BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 99/05 Verkindet am
9. Mai 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 36 349

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 9. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke
338 870 wird der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 1
des Patentamts vom 30. Mai 2005 mit der Mal3gabe aufge-
hoben, dass die angegriffene Marke wegen dieses Wider-

spruchs fur die Waren ,Desinfektionsmittel“ zu I6schen ist.

2. Die Entscheidung uber die Beschwerde der Widersprechen-
den aus der Marke 221 691 bleibt dahingestellt.



Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-Bildmarke 301 36 349

certisil
chlorina

fur
Klasse 1: chemische Erzeugnisse;
Klasse 5: Desinfektionsmittel
ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 221 691
Persil
far
Waschpulver
und der Wortmarke 338 870
Clorina
far

Desinfektionsmittel.



Beide Widerspriuche richten sich inzwischen nur noch gegen die Ware ,Desin-

fektionsmittel* der angegriffenen Marke.

Mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2002 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke
die rechtserhaltende Benutzung der 1925 eingetragenen Widerspruchsmarke
338 870 mit folgendem Wortlaut bestritten:

,im Ubrigen wird die rechtserhaltende Benutzung der deutschen Marke 338 870

im malgeblichen Flnfjahreszeitraum mit Nichtwissen bestritten”.

Hierauf hat die Widersprechende aus dieser Marke Unterlagen zur Glaubhaftma-

chung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2005 hat die Markenstelle fir Klasse 1 des Deutschen
Patent- und Markenamts durch einen Regierungsangestellten im héheren Dienst
die Widerspriuche zurtickgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle halten die
Vergleichsmarken den erforderlichen Abstand zueinander ein, auch wenn sie sich
zum Teil als Kennzeichnung identischer Waren begegneten. Der Gesamteindruck
der angegriffenen Marke werde nicht von einem ihrer beiden Bestandteile ,certisil
oder ,chlorina“ allein gepragt, so dass in klanglicher, schriftbildlicher und begriffli-
cher Hinsicht jeweils ein ausreichender Abstand zu den Widerspruchsmarken
gewahrt sei. Es seien keine hinreichenden Anhaltspunkte dafir ersichtlich, dass
die angegriffene Marke in entscheidungserheblichem Umfang mit nur einem ihrer
Bestandteile benannt werden kdnnte, zumal weder ,certisil“ noch ,chlorina“ einen
beschreibenden Begriffsinhalt aufwiesen. Optisch dominiere keiner der beiden
Wortbestandteile. Eine Anlehnung des Bestandteils ,chlorina“ an die beschrei-
bende Angabe ,Chlor* sei durch die eher an einen weiblichen Vornamen erin-
nernde Endung ,-ina“ hinreichend verfremdet. Etwas anderes ergebe sich auch
nicht unter dem Gesichtspunkt der Herstellerangabe. Eine Herstellerangabe trete
nur dann in den Hintergrund, wenn sie als solche bekannt oder zumindest fir den

Verkehr erkennbar sei. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da die Bestandteile ,cer-



tisil“ und ,chlorina“ als Phantasiebegriffe wirkten, die von der Wortstruktur nicht als
Bezeichnung des Geschaftsbetriebs aufgefasst wirden. Auch kénne nicht unter-
stellt werden, dass der Bestandteil ,certisil“ zwischenzeitlich einen solchen Be-
kanntheitsgrad als Firmenbestandteil erlangt habe, dass er nur noch als Herstel-
lerangabe aufgefasst werde, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke nun-
mehr unter ,A... AG* firmiere. Entsprechendes gelte unter dem Ge-

sichtspunkt einer Haupt- bzw. Dachmarke. Eine derart gebildete Markenserie sei
nicht ausreichend belegt. Der Verkehr werde also allen Bestandteilen der ange-
griffenen Marke das gleiche Gewicht fir den Gesamteindruck beimessen, so dass
keine ausreichende Ahnlichkeit mit den Widerspruchsmarken vorliege. Auch fiir
eine assoziative Verwechslungsgefahr bestiinden keine ausreichenden Anhalts-

punkte.

Gegen diese Entscheidung richten sich jeweils die Beschwerden der beiden Wi-
dersprechenden. Zur Begrindung fuhrt die Widersprechende aus der Marke
338 870 aus, dass unter ihrer 1925 angemeldeten Widerspruchsmarke ,Clorina“
seit 80 Jahren ein Desinfektionsmittel erfolgreich vertrieben werde, das eine Uber-
ragende Bekanntheit erlangt habe. Mit der Widerspruchsmarke ,Clorina* verban-
den die angesprochenen Abnehmer stets und ausschlief3lich das Unternehmen
der Widersprechenden. Der Widerspruchsmarke komme mithin eine tberdurch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Wie aus dem Internet-Auftritt der Inhaberin
der angegriffenen Marke hervorgehe, verwende diese den Bestandteil ,certisil* als
Dachmarke, der jeweils mit einer individuellen Produktbezeichnung verbunden
werde und hinter dieser zuriicktrete. In die bereits die Produktbezeichnungen
.-argento” und ,combina“ enthaltende Produktpalette wolle sie nun offensichtlich
auch die Bezeichnung ,chlorina“ einfigen. Das Markenwort ,certisil“ kennzeichne
innerhalb der angegriffenen Gesamtmarke somit eine Serie verschiedener Pro-
dukte, wahrend das konkrete Desinfektionsmittel nur durch den Markenbestandtell
.chlorina“ gekennzeichnet werde. Ihm muisse daher eine Pragungswirkung zuer-

kannt werden. Zwischen ihm und der Widerspruchsmarke ,Clorina“ bestehe in



klanglicher Hinsicht Identitat und zudem eine erhebliche schriftbildliche Ahnlich-
keit. Der aufgrund der erh6hten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein-
zuhaltende weite Abstand sei daher von der angegriffenen Marke nicht gewahrt.
Die angesprochenen Verbraucher kénnten somit dem Irrtum unterliegen, die Des-
infektionsmittel ,chlorina”“ und ,Clorina“ stammten aus demselben oder wirtschaft-

lich miteinander verbundenen Unternehmen.

Die Widersprechende aus der Marke 338 870 beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke fur ,Desinfektionsmittel” anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerden zuriickzuweisen.

Sie verweist auf ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere des Vorbringens der aus der
Marke 221 691 Widersprechenden wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 338 870 ist
begriindet. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke gemaf 88 43
Abs. 1 Satz 1 und 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat halt
die Verwechslungsgefahr gemafd 8§ 9 Abs. 1 Nr 2 MarkenG zwischen den sich ge-

genuberstehenden Marken flr gegeben.



a) Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widerspre-
chende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Dabei
kann es dahinstehen, ob die Markeninhaberin mit dem Wortlaut: ... wird die
rechtserhaltende Benutzung ... im mal3geblichen Funfjahreszeitraum mit Nicht-
wissen bestritten” den Zeitraum des 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, den des § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG oder - wogegen allerdings der Wortlaut der Einrede
spricht - beide Zeitraume gemeint hat und ob eine derart uneindeutig erhobene
Einrede Uberhaupt zulassig ist. Hierauf kommt es im Ergebnis nicht an, da die Wi-
dersprechende fur beide Zeitraume des 8 43 Abs. 1 MarkenG eine rechtserhal-

tende Benutzung glaubhaft machen konnte.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsatzlich nach Art,
Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse muissen insgesamt erflllt sein
(BPatGE 23, 158, 165f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm).
Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle prasenten Beweismittel ein-
schlie3lich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; auf3erdem kénnen auch
sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien
usw. insbesondere zur Ergdnzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Ver-
sicherung dienen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 43 Rdn. 84).

