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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 56 259

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert so-
wie des Richters Kraft und der Richterin Friehe-Wich
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschliisse
der Markenstelle fiur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 14. Januar 2003 und vom 5. Dezember 2003 aufge-
hoben.

Der Widerspruch aus der Marke 397 36 781 wird zurlickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

"Fahrzeuge aller Art; Betreiben einer Import- und Exportagentur

fur Fahrzeuge aller Art; Vermietung von Fahrzeugen aller Art"

am 14. Marz 2000 eingetragene Marke 399 56 259

MaxxCar

ist Widerspruch erhoben aus der Marke 397 36 781

MAX



die seit 24. April 1998 flr die Waren und Dienstleistungen

"Scheinwerfergrills; Automobile; Teile von Automobilen, insbeson-
dere Karosserien, Fahrwerke, Motoren, Getriebe; Ausriistungsteile
fur Kraftfahrzeuge, namlich Karosserieteile aus Metall, Kunststoff
und/oder Gummi, Stol3stangen, Stol3stangenblenden, Stol3stange-
necken, Spoilerstol3stangen, Frontspoiler, Spoilecken, Frontschir-
zen, Frontgrills, Zierleisten, Luftleisten, Schmutzleisten, Flanken-
schutzleisten, Turaufsatze, Trittbretter, Dachspoiler, Dachfligel,
Dachrelings, Sonnendéacher, abnehmbare Verdecke, Motor- und
Kofferraumhauben, Heckspoiler, Heckfligel, Heckschiirzen, Heck-
blenden, Kotfligelverbreiterungen, Innen- und Aul3enspiegel, Ab-
deckblenden, mechanische Verriegelungen, Metallréader, insbe-
sondere aus Leichtmetall, Radkappen, Bereifungen, Radlaufver-
breiterungen, StoRdampfer, Fahrwerksfedern, Federbeine, Feder-
beinstreben, Schubstreben, Querlenkerstreben, Querlenkerabstiit-
zungen, Lenkrader (auch mit integriertem Airbag), Armaturenbret-
ter, Instrumenten-Cockpits, Konsolen, Autositze, Kopfstitzen,
Stiitzkissen, Sicherheitsgurte, Gurtpolster, Uberrollbiigel, Uberroll-
kafige; Windschutzscheiben; Spezialtanks; Auspuffanlagen,
Schalldampfer fir Auspuffanlagen; Anhangerkupplungen; Polste-
rer- und Sattlerarbeiten fir Kraftfahrzeuge; Lackiererarbeiten an
Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Fahrzeug- und Karosse-
riedesigners; Ausstatten, Umristen und Tunen von Kraftfahrzeu-

gen, einschlie3lich Entwerfen und Bau von Formen fir andere”

geschutzt ist.
Ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren wurde am

3. Marz 1999 abgeschlossen.



Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr bejaht und demgemal die Lo6-
schung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt,
dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen entweder identisch oder aber
zumindest ahnlich seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als
durchschnittlich einzustufen. Das jungere Zeichen weiche zwar durch den Be-
standteil "Car" deutlich von der Widerspruchsmarke ab, dennoch bestehe eine as-
soziative Verwechslungsgefahr, weil ein markenrechtlich relevanter Teil des Ver-
kehrs diesem Markenteil im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen einen rein beschreibenden Hinweis entnehmen und deshalb dem
mit der Widerspruchsmarke klanglich Ubereinstimmenden Bestandteil "MAXX" die

malfigebliche Kennzeichnungsfunktion beimessen werde.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit
dem Antrag, die angefochtenen Beschliisse aufzuheben. Sie halt ihre bereits ge-
genuber der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede, die von der Marken-
stelle als unzulassig angesehen wurde, weil die Benutzungsschonfrist der Wider-
spruchsmarke zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, ausdricklich auf-

recht.

Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin ist begrindet, denn die Wider-
sprechende hat es unterlassen, eine ernsthafte Benutzung ihrer Widerspruchs-
marke glaubhaft zu machen. Hierzu ware sie jedoch gemaR 88 43 Abs. 1 S. 2; 26
Abs. 1 u. 5 MarkenG verpflichtet gewesen, weil die Benutzungsschonfrist ihrer
Marke inzwischen abgelaufen ist, nachdem das gegen die Widerspruchsmarke an-

hangige Widerspruchsverfahren am 3. Marz 1999 abgeschlossen wurde.



Der Widerspruch musste deshalb bereits aus diesem Grunde zuriickgewiesen
werden, ohne dass es der Erorterung einer etwaigen Verwechslungsgefahr be-
durfte.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden gemalR § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG
war nicht veranlasst.

Albert Friehe-Wich Kraft
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