BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 8/09 Verkiindet am
13. Januar 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 306 62 886

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung am 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

11. November 2008 wird aufgehoben.

2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die
Léschung der Marke 306 62 886 anzuordnen hinsichtlich:

"Aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder
damit plattierte Waren, namlich kunstgewerbliche Gegen-
stande, Ziergegenstande, Tafelgeschirr (ausgenommen Be-
stecke), Tafelaufsatze; Juwelierwaren, Schmuckwaren ein-
schlie3lich Modeschmuck, Manschettenknopfe, Krawatten-
und Anstecknadeln, Schlisselanhanger; Edelsteine, Uhren
und Zeitmessinstrumente; Zigarren- und Zigarettenspitzen
aus Edelmetall und damit plattiert; Bekleidungsstiicke ein-
schlie3lich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe und
Schuhwaren einschlieBlich Sport- und Freizeitschuhe,
Strimpfe, Strumpfhosen, Socken;, Kopfbedeckungen ein-
schliel3lich Stirn- und Schweif3bander".



Grinde

Gegen die fur zahlreiche Waren und Dienstleistungen, u. a. der Klassen

14:

"aus Edelmetallen und deren Legierungen herstellte oder damit
plattierte Waren, namlich kunstgewerbliche Gegenstande, Zierge-
genstande, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsat-
ze; Juwelierwaren, Schmuckwaren einschlie3lich Modeschmuck,
Manschettenknopfe, Krawatten- und Anstecknadeln, Schltisselan-
hanger; Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Zigarren-

und Zigarrettenspitzen aus Edelmetall und damit plattiert"
und
25:
"Bekleidungsstiicke einschlief3lich Sport- und Feizeitbekleidung;
Schuhe und Schuhwaren einschlie3lich Sport- und Freizeitschuhe;
Strimpfe, Strumpfhosen, Socken; Kopfbedeckungen einschliel3-
lich Stirn- und Schweil3béander"

eingetragene Wortmarke 306 62 886

Monrose

ist Widerspruch eingelegt worden



1. aus der fur die Waren der Klasse 14
"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwe-
lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstru-
mente"
eingetragene Wortmarke 301 23 201
melrose
und
2. aus der fur die Waren der Klasse 25

"Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 06 745

melrose

Die Markenstelle fur die Klasse 16 hat mit Beschluss vom 11. November 2008 bei-
de Widerspriiche zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt, dass sich
bei teilweiser Warenidentitat die Worte "Monrose" und "melrose" am stérker be-
achteten Wortbeginn durch die verschiedenen Vokale und Konsonanten unter-
schieden. Es liege ein ausreichend verschiedenes Klanggeprage vor, das der Ver-
kehr nicht tberhdre. Eine Verwechslung in schriftbildlicher Hinsicht sei schon auf-
grund der typischen Umrisscharakteristik von "-on-" gegenuber "-el-" nicht gege-

ben; zusétzlich bestehe bei handschriftlicher Wiedergabe aufgrund der Oberlange



durch das "I" in der Widerspruchsmarke keine visuelle Verwechslungsgefahr zwi-

schen den Vergleichszeichen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende und Beschwerdefihrerin. Sie vertritt
die Auffassung, dass die sich gegeniberstehenden Waren in entscheidungserheb-
lichem Umfang identisch bzw. hochgradig ahnlich seien. Zudem besal3en beide
Widerspruchsmarken eine erhdhte Kennzeichnungskraft, was durch einen Inter-
net-Ausdruck belegt sei. Weiterhin vertritt die Beschwerdefiihrerin die Auffassung,
dass sowohl schriftbildlich als auch klanglich eine hochgradige Zeichenahnlichkeit
gegeben sei. Bei identischer Wortlange mit gleicher Buchstabenzahl und gleichem
Anfangsbuchstaben "M" wirden die unterschiedlichen Einzelbuchstaben "el" bzw.
"on" in der Wortmitte in den Hintergrund treten. Sowohl in deutscher als auch eng-
lischer Aussprache wirden die Zeichenteile "-rose" gleich ausgesprochen. Zudem
seien die gesprochenen Vokale sehr &hnlich, da in dem hervorgerufenen Klang-
spektrum keine anderen Vokale als "e" und "0" verwendet wirden. Bei den Kon-
sonanten sei der klangliche Unterschied zwischen "I" und "n" sehr gering, da der
Klang beider eher zu einer flieRenden Aussprache fuhren wirde. Auch eine visu-
elle Verwechslungsgefahr sei gegeben. Der Hinweis auf die handschriftliche Wie-
dergabe der Widerspruchsmarke mit einer Oberldnge "I" im Unterschied zum
Schriftbild der angegriffenen Marke sei nicht ausschlaggebend.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt daher sinngemaf
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
11. November 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke hin-
sichtlich der Waren der Klassen 14 und 25 zu l6schen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Sie vertritt die Auffassung, die Anfangssilben "Mon" und "Mel" unterschieden sich
nicht nur geringfligig. Der Begriffsgehalt der angegriffenen Marke "Monrose”, die
eine gecastete Pop-Band bezeichne, trage erheblich zur Unterscheidung von den
Widerspruchsmarken "melrose”, die eine amerikanische Fernsehserie der spéater
90iger Jahre benennen wirden, bei. Gerade jungeren Frauen, die als Zielgruppe
von Modemarken zu gelten hatten, sei die angegriffene Marke vom Sinngehalt her
gelaufig, weshalb eine Verwechslungsgefahr mit beiden Widerspruchsmarken

ausscheide.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die Akten und das Protokoll der

mindlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zuldssige Beschwerde ist begriindet,
da die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Vorliegen einer

Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint hat.

1. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu l6schen, wenn und so-
weit wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen
Marke mit alterem Zeitrang und der Ahnlichkeit der durch die Marken erfass-
ten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich mit-
einander in Verbindung gebracht werden. Fir die Frage der Verwechslungs-
gefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer
Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbe-
sondere der Ahnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der
Kennzeichnungskraft der &lteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen

hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-



2.1.

zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila Schokolade; GRUR
2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).

Von einer Warenidentitat bzw. Ahnlichkeit der Waren der Widerspruchsmar-
ken mit den Waren der Klassen 14 und 25 der angegriffenen Marke ist aus-

zugehen.

Die von der Widerspruchsmarke zu 1. (Register-Nr. 301 23 201) umfassten
Waren weisen zu den Waren der Klasse 14, fur die die angegriffene Marke

u. a. eingetragen ist, Identitat auf.

Die Waren "Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente" der angegriffenen
Marke sind im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zu 1. identisch
enthalten. Auch hinsichtlich der Waren "aus Edelmetallen und deren Legie-
rungen hergestellte oder damit plattierte Waren, namlich kunstgewerbliche
Gegenstande, Ziergegenstande, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke),
Tafelaufsatze" der angegriffenen Marke besteht Identitdt zu den Waren
"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten”, da samtliche der im Wa-
renverzeichnis der angegriffenen Marke aufgezahlten Waren unter den fir
die Widerspruchsmarke geschutzten Oberbegriff fallen. Dartber hinaus ist
Identitat zwischen den Waren "Juwelierwaren, Schmuckwaren, einschlie3lich
Modeschmuck, Manschettenkndpfe, Krawatten- und Anstecknadeln, Schlius-
selanhé@nger" der angegriffenen Marke und "Juwelierwaren, Schmuckwaren"
der Widerspruchsmarke zu 1. gegeben. Die Waren "Zigarren und Zigaretten-
spitzen aus Edelmetall und damit plattiert" der angegriffenen Marke unterfal-
len dem Oberbegriff "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren" der Widerspruchsmarke zu 1., weshalb

auch diesbeziglich von Identitat auszugehen ist.



2.2. Die von der Widerspruchsmarke zu 2. (Register-Nr. 301 06 745) umfassten
Waren weisen zu den Waren der Klasse 25, fiur die die angegriffene Marke

u. a. eingetragen ist, ldentitat oder Ahnlichkeit auf.

Die "Bekleidungsstlcke einschliel3lich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe
und Schuhwaren einschlie3lich Sport- und Freizeitschuhe" der angegriffenen
Marke sind identisch mit "Bekleidungsstiicke, Schuhwaren" der Wider-
spruchsmarke zu 2. Weiterhin besteht Identitat zwischen "Kopfbedeckungen
einschlieBlich Stirn- und Schweilbander" der angegriffenen Marke und
"Kopfbedeckungen™ der Widerspruchsmarke zu 2. "Strimpfe, Strumpfhosen,
Socken" der angegriffenen Marke weisen zu "Bekleidungssticke" der Wider-
spruchsmarke zu 2. ohne weiteres Ahnlichkeit auf (vgl. Richter/Stoppel, Wa-
renahnlichkeit, 14. Aufl., S. 304 li Spalte).

Die Beschwerdefiuhrerin hat ihre beiden Widerspriiche ausdriucklich nur ge-
gen die Waren der Klassen 14 und 25 der angegriffenen Marke gerichtet, be-
zuglich derer sie die Loschung der angegriffenen Marke begehrt. Weiterge-

hende Warenéhnlichkeiten waren deshalb nicht zu prifen.

3. Die Widerspruchsmarken weisen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft
auf. Von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-
ken, wie von der Beschwerdefuhrerin vorgetragen, kann im vorliegenden Fall
nicht ausgegangen werden, da diese nicht substantiiert vorgetragen worden
ist. Fur die Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ist in der
Regel die Vorlage von Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen, demoskopi-
schen Befragungen erforderlich (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK24;
GRUR 2008, 903, 904 - SIERRA ANTIGUO. Der Verweis auf einen Internet-
Ausdruck eines Shoppingportals, der eine Verwendung der Marke "Melrose"
zeigt, vermag eine erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

nicht hinreichend zu begrtinden.