In der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Januar 2003 fuhrt der Geschaftsfuhrer
der B... GmbH aus, dass diese die Widerspruchsmarke

im Einverstandnis mit der Widersprechenden fir ein Desinfektionsmittel benutzt,
wobei fur die Jahre 1997 bis 2002 Umsatzzahlen in Hohe von ca. 16.000.-- € bis
35.000.-- € bzw. ca. 750 kg - 1400 kg versichert werden. Die damit zugleich versi-
cherte Benutzungszeit von mindestens 1997 bis 2002 Uberdeckt sich jeweils fir
etwa 1 % Jahre, und damit fUr eine jeweils ernsthafte Benutzungsdauer, mit den
beiden Zeitraumen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Zwar erscheinen die
Umsatzzahlen absolut gesehen relativ gering, jedoch geht aus den vorgelegten
weiteren Unterlagen hervor, dass die Marke fiur ein pulverformiges Desinfektions-

mittel fur Medizinprodukte und damit fur ein relativ spezielles Produkt verwendet



wird. Zudem sprechen die kontinuierliche Benutzung und der aus der Art des ein-
gereichten Prospekts deutlich werdende gewisse Vermarktungsaufwand dafir,
dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung eines Traditionsprodukts im
Konzern der Widersprechenden ernsthaft benutzt wird. Auch die aus dem Pros-
pekt ersichtliche Anbringung der Marke innerhalb eines senkrechten streifenférmi-
gen Abschnitts neben dem auf den Betrieb hinweisenden ,C...“-Logo

stellt eine funktionsgemal3e Verwendung der Marke als Warenkennzeichnung dar.

b) Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Heranzie-
hung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer
Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungs-
identitat oder -ahnlichkeit, der Markenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544,
545 -BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 -DKV/OKV; GRUR 2003, 963
- AntiVir/AntiVirus).

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als erhdéht zugrunde zu
legen. Zwar erscheinen die in den Benutzungsunterlagen dargelegten Umsatz-
zahlen absolut gesehen nur gering. In ihrer Beschwerdebegriindung vom
6. August 2005 hat die Widersprechende jedoch vorgetragen, dass das unter dem
Namen ,Clorina“ vertriebene Desinfektionsmittel durch seinen 80 Jahre andauern-
den und sehr erfolgreichen Vertrieb innerhalb der beteiligten Verkehrskreise eine
uberragende Bekanntheit erlangt habe. Dieser Vortrag ist unwidersprochen
geblieben und daher nach den Grundsatzen der Vitapur-Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs (GRUR 1967, 246) als liquide zugrunde zu legen. Der Senat geht



daher von einer erhdhten Verkehrsbekanntheit und einem damit verbundenen er-

hohten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.

bb) Die einzig noch streitgegenstandlichen Waren ,Desinfektionsmittel* der ange-
griffenen Marke sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke 338 870

enthalten, so dass insoweit Identitat vorliegt.

cc) Die angegriffene Marke halt den insoweit erforderlichen sehr deutlichen Ab-
stand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar
unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit ausreichend voneinander, da
der nur in der jungeren Marke enthaltene Bestandteil ,certisil* weder Gberhdrt noch
Uberlesen werden kann. Jedoch wird der Gesamteindruck der angegriffenen
Marke fur einen beachtlichen Teil des Verkehrs nur von ihrem weiteren Bestandteil

~chlorina“ gepragt.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsatz-
lich nicht zulassig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen
und dessen Ubereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies
zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu
vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstandig kolli-
sionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehr-
gliedrigen Marke préagt, indem er eine eigenstandige kennzeichnende Funktion
aufweist und die Ubrigen Markenteile flr den Verkehr in einer Weise zuriicktreten,
dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden koénnen (vgl. Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9, Rdn. 370, 374 m. w. N.).

