24 W (pat) 31/11 Verkundet am
3. Juli 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 304 46 303

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 3. Juli 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlan-
desgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 11. August 2004 angemeldete, seit dem 8. Dezember 2004 fir die

Waren

.Klasse 3. Parfumeriewaren, Mittel zur Korper- und Schonheits-

pflege;

Klasse 14: Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeit-

messinstrumente;

Klasse 25: Bekleidungsstiucke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*®

eingetragene und am 7. Januar 2005 verdéffentlichte Wortmarke 304 46 303

Motiv



ist am 5. April 2005 jeweils durch dieselbe Widersprechende

ein auf ,Waren der Klassen 14 und 25" gestutzter Widerspruch erhoben worden
aus der seit dem 22. Mai 1989 u. a. fur die Waren

“Class 14: Precious metals and their alloys and goods made of or
coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric
instruments;

Class 25: Clothing, footwear, headgear*

international registrierten Wort-/Bildmarke IR 542 366

MOTIV]

(Widerspruchsmarke zu 1),

ein auf ,Waren der Klasse 25" gestutzter Widerspruch erhoben worden aus der
seit dem 13. Juli 1999 u. a. fur die Waren

“Class 25: Clothing, footwear, headgear”

international registrierten Wort-/Bildmarke IR 717 307

MOTIVI

(Widerspruchsmarke zu 2),



und ein auf die ,Waren der Klasse 14" gesttitzter Widerspruch erhoben worden

aus der seit dem 11. Dezember 2001 u. a. fur die Waren

“Class 14: Precious metals and their alloys and goods made of or
coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric

instruments”
international registrierten Wort-/Bildmarke IR 774 192

MOTIVI

(Widerspruchsmarke zu 3).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 28. Juni 2005 in
Bezug auf die Widerspruchsmarke IR 542 366, mit Schriftsatz vom
20. Dezember 2005 in Bezug auf die Widerspruchsmarke IR 717 307, mit Schrift-
satz vom 25. Juni 2009 in Bezug auf die Widerspruchsmarke IR 774 192 die Ein-
rede der Nichtbenutzung erhoben und mit Schriftsatz vom 18. Januar 2012 mit-
geteilt, diese Einrede werde im bisherigen Umfang aufrecht erhalten.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarken zu 1) — 3) hat im Laufe des Widerspruchs-
und Beschwerdeverfahrens mehrfach Unterlagen zur Akte gereicht, die zur
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Zeichen dienen sol-

len.

Mit Beschluss vom 10. April 2008 hat die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes aufgrund

des Widerspruchs aus der Marke IR 717 307 die angegriffene Marke teilweise,



namlich fur die Waren ,Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen“ geldscht, aufgrund des Widerspruchs aus der Marke IR 774 192 die
angegriffene Marke teilweise, namlich fir die Waren ,Klasse 14: Juwelierwaren
und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente" geléscht und aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke IR 542 366 die angegriffene Marke teilweise, nadmlich
fur die Waren ,Klasse 14: Juwelierwaren und Schmuckwaren; Klasse 25: Beklei-
dungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" geléscht. In ihrer Begrindung ist
die Markenstelle von einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarken IR 717 307 und IR 542 366 ausgegangen; nur insoweit
war bis dahin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben worden. Im Rahmen der
gebotenen Gesamtbetrachtung hat sie in Bezug auf die im Tenor genannten Wa-
ren und Widerspruchsmarken eine durch das Zusammenspiel der klanglichen,
bildlichen und begriffichen Gemeinsamkeiten der jeweiligen Kollisionszeichen

entstehende, komplexe Verwechslungsgefahr bejaht.

Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Markenstelle fur
Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des hohe-
ren Dienstes mit Beschluss vom 6. April 2011 ihren Beschluss vom 10. April 2008
aufgehoben und die Widerspriiche aus allen drei Widerspruchsmarken mit der
Begrindung zurtickgewiesen, dass die Voraussetzungen einer markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr jeweils nicht vorlagen. Den Widerspruch aus der Marke
IR 542 366 betreffend, hat die Markenstelle ausgefihrt, auf die gemaf § 43 Abs. 1
Satz 1 und 2 MarkenG insoweit zulassig erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin
habe die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht
glaubhaft gemacht. Insbesondere die Umsatzzahlen aus der eidesstattlichen Ver-
sicherung vom 23. November 2005 liel3en nicht erkennen, fir welche konkreten
Waren Umsétze in welcher Hohe erzielt worden seien. Die Ubrigen eidesstattli-
chen Versicherungen bezdgen sich entweder explizit auf eine andere Wider-
spruchsmarke oder differenzierten nicht zwischen einer Benutzung der Marken
IR 542 366 und IR 717 307. Unter Berufung auf die Entscheidung des Gerichts-
hofs der Européaischen Gemeinschaften vom 13. September 2007, Az. C-234/06 P



— Bainbridge — Il Ponte Finanziaria Spa/HABM (EuGH GRUR 2008, 343, 347) hat
die Markenstelle die Auffassung vertreten, dass eine Benutzung der Marke
IR 717 307 nicht zugleich als Benutzung der Widerspruchsmarke IR 542 366 an-

erkannt werden konne.

Den Widerspruch aus der Marke IR 717 307 betreffend, hat die Markenstelle da-
hinstehen lassen, ob der Widersprechenden die Glaubhaftmachung der rechtser-
haltenden Benutzung ihres Zeichens gelungen sei. Sie hat die Auffassung vertre-
ten, dass die festgestellten entfernten Ahnlichkeiten zwischen beiden Vergleichs-
marken auch unter Zugrundelegung von Warenidentitat und durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls ausreichten, um eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen sicher auszuschliel3en.

Ihre Zurtuckweisung des Widerspruchs aus der Marke IR 774 192 hat die Marken-
stelle ebenfalls mit einer fehlenden markenrechtlichen Verwechslungsgefahr der
sich gegenuberstehenden Zeichen begrindet. Die Einrede der Nichtbenutzung sei
vor Januar 2010 und somit nicht in zuléassiger Art und Weise erhoben worden. Die
Kollisionszeichen beanspruchten zwar Schutz fur identische bzw. hochgradig ahn-
liche Waren. Unter Berucksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke halte das angegriffene Zeichen den angesichts dessen
gebotenen Markenabstand jedoch insgesamt ein, da beide Zeichen sich klanglich
unterdurchschnittlich ahnlich, schriftbildlich undhnlich und begrifflich nur entfernt

ahnlich seien.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde. Sie halt die Kollisionszeichen jeweils fir markenrechtlich verwechselbar
und verweist darauf, dass diese teilweise Schutz fir identische Waren bean-
spruchten. Die Widersprechende geht von einer jeweils durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft inrer Widerspruchsmarken zu 1) — 3) aus. Klanglich unterschieden
sich die Kollisionszeichen sowohl in der Aussprache als auch in der Betonung nur

durch das den Widerspruchsmarken zu 1) — 3) am Ende zusatzlich angefugte ,,i“.



Die funf kleinen Punkte Uber den Buchstaben ,m“ und ,0“ der Widerspruchsmar-
ken zu 2) und 3) blieben im klanglichen Zeichenvergleich aul3er Betracht, da es
sich lediglich um Verzierungen handele, die der Verkehr insbesondere nicht als
den Buchstaben ,6" interpretieren werde. Auch die schriftbildlichen Unterschiede
beschrankten sich jeweils auf den Buchstaben i am Wortende der Wider-
spruchsmarken, zu dem im Schriftbild der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) ledig-
lich noch die genannten fiinf Punkte Gber den Buchstaben ,m“ und ,,0“ hinzutraten.
Die Kollisionszeichen, die ihren gemeinsamen Ursprung in dem lateinischen Verb
.movere“i. S. v. ,bewegen* hatten, seien sich begrifflich ahnlich. Denn beim Lesen
oder Horen des Wortes ,motivi* werde der inlandische Durchschnittsverbraucher
auch dann an den deutschen Begriff ,Motiv‘ denken, wenn er ,motivi“ nicht als
italienische Pluralform von ,motivo“ i. S. v. ,Beweggrund” erkennen werde, weil er

nicht Gber die hierzu erforderlichen Sprachkenntnisse verfiige.

Die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken zu 1) — 3) habe die
Widersprechende hinreichend glaubhaft gemacht. Sowohl die Wiedergabe der
Marke ohne Abstdnde zwischen den Buchstaben, als auch die Wiedergabe in
Grol3- bzw. Kleinbuchstaben und mit einem zuséatzlichen Bildbestandteil, der ledig-
lich als Verzierung wahrgenommen werde und die jeweils allein kennzeichnende
Wirkung des Wortes ,motivi* in keiner Weise beeinflusse, seien als den kenn-
zeichnenden Charakter der Marke nicht verédndernde Benutzungsformen zu be-
trachten. Die Widersprechende setzt sich ebenfalls mit der Entscheidung des Ge-
richtshofs der Europaischen Union vom 13. September 2007, Az. C-234/06 P
- Bainbridge — Il Ponte Finanziaria Spa/HABM (EuGH GRUR 2008, 343, 347) so-
wie mit der im Anschluss daran ergangenen Entscheidung des Gerichts der Euro-
paischen Union (EuG) vom 17. Februar 2011, T- 324/09, — Friboi/FRIBO ausein-
ander und merkt dazu an: Sollte der Senat zu dem Schluss kommen, dass der
Gerichtshof der Européischen Union Uber die hier streitgegenstandliche Konstella-
tion nicht entschieden habe und davon auszugehen sei, dass durch die Entschei-
dung des Gerichtshofs der Européischen Union § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht

derogiert werde und daher uneingeschrankt anwendbar sei, sei die Vereinbarkeit



des 8§ 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG mit Art. 10 MarkenRL in einem Vorlageverfahren zu
klaren.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 10. April 2008 und vom 6. April 2011
aufzuheben und die Marke 304 46 303 ,Motiv* zu l6schen,

hilfsweise dem Gerichtshof der Européischen Union die Frage zur

Vorabentscheidung vorzulegen,

ob die in Rn. 86 des Urteils des Gerichtshofs der Europaischen
Union vom 13. September 2007, C-234/06 P — Bainbridge —
Il Ponte Finanziaria Spa/HABM enthaltene AuRerung:

»LAuch wenn es die oben in den Randnummern 81 und 82 ge-
nannten Vorschriften gestatten, eine eingetragene Marke als eine
benutzte Marke anzusehen, sofern der Beweis erbracht wird,
dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in
der sie eingetragen wurde, geringfligig abweicht, erlauben sie es
jedenfalls nicht, den einer eingetragenen Marke zukommenden
Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere
eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit
der Begrindung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur

eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle®

dahingehend zu verstehen und Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit a der
Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

Uber die Marken (MarkenRL) dahingehend auszulegen ist,



dass dieser dann nicht anwendbar ist und die Benutzung einer
Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen
abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke
beeinflusst wird, dann nicht rechtserhaltend fur die eingetragene
Marke anerkannt werden kann, wenn die abweichende Form
ebenfalls als Marke eingetragen ist, und daher § 26 Abs. 3 Satz 2
MarkenG, nach dem die Benutzung der Marke in einer abwei-
chenden Form ausdriicklich auch dann gestattet ist, wenn diese
selbst als Marke eingetragen ist, als nicht richtlinienkonform zu

bewerten ist,

oder ob all dies dann gelten soll, wenn aus mehreren eingetrage-
nen, abweichenden Marken Widerspruch erhoben wird, von de-

nen nur eine benutzt wird,

oder ob die Aussage des Gerichtshofs vielmehr auf den konkret
entschiedenen Sachverhalt zu beziehen und dahin zu verstehen
ist, dass keinesfalls die Existenz einer Markenfamilie oder Se-
rienmarke auf die Eintragung mehrerer Marken gestutzt werden
kann, von denen tatséachlich nur eine benutzt wird, mit der Be-
grindung, dass diese jeweils nur leichte Abwandlungen darstell-
ten bzw. dahin, dass die Regelung des Art. 15 Abs. 2 lita der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
Uber die Gemeinschaftsmarke (GMV) bzw. Art. 10 Abs. 1 Un-
terabs. 2 lit a der Richtlinie 2008/95/EG des Européaischen Parla-
ments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (MarkenRL) nicht auf die italieni-

schen ,Defensivmarken® ausgeweitet werden kann.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hélt die Entscheidung der Erinnerungspriferin fur zutreffend und bestreitet

nach wie vor die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken zu 1) - 3).

Im Termin zur mundlichen Verhandlung vom 3. Juli 2012 sind die jeweils ord-
nungsgemal geladenen Verfahrensbeteiligten, wie zuvor angekundigt, nicht er-

schienen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im laufenden Widerspruchsverfahren
gewechselt; die neue Inhaberin ist am 9. Marz 2007 in das Widerspruchsverfahren
eingetreten. Auch die neue Inhaberin der Widerspruchsmarken zu 1) — 3) ist am
5. November 2009 nach einem Wechsel in das Widerspruchsverfahren eingetre-
ten. Mit Verfigung vom 7. Mai 2012 hat der Senat den Verfahrensbeteiligten in
Vorbereitung des Verhandlungstermins Hinweise erteilt, die sich u. a. mit einer
madglichen Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarken zu 1) — 3) befasst

haben. Ergdnzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Die gem. 8 66 Abs. 1 MarkenG zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat
in der Sache keinen Erfolg und war daher zurtickzuweisen. Die Widerspruchsmar-
ken haben von Haus aus nur sehr schwache Kennzeichnungskraft. Dass diese
schwache Kennzeichnungskraft durch Benutzung gestarkt und gesteigert worden
ware, etwa auf ein durchschnittliches Mal3, hat die Widersprechende nicht schlis-
sig dargetan. Deswegen besteht zwischen den Widerspruchsmarken und der an-
gegriffenen Marke auch dann keine markenrechtliche Verwechslungsgefahri. S. d.
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8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 1. und 2. Alt. MarkenG i. V. m. 8 112 Abs. 1 MarkenG, wenn sich

die Zeichen im Verkehr auf identischen Waren der Klassen 14 und 25 begegnen.

Fur die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu be-
urteilenden Marken, der Warennahe und der Kennzeichnungskraft der &lteren
Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine ge-
steigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd;
GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).
Diese Voraussetzungen sind hier zur Uberzeugung des Senats im Rahmen der
gebotenen Gesamtbetrachtung im Vergleich mit der angegriffenen Marke fur keine

der Widerspruchsmarken zu 1) — 3) erfullt:

l.
Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke IR 542 366 (Widerspruchsmarke zu 1)

1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine unmittelbare Ver-

wechslungsgefahr.

1.1 Inden Klassen 14 und 25, auf welche der Widerspruch beschrankt ist, wer-
den diejenigen Waren, fur die die angegriffene Marke eingetragen ist, in iden-
tischer Weise auch von der Widerspruchsmarke zu 1) beansprucht. In Klasse 14
beanspruchen die Kollisionszeichen dartber hinaus teilweise Schutz fir hochgra-
dig ahnliche Waren, namlich fur ,aus Edelmetallen und deren Legierungen herge-
stellte oder damit plattierte Waren* und teilweise fur mittelgradig ahnliche Waren,
namlich fur ,Edelmetalle und deren Legierungen* (vgl. HABM 00, WidAbt. E Nr.
276/00: ,ohne weiteres ahnlich®), ,Edelsteine” (letztere jedoch unahnlich zu ,Uh-
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ren“, vgl. HABM 10, BK R 406/09-2; vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Wa-
ren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 77 li. Sp.).

1.2  Zugunsten der Widersprechenden hat der Senat unterstellt, dass die Wider-
sprechende die rechtserhaltende Benutzung ihres Zeichens auf die in zuléssiger
Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin durch die vorgelegten Be-

nutzungsunterlagen hinreichend glaubhaft gemacht hat.

1.3 Eine Marke verfugt Uber Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen worden ist, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren
oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.
EuGH MarkenR 1999, 189, 194, Rn. 49 - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239,
Rn. 22 - Lloyd/Loint’s). Fur die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft
ist dabei mafgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Ei-
genart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt-
und Leistungskennzeichnung einzupragen vermag, so dass sie in Erinnerung be-
halten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rn. 497
zu 8 14). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschrankt, wenn
die Widerspruchsmarke einen die geschutzten Waren oder Dienstleistungen be-
schreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine fur die fraglichen Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008,
905, 907, Nr. 16 - Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 - Schuhpark).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu
bestimmen (EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Rn. 22 - Lloyd/Loint’'s). Auf den
blolen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden,
weil aus der Eintragung nur darauf geschlossen werden kann, dass der Marke im
Eintragungsverfahren, bzw. - wie hier - bei der Schutzerstreckung einer interna-
tional registrierten Marke auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
Unterscheidungskraft i. S.v. 8§ 8 Abs. 2 Nr.1 i. V. m. § 113 MarkenG zuerkannt
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worden ist. Dagegen sind mit der Eintragung, bzw. mit der Schutzerstreckung
keine Feststellungen Uber die Kennzeichnungskraft und damit Gber den Schutz-
umfang der betreffenden Marke verbunden. Vielmehr werden Kennzeichnungs-
kraft und Schutzumfang zum ersten Mal im Widerspruchsverfahren geprift und

festgestellt.

Der Widerspruchsmarke zu 1) kommt von Haus aus fur alle in den Klassen 14
und 25 beanspruchten Waren nur eine geringe, ihren Schutzumfang deutlich re-

duzierende Kennzeichnungskraft zu.

Die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke zu 1) weist keine charakte-
ristische Gestaltung auf, denn sie beschrénkt sich auf eine Schwarz-Weil3-Dar-
stellung des in Kapitalchen wiedergegebenen Wortbestandteils ,MOTIVI* und be-

wegt sich damit im Rahmen des Werbelblichen.

Der Wortbestandteil ,MOTIVI* der Widerspruchsmarke zu 1) kann eine gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfahige Sachangabe zu den hier in Rede stehenden

Waren dieser Marke enthalten.

