BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/05 Verkindet am
11. Juli 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 59 276

der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat auf die

mindliche Verhandlung vom 11. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fiir die Klasse 27 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2005 wird aufgehoben.

Die Marke 302 59 276 ist aufgrund des Widerspruchs aus der
Marke 396 17 946 zu l6schen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 7. Marz 2003 veroffentlichte Eintragung
der am 3. Dezember 2002 angemeldeten und fir ,Teppiche, FulRmatten, Matten,

Linoleum und andere Bodenbelage” geschitzten Marke Nr. 302 59 276

ISTIKBAL

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 15. April 1996 angemeldeten und seit
25. September 1996 fur ,Tische, Sessel und Stihle, Couches, Kleiderschranke,
Kommoden, Toilettentische, Vitrinenschranke, Wascheschréanke, Schreibsekre-
tare, Geschirrschrénke, Eckschranke, Sideboards, Eckvitrinenschranke, Matrat-
zen, Kissen, Kopfstiitzen, Kopfpolster, Nackenrollen, Sofa-Kissen, Sitzkissen; Kis-

senbezige, Volants, Federbetten, Bettlaken* eingetragenen Marke Nr. 396 17 946



Die Markenstelle fur Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 11. Februar 2005 den Widerspruch zurtickgewiesen, weil unge-
achtet der Frage der vom Markeninhaber bestrittenen rechtserhaltenden Benut-
zung der Widerspruchsmarke mangels der erforderlichen Warenahnlichkeit keine
Verwechslungsgefahr bestehe. Die beiderseits beanspruchten Waren unterschie-
den sich namlich nach Einsatzbereich und Verwendungszweck grundlegend von-
einander, weil die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren auf die Ab-
deckung und Gestaltung von Bdden ausgerichtet seien, wahrend es sich bei den
fur die altere Marke geschitzten Waren um Einrichtungsgegenstédnde und Mdobel
handele, die auf die Raumgestaltung als solche bezogen seien. Auch unterschie-
den sich die Ausgangsmaterialien, weil die unter der Widerspruchsmarke vertrie-
benen Einrichtungsgegenstande und Textilwaren maf3geblich aus Holz bzw. Stof-
fen bestiinden, wohingegen Bodenbeldge aus Linoleum und anderen, besonders
robusten Materialien wie beispielsweise Kunststoff 0. a., hergestellt seien; zudem

gebe es keine Praxis, dass Hersteller von Bodenbelagen auch Mdbel herstellten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
halt eine Warenahnlichkeit fir gegeben, weil die beiderseits beanspruchten Waren
nicht nur aus denselben Ausgangsstoffen hergestellt wiirden, sondern auch haufig
eine gemeinsame betriebliche Herkunft aufwiesen, wie den hierzu vorgelegten
Unterlagen entnommen werden kénne. Da die Widerspruchsmarke ausweislich
der im Widerspruchsverfahren eingereichten Unterlagen rechtserhaltend benutzt

sei - wobei wegen der hohen Umsétze sogar von einer gesteigerten Kennzeich-



nungskraft auszugehen sei - und die Marken klanglich identisch seien, sei die an-

gegriffene Marke wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr zu ldschen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss aufzuheben und dem Widerspruch aus der
Marke 396 17 946.0 ,istikbal* stattzugeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet eine Warenahnlichkeit, da sich Mdbel und Teppiche bzw. Bodenbe-
lage in ihrer Beschaffenheit und ihrem jeweiligen Verwendungszweck grundlegend
unterschieden und sich auch nicht funktionell erganzten. Eine rechtserhaltende
Benutzung der eingetragenen Waren der Klasse 24 sei ebenso wenig glaubhaft
gemacht wie eine angebliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke. Aus diesem Grund und wegen der fehlenden Warenahnlichkeit sei

die Beschwerde daher zuriickzuweisen.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.



A. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Die
Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42
Abs. 2 Nr. 1, 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann im Ergebnis nicht verneint werden.

Unter Berlcksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Mar-
kenédhnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EUGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist der Warenabstand angesichts
der klanglichen und begriffichen Markenidentitat und der durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht so grof3, dass eine Verwechslungs-

gefahr ausgeschlossen werden kann.

1. Da die am 25. September 1996 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
7. Marz 2003 seit mehr als funf Jahren eingetragen war, hatte die Widerspre-
chende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke fir beide Zeitraume des
843 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft zu machen, also flir die Zeit vom
Méarz 1998 bis Marz 2003 sowie vom Juli 2001 bis Juli 2006. Nach den vorgeleg-
ten eidesstattlichen Versicherungen des Inhabers der Widersprechenden und des
Geschaftsfuhrers ihrer inlandischen Lizenznehmerin, der A...

GmbH in B... sowie den eingereichten weiteren Unterlagen ist davon auszuge-
hen, dass die Widerspruchsmarke fur samtliche eingetragenen Waren rechtser-
haltend in den Jahren 1999 bis 2003 benutzt wurde, wobei die Umsatze sich kon-
tinuierlich steigerten und im Jahr 2003 Uber 20 Mio. € lagen. Entgegen der Ansicht
der Inhaberin der angegriffenen Marke zeigen die Unterlagen - ohne dass es



hierauf im Ergebnis ankame - auch eine Benutzung fir Waren der Klasse 24, well
das vorgelegte Material nachweist, dass auch die hier genannten Waren als
Accessoires fur Bettmoébel, was offenbar den Schwerpunkt der Markenbenutzung

bildet, vertrieben wurden.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzu-
sehen. Die von der Widersprechenden behauptete Steigerung der Kennzeich-
nungskraft vermag der Senat allerdings den eingereichten Unterlagen nicht zu
entnehmen, weil sich aus diesen zwar fiur das Jahr 2003 Umsatze von uber
20 Mio. € ergeben, mangels Vergleichs mit Konkurrenzprodukten hieraus aber
nicht ohne weiteres auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geschlossen wer-
den kann. Letztlich kann dies aber auf sich beruhen, da auch unter Zugrundele-
gung normaler Kennzeichnungskraft, welche der Widerspruchsmarke von Haus

aus unstreitig zukommt, eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

3. Die sich gegenuberstehenden Marken sind, was zwischen den Beteiligten au-
Ber Streit steht, klang- und begriffsidentisch, so dass eine bis zur Identitat rei-

chende hochgradige Zeichendhnlichkeit vorliegt.

4. Angesichts der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und der an Identitdt grenzenden hochgradigen Markenahnlichkeit
bedirfte es schon einer erheblichen Ferne zwischen den Waren , Teppiche, Ful3-
matten, Matten, Linoleum und andere Bodenbelage®, fir welche die angegriffene
Marke eingetragen ist, und den fir die Widerspruchsmarke geschitzten und
rechtserhaltend benutzten Mdbeln und Textilien. Eine solche Warenferne vermag
der Senat entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke und der

Markenstelle nicht festzustellen.

a) Nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs sind bei der Beur-
teilung der Warenédhnlichkeit alle Faktoren zu berlcksichtigen, welche das Ver-

haltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbeson-



dere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als
miteinander konkurrierende oder einander erganzende Waren oder Dienstleistun-
gen gehort (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] — Canon). Nach diesen
Kriterien steht nach Ansicht des Senats eine zumindest mittlere Ahnlichkeit der

gegeniberstehenden Waren aul3er Frage.

b) Das Warenverzeichnis der jingeren Marke erstreckt sich auf samtliche Boden-
belage, wozu u. a. auch solche aus Holz - vor allem als Parkett oder Laminat -
oder Kork gehéren. Wie der Senat bereits in anderer Sache festgestellt hat (vgl.
BPatG 27 W (pat) 155/04 - BIGFOOT/Bigfoot, veroffentlicht auf der PAVIS CD-
ROM), werden solche Bodenbeldge ungeachtet der Frage der Herstellungsbe-
triebe, die ohnehin nur einen von mehreren Faktoren bei der Beurteilung der Wa-
renahnlichkeit betrifft, in der Regel in denselben Vertriebsstatten angeboten wie
die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Moébel. So bieten etwa Schreine-
reien - was gerichtsbekannt ist - Ful3bodenbeldge aus Holz oder Kork in aller Re-
gel neben der Herstellung von Mébeln an; auch in Einrichtungshausern werden
solche Bodenbelage zusammen mit Mébeln ausgestellt und angeboten, wobei es
bei kleinen und mittelgroBen Geschéften entgegen der von der Inhaberin der
angegriffenen Marke in der mundlichen Verhandlung vertretenen Ansicht nach den
Erfahrungen des Senats sogar ublich ist, auch Teppiche und Linoleumbdden in
unmittelbarer Nahe zu Mobeln auszustellen und anzubieten. Fir eine Ahnlichkeit
der beiderseits beanspruchten Waren spricht schlie3lich auch ihr Charakter als
einander erganzende Waren, da Ful3Bboden ebenso wie Moébel der (Innen-) Aus-
stattung von Wohnungen und Hausern dienen. Es liegt daher auf der Hand, dass
die angesprochenen Verkehrskreise - dies sind wegen der Art der jeweils ge-
schitzten Waren alle inlandischen Verbraucher - Bodenbelage und Mobel dem-
selben Unternehmen zuordnen, wenn sie diesen mit den sich hier gegenuberste-

henden klang- und begriffsidentischen Kennzeichnungen begegnen.



5. Da somit eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis nicht mit der erforderlichen
Wabhrscheinlichkeit auszuschliel3en ist, war der anderslautende Beschluss der
Markenstelle aufzuheben und auf den Widerspruch der Widersprechenden die

Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Da Grinde fiur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen auf3ergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften



