BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 134/05 Verkindet am
4. Juli 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 06 358

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 4. Juli 2006 durch ...
beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse25 vom

16. Februar 2005 und vom 6. Juni 2005 werden aufgehoben und

der Widerspruch aus der Marke IR 418 925 zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 28. Februar 2003 erfolgte Eintragung der Wortmarke 303 06 358

ONE & ONE

fur

Bekleidungsstiicke

ist Widerspruch eingelegt worden von dem Inhaber der seit dem Jahr 1975 fur die

Waren

25 Vétements pour dames, messieurs et enfants

international registrierten Wortmarke R 418 925

ONE-O-ONE



Die Markenstelle fir Klasse 25 hat durch zwei Beschlisse, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, dem Widerspruch stattgegeben und die LO-
schung der jungeren Marke angeordnet, weil die Marken verwechselbar im Sinne
von 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG seien. Die Marken wirden fur identische Waren
beansprucht; die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnitt-
lich. Angesichts dieser Umstédnde sei eine beachtliche Abweichung zwischen den
Vergleichsmarken erforderlich, die nicht gegeben sei. Vielmehr fiihre die Ahnlich-
keit in der klanglichen Wiedergabe zu einer Verwechslungsgefahr, weil die in bei-
den Marken zweifach vorhandenen englischen Zahlwoérter ,ONE" jeweils durch ein
kurzes einsilbiges Bindeglied verbunden seien, das klanglich kaum zum Zuge
komme. Angesichts des dominierenden doppelten ,ONE" seien Verwechslungen

aufgrund von Horfehlern nicht zu vermeiden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der jingeren Marke. Sie héalt
die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken fir ausreichend und bestreitet
die Benutzung der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland und

beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fiur Klasse 25 vom 6. Juni 2006
und vom 16. Februar 2005 aufzuheben und den Widerspruch aus

der Marke IR 418 925 zuriickzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er halt in Ubereinstimmung mit den Beschliissen der Markenstelle eine Ver-
wechslungsgefahr fir gegeben. Zur Benutzung der Widerspruchsmarke legt er
eine eidesstattliche Versicherung vom 11. Januar 2006 vor, derzufolge die Firma
A... fur die Winterkollektionen, die unter der Marke

»,ONE-O-ONE" vertrieben worden seien, in den Jahren 2000/2001, 2001/2002 und



2002/2003 Musterteile habe herstellen lassen. Die Kollektionen von 1998 bis 2005
seien auf Messen in Dusseldorf und Munchen vorgestellt worden. Ferner habe die
Firma A... Provisionen aus dem Verkauf von Manteln und Ja-

cken unter der Kennzeichnung ,ONE-O-ONE" erhalten. Abrechnungen hierzu,
Rechnungen fir die Musterentwicklung, nicht datierte Einladungen zu Messepra-
sentationen sowie Fotografien von Jacken, die zum Einen mit einem farbigen Eti-
kett, das die grafisch ausgestaltete Buchstabenfolge ,oneoone®, zum Anderen mit
einem zweifarbigen Etikett mit der Bezeichnung ,SNOWBIZ" und dem sehr klein

darunter angeordneten ,BY ONE — O — ONE" versehen sind.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten sowie die von den

Beteiligten eingereichten Schriftsétze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die rechtserhaltende Be-
nutzung der Widerspruchsmarke im Sinne des § 26 MarkenG in der Bundesrepu-

blik Deutschland innerhalb der letzten fiinf Jahre nicht dargelegt worden ist.

1. Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der l&nger als funf
Jahre eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten (§ 116 Abs. 1 i. V. mit § 43
Abs. 1, 8§ 115 Abs. 2 MarkenG). Die rechtserhaltende Benutzung ist in den Fallen
des 8§ 43 MarkenG nicht gemal3 § 286 ZPO voll zu beweisen, sondern lediglich im
Sinne des § 294 ZPO glaubhaft zu machen. Der insoweit zu fihrende Nachweis
ist bereits dann als erbracht anzusehen, wenn eine Uberwiegende Wahrschein-
lichkeit flr die Richtigkeit des behaupteten Sachverhalts spricht (vgl. BGHZ 156,
139, 142 m. w. N.). Davon bleibt unberihrt, dass in dieser Hinsicht der Widerspre-
chende die Verantwortung fur die vollstandige Glaubhaftmachung tragt und
verbleibende Zweifel zu seinen Lasten gehen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982
- ESTAVITAL, m. w. N.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 43 Rdn. 26).



Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunk-
tion - die Ursprungsidentitat der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetra-
gen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um fur diese Waren und Dienstleistun-
gen einen Absatzmarkt zu erschlie3en oder zu sichern, unter Ausschluss symboli-
scher Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen
Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand
samtlicher Umstande zu prufen, die belegen konnen, dass die Marke tatséachlich
geschaftlich verwertet wird; dazu gehoéren insbesondere Verwendungen, die im
betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktan-
teile fur die durch die Marke geschutzten Waren oder Dienstleistungen zu behal-
ten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale
des Marktes sowie der Umfang und die Haufigkeit der Benutzung der Marke
(EuGH GRUR 2003, 425 Rdn. 43 - Ansul/Ajax).

2. An diesem Maldstab gemessen ist die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

2.1. Der Widersprechende hat sich zur Glaubhaftmachung der Benutzung der
Widerspruchsmarke u. a. auf Provisionsabrechnungen, Lieferbestatigungen und
Messeeinladungen bezogen. Uber die Messeauftritte ist im Einzelnen nichts Néhe-
res vorgetragen; ob und ggf. welche Bekleidungsstiicke unter der Widerspruchs-
marke dort vorgestellt wurden, ist nicht ersichtlich. Es ist zwar davon auszugehen,
dass der Widersprechende fur die von ihm entworfenen und in den vorgelegten
Abrechnungen als ,Kollektion ONE-O-ONE" bezeichneten Bekleidungsstiicke Pro-
visionen erhalten hat, und dass die Firma B... GmbH in C...

gemal ihrem Schreiben vom 16. Januar 2004 vor diesem Zeitpunkt 162 Mantel
mit einem als ,One 0 One* bezeichneten Label an verschiedene Kunden ausge-
liefert hat, darunter 118 an Kunden in Deutschland. Uber die konkrete Kennzeich-
nung dieser Artikel ist jedoch aus den vorgelegten Unterlagen kein hinreichender
Aufschluss zu erhalten. Einige der abgebildeten Jacken tragen das farbige Etikett

mit der Buchstabenfolge ,one o one“, auf die sich mdglicherweise das Schreiben



der Firma B... vom 16. Januar 2004 bezieht. Andere dagegen tragen

das Etikett ,SNOWBIZ" mit dem nahezu unleserlichen Zusatz ,BY ONE-O-ONE",
der in dieser Gestaltung als eine Firmenbezeichnung erscheinen muss, wenn er
denn Uberhaupt wahrgenommen wird. Dass im relevanten Zeitraum zwischen dem
4. Juli 2001 und dem 4. Juli 2006 Uber mogliche Einzelstliicke und Muster hinaus
eine ausreichende Anzahl von Kleidungsstucken, die mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichnet waren, in den Markt gelangt ist, ist nach der Uberzeugung des

Senats nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

2.2. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafur, dass es sich bei den von dem
Widersprechenden vertriebenen Manteln und Jacken um besonders exquisite und
hochpreisige Waren handelte, flir die es nur einen sehr speziellen Abnehmerkreis
gabe, bei dem auch eine geringe Auflage eine ernsthafte Benutzung darstellen
kann. Die HOhe der vom Widersprechenden in einem nicht bekannten Zeitraum
vor dem 20. Dezember 2002 fur den Verkauf von 162 Bekleidungsstiicken — tiber
deren Kennzeichnung wiederum nichts Naheres bekannt ist — von durchschnittlich
etwa ... EUR pro Stick spricht eher fr Durchschnittsware, mit der, wie dem

Senat aus einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten betreffend Marken im Beklei-
dungsbereich bekannt ist, Umséatze in Millionenh&he verbreitet sind.

3. Auf die von der Markenstelle zum Widerspruchsgrund der Verwechs-
lungsgefahr (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V.m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) aufgeworfenen
Rechtsfragen kommt es sonach nicht mehr an.



4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens war kein Anhaltspunkt

ersichtlich, von der Regel des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen.

gez.

Unterschriften