Das Wort ,motivi* stammt aus dem Italienischen, ist der Plural von ,motivo* und
bedeutet ,Motive“. Dabei werden wie im Deutschen auch im Italienischen dem
Wort ,Motiv* bzw. ,motivo” verschiedene Begriffe zugeordnet. Es kann, wie die
Widersprechende vorgetragen hat, ein Ausdruck fur den Begriff ,Beweggrund®
sein. Es kann aber auch - und zwar in beiden Sprachen - ein allgemeiner Aus-
druck fur Gegenstande der bildenden Kunst sein (vgl. DUDEN, Deutsches Univer-
salwdrterbuch, 7. Aufl. 2011, Stw. ,Motiv*; Langenscheidt, Handworterbuch Ita-

lienisch, 2009, Italienisch - Deutsch, Stw. ,motivo®).

In diesem Sinne weist der Wortbestandteil ,Motivi“ der Widerspruchsmarke auf
Motive in Form von Bildern oder charakteristischen Formen hin, mit denen die be-

anspruchten ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren“ und ,Kopfbedeckungen“ der
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Klasse 25 verziert sein konnen. Insbesondere Kinderkleidung, Kinderschuhe und
Kopfbedeckungen fir Kinder werden im Handel haufig mit aufgedruckten, einge-
stickten oder applizierten Motiven versehen angeboten. Kunden, die im Laden
oder beim Onlineshopping Kleidung, Schuhe oder Kopfbedeckungen beschreiben,
die sie zu erwerben suchen, kénnen ihre Vorstellungen durch die Angabe ,mit

oder ohne Motive" préazisieren.

Fur die in Klasse 14 beanspruchten Waren ,Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uh-
ren und Zeitmessinstrumente; aus Edelmetallen und deren Legierungen herge-
stellte oder damit plattierte Waren“ kommt der Widerspruchsmarke zu 1) ebenfalls
nur eine geringe, ihren Schutzumfang deutlich reduzierende Kennzeichnungskraft
zu, weil ,motivi“ auf Motive hinweist, die diese Waren darstellen oder mit denen
diese Waren verziert sein kénnen. Bei den weiteren in Klasse 14 beanspruchten
Waren ,Edelmetalle und deren Legierungen, Edelsteine” handelt es sich um Roh-
stoffe, die in der Schmuckindustrie sowie im Goldschmiedehandwerk zum Einsatz
kommen, um Uhren, Juwelierwaren und Schmuckstticke mit Motiven zu versehen.

Das Wort ,motivi“ eignet sich daher zur Angabe ihres Bestimmungszwecks.

In seiner Bedeutung ,Bildmotive” und ,Motive der Formengebung® ist das Mar-
kenwort ,Motivi“ fur die inlandischen deutschen Verkehrskreise ohne weiteres ver-
standlich. Fur den Fachverkehr ist Italienisch Handelssprache. Die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Italien sind seit Jahrzehnten eng und
umfassend. Deutschland ist Italiens wichtigster Handelspartner. Das gilt fur Im-
und Export. Fur Deutschland gehort Italien zu den 5 wichtigsten Handelspartnern.
Dabei gehoren Textilien und Bekleidung zwar nicht mehr zu den wichtigsten Aus-
fuhrposten Italiens im Verhaltnis zu Deutschland. Diese Waren haben aber Uber
Jahrzehnte eine bedeutende Rolle fur die Handelsbeziehungen beider Lander ge-
spielt und haben im Jahre 2010 noch Uber 6 % des italienischen Exports nach
Deutschland ausgemacht (vgl. Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Ita-
lien, Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, Stand: Juni 2012, www.rom.diplo.de;

Handel zwischen Italien und Deutschland grindet tief, 6. April 2011, www.gtai.de


http://www.rom.diplo.de;
http://www.gtai.de
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(German Trade & Invest (gtai) ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land fur Au3enwirtschaft und Standortmarketing).

Diejenigen deutschen Endabnehmer, die nicht Uber ausreichende Italienisch-
kenntnisse verfigen, um in ,motivi“ den Plural des italienischen Wortes ,motivo” -
hier i. S. v. Bildmotiv, Motiv fir die Formengebung - zu verstehen, werden wegen
der N&he zu dem deutschen Pendant ,Motiv*, einem ,zur kinstlerischen Gestal-
tung, Wiedergabe anregenden Gegenstand“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universal-
worterbuch, 7. Aufl. 2011, Stw. ,Motiv*), die beschreibende Bedeutung der Wider-

spruchsmarke erkennen. Das stellt selbst die Widersprechende nicht in Abrede.

1.4  Der Widerspruchsmarke zu 1) kommt keine durch Benutzung nachtraglich
gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Zur Steigerung der Kennzeichnungskraft ei-
ner Marke ist eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung entstan-
dene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich. Zu deren Feststellung sind alle
relevanten Umstande im Einzelfall zu bericksichtigen, wie der Marktanteil der
Marke, ihre Benutzungsdauer und -intensitat, ihre geographische Verbreitung, die
fur die Marke getatigten Werbeaufwendungen sowie der Anteil der Verkehrskreise,
die die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen als von ei-
nem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. Hacker, Stro-
bele/Hacker, 10. Aufl. 2011, 8 9 Rn. 138 m. w. N.). Diesen Anforderungen genu-
gen der Sachvortrag der Widersprechenden und die von ihr vorgelegten Unterla-

gen nicht.

Soweit es um die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) fir Modeschmuck aus
der Klasse 14 geht, ergibt sich die vorstehende Feststellung unmittelbar aus den
Mitteilungen der Widersprechenden zu den Umsatzen mit diesen Waren. Danach
hat die Widersprechende in Deutschland mit Modeschmuck in keinem Jahr mehr
als ... Euro umgesetzt. Mit Umséatzen in diesem Umfang kann fur einen

Masseartikel, wie es Modeschmuck ist, der Bekanntheitsgrad einer Marke nicht

gesteigert werden. Besondere Umstdnde, aus denen sich im Fall der Wider-
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spruchsmarke etwas anderes ergabe, hat die Widersprechende nicht vorgetragen
und sind auch sonst nicht ersichtlich. Konkrete Angaben zum Bekanntheitsgrad
der Widerspruchsmarke zu 1) fiur Modeschmuck hat die Widersprechende nicht
gemacht.

Auch zur Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) fir Bekleidung, Schuhe und
Kopfbedeckungen der Klasse 25 hat die Widersprechende keine Umstédnde dar-
gelegt, aus denen auf eine Steigerung des von Haus aus geringen Schutzumfangs
der Widerspruchsmarke geschlossen werden kénnte. Konkrete Angaben zum Be-
kanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in Deutschland fur Bekleidung, zur Zu-
sammensetzung des entsprechenden Marktes und zur Stellung der Widerspre-
chenden in diesem Markt hat die Widersprechende nicht gemacht. Die Mitteilung,
die ... gehdre inzwischen zu den fuhrenden Unternehmen in der

Textil- und Damenbekleidungsindustrie und betreibe Geschéfte in Augsburg,
Dortmund, Frankfurt, Heidelberg, Kaiserslautern, Koblenz, Mannheim, Miunchen,
Muhlheim, Nurnberg und Stuttgart reicht wegen ihrer Unbestimmtheit nicht aus.
Die Umsatze, die die Widersprechende in Deutschland mit Bekleidung gemacht
hat, haben im Jahre 2001 unter ... Euro gelegen, haben sich dann bis im

Jahr 2004 auf Uber ... Euro gesteigert, um danach graduierlich auf unter

... Euro im Jahre 2011 abzusinken. Fur sich genommen erlauben diese

Zahlen schon deswegen keine Rickschlisse auf den Bekanntheitsgrad der Wi-
derspruchsmarke zu 1), weil die Widersprechende keine Zahlen tber die Gesamt-
umsétze des einschlagigen Marktes mitgeteilt hat und die Erfahrungstatsache gilt,
dass umsatzstarke Marken wenig bekannt sein und bleiben kénnen und umge-
kehrt umsatzschwache Marken - z. B. wegen ihrer Exklusivitat - sehr bekannt (vgl.
OLG KadlIn, MarkenR 2007, 126 - Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG, Beschluss v.
23.04.2008, 26 W (pat) 23/06 - Griine Bierflasche).
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1.5 Damit bleibt es dabei, dass die Widerspruchsmarke zu 1) mit ihrer nur
werbelblichen graphischen Gestaltung fir die Waren der Klassen 14 und 25 im
Wesentlichen aus der schutzunféhigen beschreibenden Angabe ,motivi* besteht.
Deswegen ist ihr Schutzumfang im Wesentlichen auf identische Marken begrenzt.

Aus markenrechtlicher Sicht sind die Vergleichsmarken jedoch nicht identisch.
Denn sie entstammen erkennbar verschiedenen Sprachen, haben eine um einen
Buchstaben verschiedene Wortlange und gehdren verschiedenen Markenformen
an - die angegriffene Marke ist eine reine Wortmarke, die Widerspruchsmarke eine
Wortbildmarke. Diese Unterschiede flihren aus dem engen Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke heraus (vgl. BGH GRUR 2010, 642, 644 (Nr. 28) - WM-Marken,
~SOUTH AFRICA 2010* nicht verwechselbar mit ,Sudafrika 2010, weil in einer

anderen Sprache).