4.1.

4.2.

Die sich gegenulberstehenden Marken sind zur Kennzeichnung tberwiegend
identischer bzw. zumindest ahnlicher Waren bestimmt, so dass angesichts
der zwischen der Warenéhnlichkeit und Markenahnlichkeit bestehenden
Wechselwirkung insoweit ein weiter Abstand der Marken erforderlich ist, um
die Gefahr von Verwechslungen, insbesondere in klanglicher Hinsicht, aus-
zuschlie3en. Die angegriffene Marke halt den erforderlichen Abstand zu bei-

den Widerspruchsmarken jedoch nicht ein.

Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke zu 2.
mit dem Wortbestandteil "melrose” benannt wird, da deren grafische Aus-
gestaltung sich auf eine schlichte Umrahmung beschrankt. Somit stehen sich
die Worte "Monrose" und "Melrose" gegenuber, die sich klanglich verwech-

selbar annahern.

Fur einen klanglichen Vergleich der Marken "Monrose" und "Melrose" ist ne-
ben dem identischen Anfangsbuchstaben eine Identitat der beiden weiteren
Silben festzustellen. Englisch wie deutsch ausgesprochen ergeben beide ein
sehr ahnliches, weiches Klangbild, wobei der Bestandteil "-rose" einprdgsam
betont wird, nicht zuletzt weil das Wort "Rose" im Sinngehalt als eine dem
Verkehr bekannte Blume erkannt wird. Somit kann nicht von einer starkeren
Beachtung der Wortanfange ausgegangen werden, welche Uberdies mit dem
gleichen Konsonanten, mit einem weichen "M", beginnen, denen aber jeweils
ein unterschiedlicher Vokal und Konsonant folgt. Bei der Vokalfolge, die aus-
schlief3lich aus den Vokalen "e" und "o" gebildet wird, unterscheiden sich die
Worte lediglich im Vokal der ersten Silbe, in der sich "0" und "e" gegen-
Uberstehen. Die folgenden Konsonanten "n" und "I" figen sich weich in das
Klangbild ein, so dass klanglich die Buchstaben "on" und "el" in der Wortmitte
zuriicktreten. Folglich ist eine hohe klangbildliche Ahnlichkeit zwischen den
Marken "Monrose” und "Melrose” gegeben. Damit ist selbst bei giinstigen
Ubermittlungsbedingungen fur die beteiligten Verkehrskreise keine hinrei-

chend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewahrleistet, zumal die



4.3.
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Verbraucher nur selten die Mdglichkeit haben werden, die Marken unmittel-
bar miteinander vergleichen zu kdnnen, sondern sie vielmehr im Regelfall
aus der erfahrungsgemald eher unsicheren Erinnerungen heraus voneinan-
der abgrenzen missen (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/-
Kelly’s; GRUR 2005, 264, 265 - Das Telefon-Sparbuch).

Die unterschiedlichen Begriffsgehalte der beiden Zeichen vermobgen die
Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht auszuschliel3en. So ist "Monrose"
der Name einer sog. "Casting-Band", deren Mitglieder im Fernsehen durch
mehrere Auswahlstufen Ende 2006 zusammengestellt wurden (vgl. http://de.-
wikipedia.org/wiki/Monrose), Durch diese sog. "Casting-Shows" werden ins-

besondere Jugendliche als Zielgruppe angesprochen. Demgegentber steht
der Begriff "Melrose", der durch den Titel einer bekannten Fernsehserie mit
dem Namen "Melrose Place" einem Teil des Verkehrs gelaufig ist, wobei die
Serie allerdings bereits in der Zeit von 1992 bis 1999 ausgestrahlt wurde (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Melrose_Place). Das mit der Serie "Melrose Pla-

ce" angesprochene Publikum befand sich in den 90iger Jahren aufgrund
Handlung und Ausrichtung der Serie im eher jingeren Erwachsenenalter und
gehort zwischenzeitlich nicht mehr zu der jugendlichen Zielgruppe von Cas-
ting-Shows der letzten Jahre, der wiederum die Band "Monrose" gelaufig ist.
Ebenso wird dem Teil des Verkehrs, welchem "Monrose" bekannt ist, auf-
grund seines jugendlichen Alters der Begriff "Melrose" aus einer tber zehn
Jahre alten Fernsehserie eher unbekannt sein. Somit besteht nur eine gerin-
ge Schnittmenge von Personen, denen beide Sinngehalte auf Anhieb geléau-
fig sind, weshalb die klangliche Ahnlichkeit der Vergleichszeichen nicht durch

begriffliche Unterschiede neutralisiert wird.


http://de.-
http://de.wikipedia.org/wiki/Melrose_Place).
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5. Eine Kostenauferlegung geman § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veran-

lasst.

Vorsitzende Richterin Grabrucker Kopacek Dr. Kortbein
ist wegen urlaubsbedingter Abwe-

senheit gehindert zu unterschrei-

ben.

Kopacek

Hu



