BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 33/04 Verkiindet am
7. Méarz 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 03 214

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Mérz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 03 214

dekofix

inzwischen nur noch eingetragen fur:

chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke, ausschlie3lich
zur Verwendung im Bauwesen; Baumaterialien (nicht aus Metall);
Fullstoffe zum Ausfillen von Fugen in Trockenbauwanden, soweit
in Klasse 19 enthalten; Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparatu-

ren von Immobilien im Bereich des Innenausbaus



ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 300 44 644

decofill

u. A. far

chemische Erzeugnisse fir gewerbliche Zwecke; Klebstoffe fir
gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister, Holzleim, Klebstoffe fir
Decken-, Wand- und Bodenbelage, Fixierungen fiur Bodenbelage,
Klebstoffe fur Heimwerkerbedarf; Universalkleber, Fliesenkleber;
Baumaterialien (nicht aus Metall); Gips, Zement, Mortel, Ful3bo-
denausgleichsmassen, Fllstoffe zum Ausflllen von Ritzen, Fugen
oder Léchern in Wéanden, insbesondere auf Gips- oder Zementba-

Sis.

Der Widerspruch ist nur auf die 0. g. Waren der Widerspruchsmarke gestitzt wor-
den. AulRerdem ist er - vor Eintragung einer Verzichts-Teilléschung der angegriffe-
nen Marke - ausdricklich nur gegen folgende Waren der angegriffenen Marken

gerichtet:

"Klasse 1: Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke.

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Fullstoffe zum
Ausfillen von Fugen in Trockenbauwéanden, soweit

in Klasse 19 enthalten."

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2003 hat die Markenstelle fir Klasse 1 durch ein
Mitglied des Patentamts den Widerspruch zuriickgewiesen. Nach Auffassung der
Markenstelle besteht keine Verwechslungsgefahr. Auch wenn der Anfangsbe-
standteil "deco" der Widerspruchsmarke auf Dekoration und die Endsilbe "fill" auf

Fullstoffe hinweise, so sei dennoch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungs-



kraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit auszugehen. Warenidentitat
kénne hinsichtlich der chemischen Erzeugnisse bestehen, wahrend bei Baumate-
rialien eine Ahnlichkeit der Waren vorliegen kénne. An den Markenabstand seien
daher mittlere bis hohe Anforderungen zu stellen. Diese Anforderungen halte die
jungere Marken ein. Zwar stimme sie mit der Widerspruchsmarke im Wortanfang
"Deko-" Uberein, da dieser aber héaufig in Drittmarken vorkomme und von den be-
schreibenden Begriffen "Dekoration” bzw. "dekorativ" abgeleitet sei, richte sich die
Aufmerksamkeit des Verkehrs verstarkt auf die Wortendungen, die noch dazu be-
tont wirden. Die Endungen "-fix" und "-fill" lieBen sich gut unterscheiden, da die
Endkonsonanten markant voneinander abwichen. Gerade der charakteristische
Laut "x" werde wenig mit anderen Konsonanten verwechselt. Es bestehe auch
keine assoziative Verwechslungsgefahr. Der Wortteil "Deco" sei nicht als Stamm-
bestandteil geeignet, da er beschreibende Anklange aufweise und haufig in Dritt-

marken vorkomme.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zur Begriundung fuhrt sie aus, dass die sich gegentuiberstehenden Waren identisch
bzw. hochgradig ahnlich seien, was auch von der Inhaberin der jingeren Marke
nicht bestritten und zutreffend von der Markenstelle festgestellt worden sei. Die
Widerspruchsmarke weise insgesamt eine normale Kennzeichnungskraft auf. Fir
eine Schwachung der Kennzeichnungskraft fehle es an tatsachlichen Feststellun-
gen. Die Markenbestandteile "Deco” und "fill' gebe es in der deutschen Sprache
nicht. Insbesondere gehe aus der von der Markeninhaberin vorgelegten Liste mit
Drittmarken nur die blof3e Tatsache der Eintragung von Marken mit dem Wortbe-
standteil "deco" oder "deko" hervor, nicht aber eine tatsachliche Benutzung dieser
Marken oder ein Einfluss auf die Verkehrsauffassung. Viele der in der Liste auf-
gefuhrten Drittmarken gehdrten zudem der Widersprechenden, die Uber eine Serie
mit dem Bestandteil "deco" verflige. Angesichts dieser Umstande misse in der
Zusammenschau ein geringerer Grad an Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehen-
den Marken fur die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausreichen. Die bei-

derseitigen Marken seien nahezu identisch. Bei den Markenwoértern "dekofix" und



"decofill" handele es sich um Einwortmarken, so dass sie in ihrer Gesamtheit zu
betrachten seien, ohne dass eine Pragung einzelner Wortbestandteile vorliegen
konne. Die Markenwoérter seien mit drei Silben verhaltnismaRig lang, wobei die
dritten Silben jeweils identische Anfangsbuchstaben aufwiesen und lediglich hin-
sichtlich der Schlusskonsonanten voneinander abwichen. Die jingere Marke
stimme aullerdem mit den ersten sechs der sieben Buchstaben der Wider-
spruchsmarke und damit in den regelmaRig starker beachteten Wortanfangen
Uberein. Auch die Vokale, die fur den klanglichen Gesamteindruck wichtiger als
die Konsonanten seien, stimmten vollstandig Uberein. Zudem sei der Sprach-
rhythmus der Markenworter identisch. Ergdnzend verweist die Widersprechende
auf verschiedene Entscheidungen, in denen eine Verwechslungsgefahr zwischen
Marken festgestellt worden ist, die sich nur in einem Laut bzw. Buchstaben von-
einander unterscheiden, u. a. BGH - GRUR 2000, 605 - comtes/ComTel. Die Wi-

dersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss im Umfang des Widerspruchsan-
trags aufzuheben und die Eintragung der jungeren Marke im be-

antragten Umfang zu I6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verweist auf ihr erstinstanzliches Vorbringen, in dem sie eine Liste mit Gber 75
fur die Klassen 1, 17 und 19 eingetragenen Marken vorgelegt hat, die den An-
fangsbestandteil "deko" oder "deco" aufweisen. Diese Registereintragungen seien
ein Indiz fur die Originalitdtsschwéche der Widerspruchsmarke. Weiter fuhrt sie
aus, dass eine Verwechslungsgefahr selbst bei identischen Produkten nicht be-
stehe. Der klangstarke Schlussbuchstabe "x" trete in der jingeren Marke so mar-
kant in Erscheinung, dass er bereits eine sichere Unterscheidbarkeit der Marken

gewahrleiste, zumal die Widerspruchsmarke auf dem weichen Labiallaut "I" ende.



Dies gelte umso mehr, als die Marken Ubereinstimmend auf der Endsilbe betont
wurden. Daher wirden die Wortanfange hier auch nicht vom Verkehr starker be-
achtet werden als die Wortendungen. Auch in schriftbildlicher Hinsicht sei der
Buchstabe "x" optisch sehr markant und weiche deutlich von der Endung "lI" ab.
Zudem bestinden in begrifflicher Hinsicht deutliche Abweichungen, da "fill" auf
den Begriff "Fillen" hinweise, was bei "fix" gerade nicht der Fall sei. Auch diese
Abweichungen boten eine sichere Unterscheidungshilfe bei der Beurteilung der
klanglichen oder bildlichen Ahnlichkeit der Marken. Im Gegensatz zur Auffassung
der Markenstelle kdnne nicht von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Denn das Markenwort "decofill"
weise ersichtlich auf dekorative Fillstoffe und damit auf den Verwendungszweck
der Produkte hin. Ihr Schutzumfang beschranke sich auf die Kombination der Be-
standteile "deco" und "fill*. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausge-
hen wirde, so ware zu bertcksichtigen, dass zumindest dem Wortbestandtell
"deco" als beschreibender Angabe, die zudem abgegriffen sei, die Unterschei-
dungskraft fehle. Daher fielen die Ubereinstimmungen hinsichtlich dieses Be-
standteils, auch wenn er am Wortanfang stehe, nicht ins Gewicht. Auch komme
eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, weil der Bestandteil
"deco" sich aufgrund seines beschreibenden Gehalts nicht als Stammbestandteil

eigne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begriindet. Zwischen
den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. 8842 Abs.2 Nr.1, 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.



Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer
markenrechtlichen Verwechselungsgefahr i. S. von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG un-
ter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei
ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-
/Dienstleistungsidentitéat oder -ahnlichkeit, der Markenidentitéat oder -ahnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH
GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 — BANK 24, m. w. N.; GRUR 2002, 1067
— DKV/OKV).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Haus aus
schwach einzustufen. Zunéchst ist sie in nahezu sprachiublicher Weise aus Be-
standteilen zusammengesetzt, die beschreibender Natur sind, zumindest aber
Uber stark beschreibende Anklange verfigen. Der Anfangsbestandteil "deco” wird
(auch in der gleichbedeutenden deutschen Schreibweise "deko") im Inland als
Hinweis auf Dekoration oder auf einen dekorativen Bezug verwendet. So sind in
der deutschen Sprache Begriffe wie "Art Deco” und "Deko-Stoffe" bekannt.
Ebenso sind Wortzusammensetzungen wie "Deko-Shop" oder "Deko-Abteilung”
ohne weiteres verstandlich. Beim weiteren Bestandteil "fill* handelt es sich um das
englische Wort fur "Fullung"/"(aus-)fillen”. Die streitgegenstandlichen Waren, auf
die die Widersprechende ihren Widerspruch gestttzt hat, sind Oberbegriffe, die
auch Waren beinhalten, die einen Bezug zur dekorativen Verarbeitung insbeson-
dere beim Ausflllen oder der sonstigen Verwendung von Fullstoffen erfassen
konnen. Zudem ist auch eine betrachtliche Anzahl von Drittmarken mit zu berick-
sichtigen, die - wie die Markeninhaberin unter Vorlage einer Liste dargelegt hat -
den Anfangsbestandteil "Deco" oder den gleichbedeutenden Bestandteil "Deko"
aufweisen. Zwar ist Uber die Benutzung dieser Drittmarken nichts bekannt, die
erhebliche Anzahl eingetragener "Deco"-Marken zeigt aber die Originalitdtsschwa-

che einer solchen Markenbildung (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,



8 9, Rdn. 318). Da keine Hinweise darauf vorliegen, dass die Widerspruchsmarke
ihre Kennzeichnungsschwache durch intensive Benutzung und eine damit verbun-
dene erhebliche Verkehrsbekanntheit iberwunden hat, kann nur von einer schwa-

chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

b) Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen im
Identitatsbereich. Der fur die angegriffene Marke eingetragene Warenbegriff
"chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke, ausschliel3lich zur Verwendung
im Bauwesen" fallt vollstandig unter den fur die Widerspruchsmarke geschiitzten
Begriff "chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke". Aul3erdem sind die
weiteren streitgegenstandlichen Warenbegriffe der jlingeren Marke, namlich
"Baumaterialien (nicht aus Metall); Fullstoffe zum Ausflllen von Fugen in Trocken-
bauwanden, soweit in Klasse 19 enthalten” mit den fir die Widersprechende ge-
schitzten Begriffen "Baumaterialien (nicht aus Metall)" und "Gips, Zement,
... Fullstoffe zum Ausfiillen von Ritzen, Fugen ..." identisch.

c) Die angegriffene Marke hélt den insoweit erforderlichen noch deutlichen, aber
nicht strengen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Zwar unterscheiden sich die
Marken nur durch ihre Schlussbuchstaben "x" und "lI" voneinander, dieser Unter-
schied ist jedoch sowohl in klanglicher wie auch schriftbildlicher Hinsicht derart
deutlich, dass er angesichts der Kennzeichnungsschwéche der Widerspruchs-
marke ausreicht, um den rechtlich gebotenen Abstand der Marken zueinander zu
schaffen. In klanglicher Hinsicht stellt der Schlussbuchstabe "x" der angegriffenen
Marke einen Doppellaut dar, der den klangstarken Sprenglaut "k" und dem
stimmlosen Zahnlaut "s" umfasst, so dass sich diese Lautkombination, zudem am

betonten Wortende, deutlich vom weichen Schlusslaut "I" der Widerspruchsmarke

unterscheidet.

In schriftbildlicher Hinsicht weist das Markenwort "dekofix" der jingeren Marke mit
dem Schlussbuchstaben "x" bzw. "X" einen markanten Buchstaben auf, der mit

seinen symmetrischen Diagonalen (Andreaskreuz) gegenuber allen anderen



Buchstaben hervorstechend ist. Ahnliches gilt fiir den Schluss der Widerspruchs-
marke, da ein Doppelbuchstabe wie "lI" bzw. "LL" im Schriftbild eines Wortes stets
auffallt.

Die klangliche und schriftbildliche Unterscheidbarkeit der Marken wird zudem
durch die leicht erfassbaren begrifflichen Anklange unterstiitzt, da der Endbe-
standteil "fill" der Widerspruchsmarke ersichtlich auf "Fullen"/"Fillung” hinweist,
wahrend das "fix" im Markenwort "dekofix" der angegriffenen Marke mit "schnell”

gleichgesetzt wird.

Bei Abwéagung der zueinander in Beziehung stehenden Faktoren der Verwechs-
lungsgefahr liegt nach alledem fur den Senat keine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr vor. Flr eine assoziative Verwechslungsgefahr sind angesichts der ausge-
pragten Kennzeichnungs- und Originalitditsschwéche des Markenbestandteils
"deco" ebenfalls keine zureichenden Anhaltspunkte erkennbar. Damit war eine
Verwechslungsgefahr insgesamt zu verneinen, so dass die Beschwerde erfolglos

bleiben musste.

gez.

Unterschriften