Wie die Widersprechende halt der Senat tatsédchliche Verwechslungen zwischen
den Vergleichsmarken fur moglich, zumal die angegriffene Marke als reine Wort-
marke auch in derselben Type geschrieben werden kann wie die Widerspruchs-
marke. Vor dieser tatsachlichen Verwechslungsgefahr gewéhrt das Markenrecht
jedoch aus rechtlichen Griinden keinen Schutz. Denn die Ubereinstimmungen
zwischen den Vergleichsmarken bestehen in dem Wortbestandteil ,motiv* und
damit in einem schutzunfahigen Element, aus dem - fir sich genommen - die Wi-
dersprechende gegeniber der Inhaberin der jingeren Marke keine Rechte herlei-
ten kann (vgl. BPatG Beschluss vom 31.03.2009, 24 W (pat) 79/07
- THERMARIVM/THERMARIUM; Beschluss vom 23.06.2009, 24 W (pat) 71/08
- systech/Systec). Anders als in dem Fall, der dem Beschluss des Bundesgerichts-
hofs GRUR 2008, 803 ff. - HEITEC - zugrunde lag, kommen sich vorliegend die
Vergleichsmarken nur in der schutzunfahigen Angabe ,Motiv* nahe, nicht jedoch in
deren jeweiligen Variante, in der die Marken eingetragen bzw. registriert sind.
(Nur) die Widerspruchsmarke ist eine Bildmarke mit einem italienischen Wortbe-
standteil, der im Plural steht, (nur) die angegriffene Marke ist eine reine Wort-

marke mit einem deutschen Wort, das im Singular steht. In diesen Variierungen
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kommen sich die Marken gerade nicht nahe, sind also aus der Sicht des Marken-

rechts nicht verwechselbar.

Jedenfalls bis vor wenigen Jahren hat das Gericht der Europaischen Union (EuG)
in einigen seiner Entscheidungen im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 1 Buch-
stabe b Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) anscheinend die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke als eine nachrangige Komponente bei der
Prifung und Feststellung der Verwechslungsgefahr eingeordnet und der Europai-
sche Gerichtshof (EuGH) hat solche Entscheidungen bestétigt hat (vgl. beispiels-
weise EuGH, Urteil vom 15. Mérz 2007, C-171/06 - T.I.M.E. ART,; kritisch zu die-
ser Entwicklung Knaak, GRUR Int. 2007, 804 m. w. N. zur Rspr. des EuG). Da es
sich dabei um Entscheidungen im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts ge-
handelt hat, kénnen daraus keine direkten Ruckschlisse auf das vorliegende
Verfahren gezogen werden, fur das die Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (kodifizierte Fassung) zusammen
mit dem dementsprechend harmonisierten nationalen deutschen Markenrecht
maf3gebend sind. Insoweit bleibt es bei den dazu ergangenen Entscheidungen
des Europaischen Gerichtshofs, wonach die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke maRgeblichen Einflu3 auf die markenrechtliche Verwechslungsge-
fahr hat (vgl. EuGH 2008, 503, 504 (Nr. 36) - adidas/Marca Mode u. a.; GRUR Int.
2000, 899, 901 (Nr. 39 - 41) - Marca/Adidas; EuGH GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 24)
- Sabel/Puma; EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 20) - Lloyd; GRUR 1998,
922, 923 (Nr. 18) - Canon).

Aus diesen Griinden ist eine markenrechtlich beachtliche unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen.

2. Fur das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt
einer gedanklichen Verbindung fehlt es ebenfalls an hinreichenden tatsachlichen

Anhaltspunkten. Fur die Annahme einer mittelbaren Verwechselungsgefahr kann
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zwar grundsatzlich sprechen, dass die Inhaber der Widerspruchsmarke im Ver-
kehr bereits mit einem in beiden Marken tbereinstimmenden Wortbestandteil auf-
getreten ist, der zugleich als Wortstamm Bestandteil mehrerer eigener, entspre-
chend gebildeter Serienmarken ist (Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 447 m. w. N.). Hierzu
ist jedoch erforderlich, dass dem ubereinstimmenden Element Hinweischarakter
auf den Inhaber der alteren Marke zukommt. Daran fehlt es von Haus aus, wenn
es sich - wie hier - um eine schutzunfahige Angabe handelt. Etwas anderes hatte
nur dann gelten kdnnen, wenn die Widersprechende eine deutliche Steigerung der
geringen Kennzeichnungskraft ihrer Marke bis zur durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft oder dariiber hinaus dargetan und glaubhaft gemacht hatte. Wie be-

reits festgestellt, ist das nicht geschehen.

Da auch fur eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichen-
den tatsachlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, kann die Be-
schwerde der Widersprechenden gegen den Erinnerungsbeschluss der Marken-
stelle insoweit keinen Erfolg haben.

