensstandschaft im eigenen Na-
men weiterfihren (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., 8265 Rn. 39; Zdl-



ler/Greger, ZPO, 24. Aufl.,, 8 265 Rn. 6; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 265
Rn. 12; Luke in: Minchener Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., 8 265 Rn. 69; vgl.
fur das Anmeldeverfahren bereits BGH GRUR 2000, 892, 893 — MTS).

Soweit hiergegen eingewandt worden ist, die Wirkungen der Rechtsnachfolge
seien weder in § 265 ZPO noch in § 28 MarkenG geregelt, so dass aus 8§ 265
ZPO eine verfahrensrechtliche Handlungsbefugnis nicht hergeleitet werden
konne, sondern bei dieser Sachlage die Vermutungswirkung des 8§ 28 Abs. 1
MarkenG entfalle und der Rechtsvorganger mangels Sachlegitimation aus dem
Verfahren ausscheide (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 28
Rn. 24), vermag der Senat dem nicht beizutreten. Die Vorschrift des 8§ 265
Abs. 2 ZPO regelt die verfahrensrechtlichen Folgen der Ubertragung eines
Rechts, wozu auch der Wechsel der Markeninhaberschaft gehort. Es ist kein
Grund ersichtlich, weshalb diese Vorschrift Gber § 82 Abs. 1 MarkenG nicht
auch fur das markenrechtliche Beschwerdeverfahren als echtem Streitverfah-
ren gelten sollte. Besonderheiten dieses Verfahrens, die nach 8§ 82 Abs. 1
Satz 1 letzter Halbsatz MarkenG einer entsprechenden Anwendung entgegen-
stehen konnten, sind nicht ersichtlich (vgl. BGH, a.a.0. — Sanopharm). Auch
der Gesetzesbegriundung zu der durch Art. 9 Nr. 3 des Gesetzes zur Bereini-
gung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums einge-
fugten Regelung des § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, derzufolge ,darauf verzich-
tet werden (soll), die Mdglichkeit der Geltendmachung von Rechten von der
Zustimmung sowohl des Rechtsvorgangers als auch des Verfahrensgegners
nach § 265 Abs. 2 ZPO abhangig zu machen” (vgl. BT-Ds. 14/6203, S. 66), ist
zu entnehmen, dass hiermit lediglich eine Ausnahmeregelung zu dem an sich
tber 8§ 82 Abs. 1 MarkenG geltenden § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO eingefligt wer-
den sollte, ohne dass hiermit die auch nach der Vorstellung des Gesetzgebers
grundsétzliche Geltung des 8§ 265 ZPO fur das gerichtliche Verfahren in Frage
gestellt worden ware (vgl auch Ingerl/Rohnke, aaO, 8§ 66 Rd. 32). Im ubrigen
wirde die entgegengesetzte Ansicht dazu flhren, dass bei einer - von der Re-

gistereintragung unabh&ngigen — materiellrechtlichen Ubertragung der Marke



das Verfahren in der Zeit zwischen Ubertragung und Stellung des
Umschreibungsantrags nach 828 Abs.2 Satzl MarkenG eine
Sachentscheidung nicht ergehen konnte (so Althammer/Strobele/Klaka,
MarkenG, 6. Aufl.,, 8 28 Rdn 9), also ein aus verfahrensékonomischer Sicht
nicht sachdienlicher Schwebezustand entstiinde. Dariiber hinaus wirde sich
die durch 828 Abs.2 MarkenG eroffnete blol3e Maoglichkeit zur
Verfahrensibernahme ohne gesetzliche Grundlage in eine Pflicht zur
Verfahrensfortsetzung verkehren, wenn der Rechtsnachfolger die Abweisung
des Widerspruchs mangels Sachlegitimation des Rechtsvorgéangers vermeiden

wollte.

Die nach den 88 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG zulassige Beschwerde hat in

der Sache keinen Erfolg.

1. Soweit die Widersprechende mit ihrer Beschwerde die Loschung der angegrif-
fenen Marke wegen der nationalen Marke 301 07 266 begehrt, halt der Senat die
Beschwerde bereits wegen der Unzulassigkeit des Widerspruchs gemafld § 42

MarkenG fir unbegriindet.

1.1. Zwar ist die Widersprechende Inhaberin einer nationalen Marke mit alterem
Zeitrang. Diese aus einer Umwandlung gemanR Art. 108 GMV entstandene Marke
ist geman Art. 108 Abs. 3 GMV zu Recht mit dem Tag der Gemeinschaftsmarken-
anmeldung, dem 1. Juni 1996, und damit vor der angegriffenen Marke eingetragen
worden. Denn nach Art. 108 Abs. 3 erster Halbsatz GMV, 8§ 125 d Abs. 3 Satz 1
MarkenG geniel3t die nationale Anmeldung den Anmeldetag der Gemeinschafts-

marke.



