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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 46 219

BPatG 152
08.05



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
in der Sitzung vom 29. Marz 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 20. September 2002 fur die Waren
Kakao, Schokolade, Pralinen, Marzipan, Zuckerwaren, Bonbons,
GummisufRwaren, Schaumzuckerwaren, Lakritz, feine Back- und
Konditorwaren, gerdstete Nusse in Schokoladenhiille und dragiert,

Rosinen in Schokoladenhiille

angemeldete Marke 302 46 219

Gold
Euka



ist Widerspruch erhoben aus der am 3. Juli 1993 angemeldeten Wortmarke
2049 738

Eukal

geschutzt fur die Waren

Arzneimittel, insbesondere zur Behandlung von Erkrankungen der
Atmungsorgane und Atemwege; Nasensprays, chemische Er-
zeugnisse fur Heilzwecke und fir die Gesundheitspflege; pharma-
zeutische Drogen und Préparate; medizinische Tees und Zucker-
waren, Hustenbonbons, -pastillen, -séfte, -tropfen, -tees und -bal-
sam fur Erwachsene und fir Kinder; Zuckerwaren, namlich Dra-
gées und Komprimate, Eukalyptusbonbons, Diatbonbons, Vita-
minbonbons, Gummi-SufRwaren, Kaugummi, soweit in Klasse 30
enthalten; Diat-SuRRwaren, namlich Diat-Dragées, Diat-Toffees,
Diat-Riegel, Diat-Schokolade, Diat-Geback, Diat-Kaugummi, Diat-
Gummi-SuRRwaren, Diat-Komprimate, soweit in Klasse 30 enthal-

ten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Be-
schluss vom 22. Dezember 2003 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriick-
gewiesen. Die Waren seien teilweise identisch bzw. hochgradig &hnlich und teil-
weise unbedenklich ahnlich. Wegen seiner engen Anlehnung an die warenbe-
schreibende Angabe ,Eukalyptus” und wegen zahlreicher Drittmarken in den Klas-
sen 30 und 5 sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedoch unter-
durchschnittlich. In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht scheitere eine Ver-
wechslungsgefahr an dem Bestandteil ,Gold" in der jingeren Marke. Dieser, wenn

auch kennzeichnungsschwache Bestandteil prage den Gesamteindruck der junge-



ren Marke wegen der Kennzeichnungsschwache des weiteren Bestandteils ,Euka“

mit.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss vom 22. Dezember 2003 aufzuheben und die
Marke 302 46 219 zu l6schen.

Zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund umfangreicher Benutzung sowie einer
eher als schwach einzustufenden Drittmarkensituation mindestens durchschnitt-
lich, wenn nicht sogar erhdht. Zur Begrindung stitzt sich die Widersprechende
auf Drittmarken-Recherchen bezuglich der Begriffe ,Euka®“ und ,Eukal“ in den ein-
schlagigen Warenklassen. Die Ergebnisse wirden belegen, dass ,Eukal* aus-
schlie3lich von der Widersprechenden (48 Mal) und ,Euka“ nur von wenigen Un-
ternehmen (21 Treffer) verwendet werde. Eine in Google zu den Kombinationen
~Eukal Zucker, Eukal Suf3 und Eukal Bonbon* durchgeflihrte Recherche widerlege
die vom Amt aufgestellte Behauptung einer weit verbreiteten beschreibenden Be-
nutzung. Klanglich und schriftbildlich seien die Marken verwechselbar, weil die
jungere Marke allein von dem Bestandteil ,Euka“ gepragt werde. ,Gold“ prage die
Marke nicht, da der Verbraucher diesen Bestandteil entweder als Hinweis auf die
Ausstattung (z. B. goldene Verpackung), eine Eigenschaft (z. B. goldfarbener
Bonbon) oder als Qualitatshinweis ansehen werde.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Die Vergleichsmarken seien miteinander nicht verwechselbar. Euka als kenn-
zeichnungsschwacher Bestandteil sei nicht geeignet, die jingere Marke selbstan-

dig zu pragen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begriindet, weil die sich
gegenuberstehenden Marken keiner Gefahr der Verwechslung im Verkehr nach
842 Abs. 2 Nr. 1, S. 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Wider-
spruchs u. a. zu léschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetragenen
Marke &lteren Zeitrangs und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die beiden
Marken erfassten Waren fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen be-
steht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Be-
rucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine
Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere
der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten
Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so dass ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61

- coccodrillo m. w. N.).