Il.
Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke IR 717 307 (Widerspruchsmarke zu 2)

Die sich gegenuberstehenden Kollisionsmarken beanspruchen in Klasse 25, auf
welche der Widerspruch beschrankt ist, jeweils Schutz fir identische Waren, ndm-

lich fur ,Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen®.

Die bildliche Darstellungsform der Widerspruchsmarke zu 2) in Kleinbuchstaben
mit den funf, Uber den Buchstaben ,m" und ,0" angeordneten Punkten sowie den
Uber den Buchstaben ,i“ fehlenden Punkten findet in der angegriffenen Wortmarke

schriftbildlich keine Entsprechung.
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Begrifflich flhrt diese Darstellungsform nicht aus dem fur diese Marke in gleicher
Weise wie fur die Widerspruchsmarke zu 1) festzustellenden, durch ihre erhebli-
che Kennzeichnungsschwache bedingten, deutlich reduzierten Schutzumfang
heraus. Da der Buchstabe ,0“ im Deutschen regelmaldig mit zwei Punkten tber
dem ,0" jedenfalls aber nicht mit einer ungraden Anzahl von Punkten dargestellt
wird, ist nicht davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen,
durchschnittlich aufmerksamen Endverbraucher oder des angesprochenen Fach-
verkehrs fur Schuhe, Bekleidung und Kopfbedeckungen die Widerspruchsmarke
zu 2) in anderer Weise als die Widerspruchsmarke zu 1), so etwa in Form von
»,MO-ti-wi* aussprechen und ihr einen von ,motivi“ abweichenden Bedeutungsge-
halt zumessen wird. Der Verkehr wird die Punkte vielmehr als blof3e Verzierung
des Wortes ,motivi® wahrnehmen. Auch dem Weglassen der I-Punkte kommt
keine eigene klangliche oder begriffiche Bedeutung zu (vgl. erganzend BPatG,
Entsch. v. 8. Juli 2009, 28 W (pat) 154/08 - naturlich).

Im Rahmen der erforderlichen umfassenden Wirdigung aller kollisionsrelevanter
Faktoren ist unter Berlicksichtigung dieser Warenidentitat und einer ausgepragten
Kennzeichnungsschwache auch der Widerspruchsmarke zu 2) sowie ihres infol-
gedessen stark beschrankten Schutzumfangs eine rechtlich beachtliche Ver-
wechslungsgefahr i. S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 1. und 2. Alt. MarkenG zwischen den

Vergleichsmarken ebenfalls zu verneinen.

Il.
Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke IR 774 192 (Widerspruchsmarke zu 3)

Die sich hier gegentuberstehenden Kollisionsmarken beanspruchen in Klasse 14,
auf welche der Widerspruch beschrankt ist, wiederum teilweise Schutz fur identi-
sche Waren, namlich fur ,Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessin-
strumente®, teilweise Schutz fir hochgradig ahnliche Waren, namlich fur ,aus
Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren* und

teilweise fur mittelgradig ahnliche Waren, namlich fur ,Edelmetalle und deren Le-
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gierungen“ (vgl. HABM 00, WidAbt. E Nr. 276/00: ,ohne weiteres &hnlich*), ,Edel-
steine” (letztere jedoch unahnlich zu ,Uhren“, vgl. HABM 10, BK R 406/09-2; vgl.
Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 77

li. Sp.).

Unter Berlcksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls, insbesondere des deutlich
eingeschréankten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke zu 3), die in ihrer bildli-
chen Darstellung derjenigen der Widerspruchsmarke zu 2) entspricht, reichen bei
der gebotenen Gesamtbetrachtung die Unterschiede zwischen den Zeichen ,Mo-
tiv* und ,motivi“ ebenfalls aus, um die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. 89
Abs. 1 Nr. 2 1. und 2. Alt. MarkenG auszuschlief3en.

Aus diesen Grunden muss der Beschwerde der Widersprechenden gegen den

Erinnerungsbeschluss der Markenstelle insgesamt der Erfolg versagt bleiben.

V.

Da es flr die vorstehende Entscheidung nicht auf Benutzungsfragen angekommen
ist, bedarf es keiner Vorlage des Verfahrens an den Gerichtshof der Europaischen
Union i. S. d. Art. 267 AEUV mit dem Ersuchen um Vorabentscheidung der von
der Widersprechenden formulierten Rechtsfrage.

V.
Auch die Voraussetzungen fir die Zulassung der Rechtsbeschwerde in Fragen
von grundséatzlicher Bedeutung, zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung

einer einheitlichen Rechtsprechung sind nicht gegeben, 8§ 83 Abs. 1, 2 MarkenG.
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VI.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfah-
rensbeteiligten i. S.d. 8§ 71 Abs.1 S.1 MarkenG haben schlielich weder die
Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gege-
ben.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Bb