1.2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke ist jedoch nicht innerhalb der nach
8 42 Abs. 1 MarkenG zu wahrenden Frist von 3 Monaten nach dem Tag der Ver-
offentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erhoben worden. Der inner-
halb der genannten Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Widerspruch ist nicht auf die nationale Marke, sondern auf die Gemeinschaftsmar-
kenanmeldung gestutzt. Damit ist die Frist des 8 42 Abs. 1 MarkenG im Hinblick

auf die nationale Marke nicht eingehalten worden.

1.3. Der (nunmehr auch) auf die nationale Marke gestitzte Widerspruch ist entge-
gen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht deswegen als fristgerecht
erhoben zu erachten, weil die nationale Marke erst durch teilweise Umwandlung
der iSv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarken-
anmeldung entstanden ist. Auch wenn die Widersprechende aus der bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist mangels Stellung des Umwandlungsantrags noch gar
nicht bestehenden nationalen Markenanmeldung keinen Widerspruch erheben
konnte, kann sie sich nicht darauf berufen, dass der von ihr erhobene Widerspruch
aus der wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung bereits frist-
wahrend und damit in zulassiger Weise erhoben worden sei und diese einmal ge-
schaffenen Verfahrensvoraussetzungen der spater entstandenen nationalen
Marke zugute kommen miussten. Eine gesetzliche Regelung, nach der ein aus der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhobener Widerspruch, der sich aufgrund der
vollstandigen oder teilweisen Zurtickweisung oder Zuricknahme der Anmeldung
erledigt, mit der Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung gewissermafen
wiederauflebt, ist nicht ersichtlich. Eine solche Regelung ergibt sich insbesondere
weder wortlich noch nach ihrem Sinn und Zweck aus den die Umwandlung einer
Anmeldung in eine nationale Marke betreffenden Art. 108 GMV. Nach Art. 108
Abs. 1 lita GMV kann die Umwandlung einer Anmeldung einer Gemeinschafts-
marke in eine Anmeldung fur eine nationale Marke beantragt werden, wenn die
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zuriickgewiesen oder zuriickgenommen
worden ist oder als zurickgenommen gilt. Mit dieser Mdglichkeit soll der Anmelder

einer Gemeinschaftsmarke, dessen Anmeldung in nur einem einzigen oder mehre-
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ren der Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft nicht zur Eintragung ge-
langt ist, die Moglichkeit haben, seine Marke jedenfalls in anderen Mitgliedsstaa-
ten zur Eintragung zu bringen, ohne des durch die Gemeinschaftsmarkenanmel-
dung begrindeten Zeitrangs verlustig zu gehen (vgl. Eisenfuhr/Schennen, Ge-
meinschaftsmarkenverordnung, Art. 108 Rn. 2). Diese Folge ist jedoch der einzige
Rechtsvorteil, auf den sich der Anmelder der nationalen Marke im Hinblick auf die
ISv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV weggefallene Gemeinschaftsmarkenanmeldung be-
rufen kann. Im Ubrigen handelt es sich um eine von der Gemeinschaftsmarken-
anmeldung unabhangige und eigenstandige nationale Anmeldung, deren zwin-
gende Voraussetzung gerade der (vollstandige oder teilweise) Wegfall der Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung nach. Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV ist. Die Vorschrift
des Art. 108 GMV kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht in
diesem Sinne (erweiternd) ausgelegt werden, denn dies wirde zu einer unzulassi-
gen Erweiterung der in Art. 42 GMV i.V.m. Art. 8 GMV abschlie3end aufgezahlten
Widerspruchsmoglichkeiten fuhren (vgl auch HABM, 2. BK vom 12.06.2003 —
R0268/02-3 - HAVANA, zitiert auf der PAVIS CD-ROM). Dementsprechend enthélt
auch die nationale Vorschrift des § 125d MarkenG keine Regelung hinsichtlich des
Eintritts des Inhabers einer durch (Teil-) Umwandlung entstandenen nationalen
Markenanmeldung in ein Widerspruchsverfahren nach Ablauf der dreimonatigen
Widerspruchsfrist (8 42 Abs. 1 MarkenG). Im Ubrigen ist der Anmelder der Marke
in einem solchen Fall keineswegs schutzlos, denn es bleibt ihm unbenommen,
sein alteres Recht im Wege der Loschungsklage nach 8§ 51 iVm 8§ 9 MarkenG
geltend machen.

2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke 301 07 266 ist im Ubrigen ebenso

wie der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 67009 unbegriindet.

2.1. Unter Bericksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit-
einander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Marken-
ahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
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ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), halt die jungere Marke den erfor-
derlichen Abstand zu der Gemeinschaftmarke 67009 selbst dann ein, wenn wegen
der Identitat der durch die Marken jeweils erfassten ,Schuhwaren® strenge Anfor-
derungen an den Markenabstand gestellt werden. Das gilt erst recht hinsichtlich
der nationalen Marke 301 07 266, deren Waren ,Bekleidungsstiicke, ndmlich ..." in
einem deutlichen Abstand zu ,Schuhwaren” stehen (vgl. hierzu 27 W (pat) 246/00
— BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS, veroffentlicht auf der PAVIS CD-ROM,;
LG Dusseldorf Mitt 2001, 456, 458).

2.2. In ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr unabhéangig vom Prioritatsalter der sich gegentberstehen-
den Zeichen grundsatzlich abzustellen ist (vgl. EuUGH GRUR 1998, 397, 390 Tz.
23 - Sabel/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. — RAUSCH/ELFIE RAUCH), unter-
scheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke schon wegen
des zusatzlichen Wortes , TAXI“ und der grafischen Ausgestaltung. Entgegen der
Auffassung der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der angegriffenen
Marke auch nicht von dem Bestandteil ,MOTQO" gepragt. Dies ware nur der Fall,
wenn diesem Zeichenbestandteil nach den Umstanden des vorliegenden Einzel-
falls eine besondere Kennzeichnungskraft beizumessen ware, den weiteren Ele-
mente dagegen eine fur die Kennzeichnung véllig untergeordnete Bedeutung zu-
kdme (vgl. BGH, a.a.0O., S. 234 - Rausch/Elfi Rauch). Diese Voraussetzung ist hier
nicht erfullt. Dabei kann dahinstehen, ob der Bestandteil ,TAXI“ eine die ,Schuh-
waren“ der angegriffenen Marke beschreibende Angabe darstellt, wie die Wider-
sprechende behauptet. Sie hat allerdings nicht belegt, dass auf dem Markt spe-
zielle Schuhe fur Taxifahrer oder das Taxifahren angeboten werden. Hierfur be-
stehen nach Auffassung des Senats auch keine Anhaltspunkte. Anders ist es da-
gegen bei Schuhen fur Motorradfahrer, die es nachweislich gibt und fir die der

weitere Bestandteil ,MOTQO" als Kurzwort fur ,Motorrad” (vgl den in dem Verfahren
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27 W (pat) 170/02 ergangenen Beschluss des Senats vom 8. Juli 2003) einen rei-
nen Sachhinweis darstellt. Selbst bei Annahme einer Kennzeichnungsschwéache
des Bestandteils ,TAXI* kann dem Wortelement ,MOTO" daher keine préagende
Kraft zugebilligt werden, weil bei einem Zusammentreffen von zwei kennzeich-
nungsschwachen Bestandteilen in einem Zeichen keiner den Gesamteindruck
pragt (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn. 376, 410, 411). Dabei
spielt entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch keine Rolle, dass aus
dem Warenverzeichnis der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marke die
Verwendung der Waren fir Motorradzwecke ausgenommen sind, denn die Beur-
teilung, welche Bedeutung dem Bestandteil ,MOTO" fur den Gesamteindruck der
angegriffenen Marke zukommt, richtet sich allein nach den Waren dieser Marke,
denen kein entsprechender Disclaimer beigefiigt ist. Hinzu kommt, dass die Mar-
kenbestandteile , TAXI* und ,MOTO" aufgrund ihrer gleichen Schreibweise und ih-
rer grafischen Verbindung auch optisch als Einheit wirken. Der Ansicht der Wider-
sprechenden, der Bestandteil ,MOTO" sei in der angegriffenen Marke gegenuber
dem Wort ,TAXI* dominierend herausgestellt, kann ebenfalls nicht gefolgt werden.
Zwar ragt der Buchstabe ,T" des Markenworts ,MOTQO" in das , T“ des dartber an-
geordneten Wortes ,TAXI“ hinein; die Uberlagerung der beiden Buchstaben ist
aber so geringfugig, dass sie optisch ohne Muhe erkennbar sind. Mangels Pra-
gung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil ,MOTO" lasst sich daher
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht

feststellen.

2.3. Es ist auch nicht zu befiirchten, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt aus-
nahmsweise in Betracht, wenn die Marken zwar insgesamt erkennbar verschieden
sind, wegen eines vorhandenen lbereinstimmenden Elements aber derselben be-
trieblichen Ursprungsstétte zugeordnet werden, weil der Verkehr in dem betreffen-
den Element den Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und des-
halb annimmt, nachfolgende Bezeichnungen, die den gleichen Bestandteil aufwei-
sen, stammten von dem gleichen Zeicheninhaber (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536
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— BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 — BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 — Ce-
fallone). Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr sehe die jingere Marke
als Bezeichnung einer Einzelware innerhalb eines Warensortiments ,MOTO* an,
steht schon entgegen, dass der Bestandteil ,MOTO" wegen seiner Kennzeich-
nungsschwéache in bezug auf die Waren der jingeren Marke ohnehin nicht als ein
die Gefahr assoziativer Verwechslungen begriindendes Stammzeichen in Betracht
kommt. Anhaltspunkte, die dennoch fiir eine betriebliche Hinweiswirkung von
.MOTO" sprechen kbénnten, etwa eine entsprechend ,TAXI MOTO" gebildete Zei-
chenserie der Widersprechenden oder eine erhdhte Kennzeichnungskraft, sind
von der Widersprechenden nicht dargetan worden (vgl. Strobele/Hacker, aaO, § 9
RN. 484).

Da die Markenstelle dem Widerspruch den Erfolg somit zu Recht versagt hat, war

die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Es sind keine Griinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. Schermer Prietzel-Funk Schwarz

Na
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