1. Zuckerwaren, Bonbons und Gummisuf3waren sind in beiden Warenverzeich-
nissen enthalten, wobei den Bonbons der jingeren Marke auf Seiten der Wider-
spruchsmarke Hustenbonbons, Eukalyptusbonbons und Diatbonbons gegenuber-
stehen. Warenéhnlichkeit (z. T. hochgradige) besteht zwischen den Zuckerwaren
der Widerspruchsmarke und den Ubrigen Waren der jingeren Marke (vgl.



Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl.,
S. 348f.).

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Eukal hat die Markenstelle
wegen der offensichtlichen Anlehnung an Eukalyptus zu Recht als unterdurch-
schnittlich angesehen. Ob die Kennzeichnungskraft zusatzlich auch durch Dritt-
marken auf dem hier relevanten Warengebiet geschwécht ist, wie die Markenstelle
ohne entsprechende Nachweise behauptet und die Widersprechende mit den im
Beschwerdeverfahren vorgelegten Rechercheausdrucken zu widerlegen versucht
hat, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits aufgrund ihres beschreibenden
Anklangs fur die hier relevanten Waren der Klasse 30 von Haus aus geschwécht
ist. FUr eine Kompensierung dieser Schwache durch eine intensive Benutzung
fehlen ausreichende Anhaltspunkte. Dass die Widersprechende mehrere Marken
mit dem Bestandteil Eukal geschitzt hat, besagt nichts Gber die Benutzungsinten-

sitat der hier beschwerdegegenstandlichen Widerspruchsmarke.

3. Schriftbildlich sind sich die Vergleichsmarken nicht ahnlich, weil der in der
jungeren Marke enthaltene Bestandteil ,Gold” in der Widerspruchsmarke keine
Entsprechung findet. Hinzu kommt die besondere Stellung des Wortes Gold Uber
dem Wort Euka.

In Anbetracht der unterschiedlichen Lange beider Marken und des sich daraus
ergebenden abweichenden Gesamtklangbilds besteht auch phonetisch keine rele-
vante Markenahnlichkeit. Von einer Vernachlassigung des ersten Wortbestandteils
Gold bei der Benennung der jungeren Marke kann namlich nicht ausgegangen
werden; der Verkehr hat hierflr - generell und auch im vorliegenden Einzelfall -
keine Veranlassung. Der Bestandteil ,Euka“ pragt die juingere Marke nicht derma-
Ren, dass der weitere Bestandteil ,Gold“ in einer Weise zuriicktreten wirde, dass
er fir den Gesamteindruck vernachlassigt werden kdnnte. Zwar wird der vorange-

stellte Bestandteil Gold vom Verkehr als Bezeichnung flr eine Sorte gehobener



Qualitat aufgefasst werden und ist daher als kennzeichnungsschwach anzusehen.
Dies gilt jedoch auch fir den weiteren Bestandteil ,Euka“, der sich an die Ge-
schmacksrichtung ,Eukalyptus® anlehnt. Derart gleichgewichtigen und kennzeich-
nungsschwachen Bestandteil fehlt grundsatzlich die Eignung, den Gesamtein-
druck einer Marke zu pragen (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., §9
Rdn. 376, 411).

4. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die sich gegeniberstehenden Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt
- mittelbar - verwechselt werden. Eine derartige Verwechslungsgefahr aufgrund
des Bestandteils ,Euka“ gegenuber ,Eukal* scheitert bereits an der dargelegten
Kennzeichnungsschwache von ,Eukal®. Abgesehen davon tritt die gemeinsame
Buchstabenfolge ,Euka“ in der Widerspruchsmarke nicht eigenstandig nach Art
eines Stammbestandteils mit Hinweiskraft auf den Betrieb der Inhaberin der alte-
ren Marke in Erscheinung. Sie ist vielmehr eingebunden in ein neues, durch die

Endung abweichendes Kunstwort.

Fur eine Auferlegung von Kosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften



