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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die IR-Marke 711 726

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 9. Marz 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 21 IR des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 12. August 2002 aufgehoben, soweit der IR-Marke
711 726 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 674 132 der

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt worden ist.

Der Widerspruch aus der IR-Marke 674 132 wird auch insoweit zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die IR-Marke 711 726

CILO,
die fir Waren und Dienstleistungen 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27 und 42 international
registriert ist, soll in der Bundesrepublik Deutschland Schutz erhalten. Hiergegen

ist Widerspruch erhoben worden aus der alteren IR-Marke 674 132

CELIO,



die in Deutschland Schutz fir die Waren

"20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (a I'exception de ceux pour
la construction), literie (& I'exception du linge), armoires, pié-
ces d’ameublement, armoires a pharmacie, armoires de toilet-
te, étageres et rayons de bibliotheque, bois de lit, pans de boi-
serie pour meubles, commodes, divans, fauteuils, portes de

meubles, rayons de meubles, tables, vitrines (meubles)"

genieldt.

Die Markenstelle hat der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs den

Schutz teilweise, namlich fur die Waren

"Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans
d’autres classes, en bois, liege, roseau, jonc, osier, corne, 0s, ivoi-
re, baleine, écaille ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matieres plastiques, tissus et produits textiles non com-
pris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table, tapis,

paillassons, nattes, tentures murales non en matiéres textiles",

versagt (wobei wohl die im Warenverzeichnis hinter "de toutes ces matiéres" fol-
genden Angaben "ou en matieres" versehentlich nicht genannt wurden) und den
Widerspruch im dbrigen zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, zwi-
schen diesen Waren und den Waren, fir die die Widerspruchsmarke Schutz ge-
nielRe, bestehe teilweise Identitat und im lbrigen eine recht groRe Ahnlichkeit, und
dies im einzelnen begriindet. Die Identitat bzw hochgradige Ahnlichkeit der Waren
erfordere einen deutlichen Abstand der Marken, den die angegriffene Marke, die
der Widerspruchsmarke in schriftbildlicher Hinsicht nicht verwechselbar nahekom-
me, nach ihrem klanglichen Gesamteindruck nicht einhalte. Die Bezeichnun-

gen "CILO" und "CELIO" wichen zwar in der Anzahl der Buchstaben und in ihrem



jeweils ersten Vokal voneinander ab, wiesen jedoch im Ubrigen starke Uberein-
stimmungen auf. Beide Markenwoérter begdnnen mit dem als "Z" artikulierten
Buchstaben "C". AufRRer dieser Ubereinstimmung am besonders stark beachteten
Wortanfang enthielten beide Marken am Wortende den dunklen, offenen Vo-
kal "O". Gegenuber diesem Schlussvokal falle der ihm vorangehende Vokal "i" in
der Widerspruchsmarke nicht deutlich ins Gewicht, weil er haufig verschliffen wer-
de, so dass im Ergebnis beide Marken als zweisilbig erschienen. Die Unterschiede
der Vokale "i" und "e" der Anfangssilben seien nur gering, weil beide Vokale hell-

klingend und damit klanglich ahnlich seien.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie ist der An-
sicht, nur im Bereich der Waren der Klasse 20 lagen identische bzw hochgradig
ahnliche Waren vor. Dagegen seien die mit der angegriffenen Marke beanspruch-
ten Waren der Klassen 24 und 27 den Waren der Widerspruchsmarke nicht oder
nur entfernt ahnlich, was sie im einzelnen ausfuhrt. Es fehle fur die Bejahung einer
Verwechslungsgefahr zudem an einer hinreichenden Ahnlichkeit der Marken. Die
Bezeichnungen "CILO" und "CELIO" seien relativ kurz und blieben deshalb besser
und genauer in Erinnerung als langere Markenwdrter, so dass bereits geringflgige
Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschlielBen kénnten. Sie stimmten
zwar in den Anfangskonsonanten und den Endvokalen tberein. Von einer Ver-
schleifung des Vokals "i" der Widerspruchsmarke, mit der Folge, dass diese Marke
nunmehr als zweisilbiges Wort ausgesprochen und wahrgenommen werde, kénne
aber nicht ausgegangen werden. Vielmehr bleibe der Vokal "i* auch bei undeutli-
cher Aussprache stets hdrbar und die Widerspruchsmarke weise damit eine Silbe
mehr auf als die angegriffene Marke. Daraus ergebe sich ein markanter Unter-
schied im Sprech- und Betonungsrhythmus. Die angegriffene Marke klinge auch in
ihrer ersten Silbe mit dem Vokal "i" deutlich heller als die Widerspruchsmarke. Die
vorhandenen Unterschiede reichten auch im Bereich identischer Waren fir ein si-
cheres Auseinanderhalten der Marken aus. Die Markeninhaberin beantragt die
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit ihrer Marke der Schutz ver-

sagt wurde sowie die vollstandige Zurtckweisung des Widerspruchs. Mit einem



am 3. Marz 2005 beim Senat und bei der Widersprechenden eingegangenen
Schriftsatz hat sie die Benutzung der Widerspruchsmarke gemaf § 43 Abs. 1 S. 2
MarkenG bestritten.

Die Widersprechende beantragt die Zurlickweisung der Beschwerde und macht
geltend, die Einrede der Nichtbenutzung sei verspatet und schon deshalb zuriick-
zuweisen. Da ihre Marke jedenfalls (rechtserhaltend) in der Schweiz benutzt wor-
den sei, regt sie fur den Fall, daf3 der Widerspruch an der Benutzungsfrage schei-
tern sollte, die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Im tbrigen halt sie den ange-
griffenen Beschluss fur sachlich zutreffend. Erganzend hierzu macht sie geltend,
die beiderseitigen Marken wiesen auch unter Beriicksichtigung ihrer relativen Kir-
ze zu viele Ubereinstimmungen auf, um sie sicher auseinanderhalten zu konnen.
Der Vokal "i" in der Mitte der Widerspruchsmarke werde haufig wie ein "j" ausge-
sprochen und falle daher klanglich kaum ins Gewicht. Die Vokale "i" und "e" in der
jeweiligen ersten Silbe der Marken seien sich klanglich sehr ahnlich. Dem Verkehr

bleibe damit ein insgesamt hochgradig ahnliches Klangbild in Erinnerung.

Eine von den Beteiligten nach der mundlichen Verhandlung angestrebte aul3erge-
richtliche Einigung ist nicht zustande gekommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet. Die angegriffene Marke halt von der Wi-
derspruchsmarke auch in Bezug auf die Waren, fur die ihr seitens der Markenstel-
le der Schutz in Deutschland versagt worden ist, den gemafi § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-

kenG gebotenen Abstand ein.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter
Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine
Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere

der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-



ren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke. Ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der Marken kann durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit
der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 —
Sabel / Puma; GRUR 1998, 922, 923 — Canon).

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die von Haus aus
eine normale Kennzeichnungskraft aufweist, fur deren nachtragliche Erhtéhung
seitens der Widersprechenden nichts vorgetragen worden ist, besteht entgegen
der Ansicht der Markenstelle auch bei einer zugunsten der Widersprechenden un-
terstellten Verwendung der Marken fur identische Waren in keiner Richtung die
Gefahr von Verwechslungen.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die Unterschiede der Markenwdrter, wovon auch
die Markenstelle ausgegangen ist, trotz ihrer Ubereinstimmungen in den Anfangs-
und Endbuchstaben unter Bertcksichtigung ihrer geringen Gesamtlange sowohl
bei einer Wiedergabe in der eingetragenen Form, also in Grol3buchstaben, als
auch bei einer Wiedergabe in anderen ublichen Schreibweisen, wie z.B. in Nor-
malschrift oder nur in Kleinbuchstaben, sofort erkennbar. Wegen der nur geringen
Lange der Markenworter bleiben sie auch genauer in Erinnerung als bei langeren
und unubersichtlicheren Wortern. Bei einer Grol3schreibung der Markenwdrter
wirkt die Widerspruchsmarke aufgrund des Umstands, dass sie mit dem Grol3-

buchstaben "E" an Stelle des "I" in der angegriffenen Marke an zweiter Stelle ei-
nen deutlich breiteren Buchstaben aufweist, sowie deswegen, weil sie zudem
noch einen Buchstaben mehr besitzt, insgesamt auf den ersten Blick deutlich I&an-
ger als die angegriffene Marke. Bei einer Wiedergabe beider Markenwdrter in
Kleinbuchstaben fallt bei der geringen Lange der Wérter die deutlich unterschiedli-
che Kontur der Buchstaben "e" und "i* sowie daneben der zusatzliche Buchsta-
be "i" mit der durch den "i"-Punkt bewirkten Oberlange nach dem vorangehenden

kleinen "I" sofort ins Auge.



Entgegen der Ansicht der Markenstelle zeigen die beiderseitigen Marken auch in
klanglicher Hinsicht nur eine geringe, fir eine Bejahung einer Verwechslungsge-
fahr nicht mehr ausreichende Ahnlichkeit auf. Dabei ist fiir die angegriffene Marke
von einer Aussprache "Zilo" auszugehen, da der Buchstabe "C" am Wortanfang
vor einem folgenden hellen Vokal nach den deutschen Ausspracheregeln als "Z"
artikuliert wird. Die angegriffene Marke weist zwei Silben mit der nattrlichen Sil-
bengliederung "Zi-lo" auf, wobei die Vokale beider Silben gedehnt wiedergegeben
werden und damit deutlich hervortreten. Die Widerspruchsmarke stellt demgegen-
Uber wegen der in ihr enthaltenen drei Vokale ein dreisilbiges Wort mit der naturli-
chen Silbengliederung "Ze-li-o" dar, und besitzt insoweit wegen der Unterschiede
in der Silbenanzahl, der Silbengliederung und der Vokalfolge, denen fur den klang-
lichen Gesamteindruck eines Wortes eine gréf3ere Bedeutung zukommt als die
Ubereinstimmung in einzelnen Lauten, gegenuber der angegriffenen Marke mehr
klangliche Abweichungen als Gemeinsamkeiten. Diese klanglichen Unterschiede
erachtet der Senat insbesondere deshalb, weil beide Markenwdrter relativ kurz
und Ubersichtlich sind und daher genauer in Erinnerung bleiben als langere Mar-
kenworter, sowie angesichts des Umstands, dass es sich bei den beiderseitigen
Waren um solche handelt, bei deren Kauf die angesprochenen Verkehrskreise, al-
so insbesondere die Kaufer von Mobeln und anderen Einrichtungsgegenstanden,
regelm&lRig eine eher hohe Aufmerksamkeit an den Tag legen, auch bei einer Ver-
wendung der Marken fur identische Waren fur ausreichend, um Verwechslungen

zu verhindern.

Soweit die Widersprechende geltend macht, die klangliche Ahnlichkeit der beider-
seitigen Marken sei deshalb als hoher zu bewerten, weil der Laut"i" in dem
Wort "CELIO" von einem rechtserheblichen Teil des Verkehrs teilweise wie ein "j"
artikuliert werde, was zu einer Aussprache der Widerspruchsmarke wie "CELJO"
fuhre, vermag auch dies eine zur Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreichen-
de klangliche Ahnlichkeit der Marken nicht zu begriinden. Zum einen ist namlich
insoweit erfahrungsgemar nicht mit einem vollstdndigen Weglassen des Vokals "i"

zu rechnen, was dann nicht zu einer Aussprache als "CELJO", sondern eher zu ei-



ner Aussprache als "CELIJO" fuhrt, bei der der klangliche Unterschied der Mar-
kenworter eher noch grof3er ist als bei korrekter Aussprache. Aber auch wenn zu-
gunsten der Widersprechenden von einer Aussprache "CELJO" ausgegangen
wird, Uberwiegen die klanglichen Unterschiede der Marken gegentber den Ge-

meinsamkeiten, weil sich bei einer Artikulation des "i" als "j" die Silbengliederung
der Widerspruchsmarke in "Cel-jo" andert, wodurch sich die Marken mit den dabei
zu erwartenden Aussprachen "CI-LO" bzw "CEL-JO" in beiden Silben deutlich un-
terscheiden, wozu auch der Umstand beitragt, dass in diesem Fall der Vokal "E"
der Silbe "CEL" wegen der folgenden zwei Konsonanten regelmaflig nicht mehr
gedehnt ausgesprochen wird, sondern nur kurz anklingt, wahrend das gedehnte "i"
in "CILO" demgegeniber deutlich heller klingt und der angegriffenen Marke ein

anderes Klanggeprage verleiht.

Fur eine Verwechslungsgefahr der Marken in anderen Richtungen hat weder die
Widersprechende etwas vorgetragen noch sind diesbezuglich irgendwelche An-
haltspunkte ersichtlich. Deshalb war der Beschwerde der Inhaberin der angegriffe-

nen Marke stattzugeben und der Widerspruch in vollem Umfang zurtickzuweisen.

Da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr besteht, kann die Frage ei-
ner rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke einschlief3lich der Vor-
frage, ob die Benutzung der Widerspruchsmarke rechtzeitig bestritten worden ist
oder die entsprechende Einrede als verspatet zurtickgewiesen werden mufRdte, da-

hingestellt bleiben.

Nach alledem besteht auch kein Anlass, einer der Beteiligten gemald § 71 Abs. 1

S. 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Albert Kraft Reker
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