BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 72/00 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die international reqistrierte Marke 655 615

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 1. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Schiilke sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren

"Vins de toutes sortes"

in der Bundesrepublik Deutschland Schutz suchende IR-Marke 655 615

siehe Abb. 1 am Ende



ist Widerspruch eingelegt worden aus der fur die Waren

"Stillweine, Schaumweine, Malzweine, Fruchtweine, Frucht-
Schaumweine, Wermutweine; Spirituosen, insbesondere Likére,
Weinbrand und Bittern; Essenzen und Extrakte zur Herstellung

von Spirituosen”

eingetragenen Marke 703 275

Bohéme.

Die Markenstelle fur Klasse 33 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu-
nachst den Widerspruch als unbegriindet zurtickgewiesen, weil auf die zulassi-
gerweise erhobene Einrede mangelnder Benutzung diese durch die Widerspre-
chende nicht glaubhaft gemacht worden sei. Nachdem die Widersprechende je-
doch Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, hat dieselbe Markenstelle auf die Erin-
nerung der Widersprechenden den vorangegangenen Beschlul3 aufgehoben und
der schutzsuchenden IR-Marke den Schutz verweigert. Die Widersprechende
habe eine nach Art, Umfang und Dauer ausreichende Benutzung ihrer Marke fur
die Ware "Schaumweine" glaubhaft gemacht. Die zu vergleichenden Waren seien
hochgradig ahnlich und die Widerspruchsmarke besitze eine normale Kennzeich-
nungskraft. Den danach erhdhten Anforderungen an den Markenabstand werde
die jungere IR-Marke nicht gerecht. Der Verkehr werde sich in beachtlichem Um-
fang nur an dem allein kennzeichnungskraftigen Wortbestandteil "Bohemia" der
IR-Marke orientieren und das Zeichen auch so benennen. Einem erheblichen Teil
des Publikums sei ferner die korrekte Aussprache des Begriffs "Bohéme" nicht
gelaufig. Werde dieser Begriff buchstabengetreu wiedergegeben, bestiinden bei
einem Vergleich der Zeichenworte lediglich in den Lauten "ia-" gegeniber "e" Ab-
weichungen, die am in der Regel weniger beachteten Wortende aber nicht so
deutlich hervortraten, dafl3 sie Verwechslungen infolge Verhoérens sicher verhin-

dern kdnnten.



Hiergegen wendet sich die Inhaberin der jingeren IR-Marke mit der Beschwerde.
Die Vergleichszeichen kamen sich nicht verwechselbar nahe, da beim Zeichen-
vergleich grundsatzlich von der eingetragenen Form der sich gegentuberstehenden
Zeichen auszugehen sei. Dann aber bestiinden ausreichende Unterschiede zwi-
schen den Vergleichsmarken. Dies gelte auch dann, wenn die jungere IR-Marke
auf den Wortbestandteil beschrankt werde. Dieser werde namlich mit "Béhmischer
Sekt" Ubersetzt. Die deutschen Verbraucher wirden dies auch erkennen. Auch
das Widerspruchszeichen "Bohéme" sei in seinem Sinngehalt durchaus bekannt.
Beiden Zeichenworten wohne also ein fester, ohne weiteres nachvollziehbarer
Sinngehalt inne, was die Gefahr von Verwechslungen in erheblichem Malie zu-
rickdrange. Im Ubrigen kdnne der graphische Bestandteil der IR-Marke nicht ein-

fach vernachlassigt werden.

Die Inhaberin der IR-Marke 655 615 beantragt,

den BeschluR des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Oktober 1999 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, dal?3 der in der jungeren IR-Marke allein kollisionsbegrin-
dende Bestandteil "Bohemia" mit der Widerspruchsmarke verwechselbar sei. "Bo-
hemia" sei namlich das englische Wort fir Bohmen und den inlandischen Ver-
kehrskreisen kaum bekannt. Der Sinngehalt der beiden Vergleichsworter sei bei
nur flichtiger Wahrnehmung weder erfal3bar noch gelaufig. Da zudem die Ver-
gleichswaren identisch seien, steige der Grad der Verwechslungsgefahr. Sie legt
in der Beschwerdeinstanz weitere Unterlagen vor, um die Benutzung ihrer Marke

glaubhaft zu machen.



Die zulassige Beschwerde der Inhaberin der IR-Marke 655 615 ist nicht begrin-
det. Zwischen den Vergleichszeichen besteht die Gefahr von Verwechslungen im
Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke zulassigerweise die Einrede man-
gelnder Benutzung erhoben hat (8§ 43 Abs 1 MarkenG), war bei der Beurteilung der
Waren auf der Seite der Widersprechenden von der als hinreichend benutzt glaub-
haft gemachten Ware "Sekt" auszugehen. Die Widersprechende hat ausreichende
Unterlagen fur die malRgeblichen Benutzungszeitrdume des 8 43 Abs 1 Satz 1 und 2
MarkenG vorgelegt. Nach den gemal} 8§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG fir die Jahre 1991
bis 1996 zu erbringenden Glaubhaftmachungsunterlagen ist die Art der Benutzung
nicht zu beanstanden. Weder die im Gegensatz zu der Eintragung veranderte
Schreibweise noch die Umrahmung oder die Zusatze "brut" bzw "demi sec" und die
Warenbenennung "vin mousseux” verandern den kennzeichnenden Charakter der
Marke (8 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG). Die genannten Zusatze sind nadmlich ohne
weiteres erkennbar beschreibender Natur und damit im Hinblick auf die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke unbedenklich. Die Wiedergabe der Wider-
spruchsmarke in Grol3buchstaben und mit Umrandung verandert den kennzeichnen-
den Charakter des Markenwortes "Bohéme" ebenfalls nicht. Die vorgetragenen Um-
satzzahlen sind nicht sehr hoch, geben aber keinerlei Anlal fir die Annahme einer
Scheinhandlung oder nicht ernsthaften Benutzung. Dies gilt auch fir den Zeitraum
der nachgewiesenen Umsétze. Die im Rahmen der Glaubhaftmachung nach § 43
Abs 1 Satz 1 MarkenG vorgetragenen Umsatzzahlen belegen zwar lediglich eine
Benutzung in den Jahren 1993 bis 1996. Glaubhaftmachungsunterlagen missen
jedoch nicht notwendig fir den gesamten Funf-Jahres-Zeitraum vorgelegt werden,
vielmehr ist es ausreichend, wenn die Benutzung fur einen Teil dieses Zeitraums
nachgewiesen wird (Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdnr 30 f). Auch die
fur die Glaubhaftmachung einer Benutzung im Zeitraum des 8§ 43 Abs 1 Satz 2

MarkenG, also den Zeitraum von 5 Jahren vor der Entscheidung tber den Wider-



spruch, vorgelegten Benutzungsunterlagen lassen die Annahme einer noch ausrei-
chenden rechtserhaltenden Benutzung zu. Die vorgelegten Unterlagen betreffen
zwar wiederum nicht den gesamten Zeitraum und weisen keine hohen Umsatzzahlen
auf. Sowohl aufgrund der vorangehenden, kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen
als auch den vorgelegten Rechnungen besteht jedoch kein Anlaf3 fur die Annahme
einer Scheinhandlung. Damit ist nach Art, Dauer und Umfang insgesamt eine ausrei-
chende Benutzung der Widerspruchsmarke fiir die Ware "Sekt" feststellbar.

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist damit auf seiten
der Widerspruchsmarke von der Ware "Sekt" auszugehen. "Sekt" ist den Waren
"vins de toutes sortes" der jungeren IR-Marke gleich bzw hochgradig ahnlich. Hin-
sichtlich der Kennzeichnungskraft ist bei der Widerspruchsmarke mangels anderer
Anhaltspunkte von einem mittleren Grad auszugehen. Auch im Hinblick auf die
dargelegte Benutzung sowie die glaubhaft gemachten Umsatzzahlen besteht kein
Anlaf3, zugunsten der Widersprechenden eine Uber das durchschnittliche Maf3
hinaus erhoéhte Kennzeichnungskraft anzunehmen, so dald wegen der ldentitat
bzw Nahe der Waren insgesamt mittlere bis eher strenge Anforderungen an den
von der jungeren Marke einzuhaltenden Abstand zu stellen sind. Diesen wird sie
nicht gerecht.

Fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dal3 der in der jinge-
ren Marke allein fur eine mdgliche Verwechslung mit der Widerspruchsmarke in
Frage kommende Wortbestandteil "Bohemia” eine die Gesamtheit der angegriffe-
nen Marke pragende und damit selbstandig kollisionsbegrindende Wirkung hat.
Im Verhaltnis der Wort- zu den Bildbestandteilen ist ohne weiteres von einer Pré-
gung durch die Wortbestandteile der IR-Marke auszugehen, denn das Wort als
solches stellt die einfachste und kirzeste Bezeichnungsform dar. Im Hinblick auf
den Markenbestandteil "Sekt" ist davon auszugehen, dal? der Verkehr diesen
ohne weiteres als Warenbenennung erkennt und ihm wegen seiner beschreiben-
den Bedeutung keinen besonderen Hinweis auf die Betriebsstatte der mit dem
Gesamtzeichen versehen Waren entnehmen wird (BGH GRUR 1991, 319 -



HURRICANE). Der Zeichenbestandteil "Bohemia” nimmt damit im Verhaltnis zu
den weiteren Bestandteilen eine die Marke als Ganzes pragende Stellung ein.
Hinzu kommt, daf} der Bedeutungsinhalt des Zeichenteils "Bohemia” als englische
Bezeichnung fur "Béhmen” (vgl Collins, Englisch-Deutsch, 1981, S 68) nicht ohne
weiteres auf der Hand liegt, weil nicht sicher davon ausgegangen werden kann,
dal’3 der angesprochene Verkehr diesen englischen Ausdruck erkennt und dieses
Markenwort deshalb als blol3e Herkunftsangabe wertet. Im tbrigen kénnen be-
schreibende oder nur schwach kennzeichnende Zeichenbestandteile nur unter be-
sonderen Voraussetzungen entscheidendes Gewicht zu gewinnen, zB wenn sie
innerhalb einer Gesamtbezeichnung wegen ihrer Stellung oder Betonung neben
originalitatsschwacheren weiteren Elementen dominieren. Davon kann hier nicht
ausgegangen werden. Angesichts des Aufbaus und der weiteren Zeichenbe-
standteile in der jungeren IR-Marke ist insgesamt von einer zwanglosen Benen-

nung mit dem Zeichenbestandteil "Bohemia" auszugehen.

Die Widerspruchsmarke dagegen besteht aus dem urspringlich franzdsischen
Wort "Bohéme". Dieses bedeutet soviel wie "unkonventionelles Kinstlermilieu”
(vgl Duden, Fremdworterbuch, 5. Aufl, S 125; aaO, Rechtschreibung, 20. Aufl,
S 166). Mal3geblichen Teilen des deutschsprachigen Verkehrs ist dies aber eben-
sowenig wie die richtige Aussprache dieses franzosischen Wortes bekannt, um so
mehr, als es bereits in die deutsche Sprache eingegangen ist. Werden aber "Bo-
hemia" und "Bohéme" wortgetreu ausgesprochen, dann sind die Vergleichsworter
klanglich zu verwechseln. Nach Auffassung des EuGH (GRUR 1998, 387 — Sa-
bél/Puma) und der jingeren Rechtsprechung des BGH (GRUR 1998, 924 — sal-
vent/Salventerol; 1999, 587 — Cefallone; 1999, 735 — MONOFLAM/POLYFLAM)
sind namlich im Rahmen der Prifung der Verwechslungsgefahr insbesondere die
sie unterscheidenden und dominierenden Elemente der Zeichen zu bericksichti-
gen. Dabei ist maRgeblich nicht auf die Unterschiede, sondern eher auf die Uber-
einstimmungen abzustellen. Im vorliegenden Fall befinden sich die Unterschiede
nur am in der Regel weniger beachteten Wortende und erschdpfen sich in dem

Vokal "a", denn der Vokal "i" ist dem Vokal "e" &hnlich, wahrend die ersten beiden



Silben tibereinstimmen. Angesichts dieser klanglichen Ahnlichkeiten bzw Uberein-
stimmungen kommen auch die begrifflichen Inhalte, soweit sie Uberhaupt gelaufig

sind, nicht mehr verwechslungshindernd zum Tragen.

Grinde dafur, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzu-
erlegen (8 71 Abs 1 MarkenG), sind nicht ersichtlich.
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