Hierflr spricht bereits, dass die Inhaberin der jungeren Marke nach dem unwider-
sprochenen und mit Internet-Ausdrucken belegten Vorbringen der Widerspre-
chenden die Bezeichnung ,certisil* als eine Art Dachmarke fiir zur Zeit zwei Pro-
duktgruppen verwendet. Sie bewirbt die Produktgruppen mit den Kennzeichnun-

gen ,certisil argento” und ,certisil combina®, die beide fur Mittel zur Wasserdesin-
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fektion in verschiedenen Abgabeformen und -gréf3en verwendet werden. Der gra-
fische Aufbau der beiden Kennzeichnungen entspricht dem der angegriffenen
Marke.

Hinzu kommt, dass die klanglich mit ,chlorina“ tbereinstimmende Widerspruchs-
marke unbestritten Uber eine erhdhte Verkehrsbekanntheit verfligt. Hat eine Be-
zeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Verkehr eine herkunftshinwei-
sende Funktion auf den Betrieb des Inhabers der alteren Marke erlangt, wirkt sich
dies nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der alteren Marke selbst aus, sondern
bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen auch dann ein starkerer Herkunftshinweis
entnommen wird, wenn es nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen
(jungeren) Zeichens auftritt (BGH GRUR 2003, 880 - City Plus). Dies wird hier je-
denfalls bei der Berucksichtigung des klanglichen Gesamteindrucks mit zu be-

ricksichtigen sein.

Unter diesen Umstanden wird ein beachtlicher Teil des Verkehrs unter der Marke
wcertisil clorina” ein Einzelprodukt vermuten, das neben den beiden bereits beste-
henden Linien ,argento” und ,combina“ als weiterer Bestandteil der ,certisil“-Pro-
duktreihe hinzutritt. In solchen Fallen kann sich &hnlich wie im Verhaltnis des Fir-
mennamens zur Produktmarke eine Verlagerung des pragenden Charakters auf
den das Einzelprodukt kennzeichnenden Teil ergeben (vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 89, Rdn. 387, 389, 419). Fur diesen Teil des Verkehrs stellt das normal
kennzeichnungskraftige Wort ,clorina“ das Merkwort dar, mit dem er das konkrete
Einzelprodukt aus dem Sortiment der Markeninhaberin verkirzend benennt. Fur
einen jedenfalls nicht unbeachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu
schitzenden Teil des Verkehrs pragt das Wort ,chlorina“ als Produktmarke daher
die Gesamtkombination. Im Ubrigen hat auch der Europaische Gerichtshof in einer
jungeren Entscheidung deutlich gemacht, dass er dem Inhaber einer &alteren (be-
kannten) Produktmarke einen selbst Uber die strengen Pragungsgrundsétze des
Bundesgerichtshofs hinausgehenden Schutz zubilligen will, wenn diese Produkt-

marke in eine Kombination mit einer auf den Inhaber der jingeren Marke hinwei-
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senden Kennzeichnung tbernommen wird (EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOM-
SON). Auch dies zeigt, dass einer kennzeichnungsstarken Produktmarke im
Rahmen einer flexiblen Betrachtungsweise (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O.) auch
bei Kombinationsmarken mitunter ein entsprechend weiterer Schutz zuzubilligen

ist.

Da die Marken bzw. ihre pragenden Bestandteile ,chlorina® und ,Clorina“ klanglich
identisch sind, wird der erforderliche Abstand der Marken zueinander nicht ein-
gehalten, so dass eine Verwechslungsgefahr festzustellen ist. Damit war die Be-
schwerde der Widersprechenden aus der Marke 338 870 erfolgreich und die an-
gegriffene Marke im beantragten Umfang zu ldschen.

2. Die Entscheidung tber den Widerspruch aus der Marke 221 691 kann bei die-
ser Sachlage dahingestellt bleiben. Dieser Widerspruch ist mit Schriftsatz vom
4. Mai 2006 auf die Ware ,Desinfektionsmittel* beschrankt worden, so dass er
auch im Falle seines Erfolgs nicht zu einer weitergehenden Léschung der ange-

griffenen Marke fihren konnte.

gez.

Unterschriften



