BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 74/99 Verkindet am
19. Januar 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 49 982.8/21

BPatG 154
6.70



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Kraft sowie der Richterinnen Pagenberg und Eder

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fir Klasse 21 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 15. Juni 1998 und 3. Dezember 1998 auf-

gehoben.

Die Loschung der Marke 395 49 982 wird angeordnet.

Grinde

Gegen die am 22. November 1996 fir die Waren
"Glaswaren, namlich Lampen und Luster; Glaswaren, namlich
kunstgewerblich gestaltetes Glas und Waren aus Glas fur Haus-

halt und Kiche; Spiegel, soweit in Klasse 20 enthalten”

unter der Nummer 395 49 982 eingetragene farbige Wort-Bild-Marke




ist ua Widerspruch erhoben worden aus der Marke 917 305

STELLA

die seit 16. April 1974 ua fur die Waren

"Flaschen und Behaélter; ... sdmtliche vorgenannten Waren aus

Metall, Glas, Porzellan und/oder Kunststoff"

geschutzt ist.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke

bestritten.

Die Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit den beiden vorgenannten Beschlissen zuriickgewiesen. Zur
Begriindung hatte sie im wesentlichen ausgefihrt, dal? sich zwar teilweise gleiche
Waren gegenuberstinden, weshalb die beiden Marken einen deutlichen Abstand
einhalten mufRten. Dieser sei jedoch gewahrt, denn im Gesamteindruck unter-
schieden sich die Marken hinreichend, weil die jingere Marke
"STELLA BOHEMIA" eine Gesamtaussage darstelle. Es sei deshalb kein Grund

ersichtlich, weshalb sie lediglich mit dem Wort "STELLA" benannt werden sollte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Glaubhaftma-
chung der Benutzung ihrer Widerspruchsmarke reicht sie Unterlagen und ein Wa-
renmuster ein. lhrer Ansicht nach hat die Markenstelle verkannt, daf? der Marken-
bestandteil der jungeren Marke "BOHEMIA" mit der Bedeutung "b6hmisch" als
geographische Angabe fir Glaswaren aus Bohmen keine selbstidndige Kenn-
zeichnungskraft austiben kénne. Angesichts der angesprochenen Verkehrskreise
misse deshalb nach aller Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dal3 die

jungere Marke nach dem an erster Stelle stehenden Bestandteil "STELLA" be-



nannt werde. FUr eine Verwechslungsgefahr spreche aul3erdem, dafl3 der
Ubereinstimmende Zeichenteil "STELLA" auch Bestandteil ihres Firmennamens

sei.

Die Widersprechende beantragt demgemalf,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlisse die Loschung der

jungeren Marke anzuordnen.

Der Anmelder hat sich zur Beschwerde nicht gedaulRert. Gegenuber der Marken-
stelle hat er die Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren bestritten und insoweit dar-
auf hingewiesen, dal3 er ausschlie3lich Produkte fur Privathaushalte, die Wider-
sprechende jedoch Produkte fir Gewerbebetriebe herstelle. Die beiden Marken
seien auch nicht ahnlich, wobei insbesondere die graphische Gestaltung seines
Zeichens "STELLA BOHEMIA" zu bertcksichtigen sei.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als begriindet. Nach Ansicht
des Senats besteht zwischen der angemeldeten Marke und der Widerspruchs-
marke 917 305 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des 89 Abs1
Nr 2 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des EUGH umfassend
unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen, die zueinan-
der in einer Wechselbeziehung stehen, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken
und der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-
nungskraft  der  Widerspruchsmarke  (vgl EUGH GRUR 1998, 387, 389
- Sabel/Puma; BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).



Wie die Widersprechende durch die eingereichten Unterlagen und das Waren-
muster gemaf § 43 Abs 1 MarkenG glaubhaft gemacht hat, benutzt sie die Wider-
spruchsmarke "STELLA" zur Kennzeichnung unterschiedlich grof3er Tropfflasch-
chen aus Glas, die von ihr mit speziellen Verschlissen versehen und offenbar zur
Befiillung mit Medikamenten oder Ahnlichem bestimmt sind. Nach ihren Angaben
erzielte sie mit diesen Waren im Jahre 1996 einen Umsatz von mehr als
8,6 Millionen DM. Mit diesen Unterlagen ist die Benutzung der Widerspruchsmarke
fur den gemall 8§43 Abs 1 MarkenG relevanten Zeitraum fir die im Waren-
verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgefiihrte Ware "Flaschen aus Glas" in er-

heblichem Umfang glaubhaft gemacht.

Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu be-
ricksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu ge-
horen insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung
sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergédnzende
Waren (EuGH GRUR 1998, 922 - CANON). Weiterhin ist zu berticksichtigen, ob
die beiderseitigen Waren regelmaflig von den selben Unternehmen hergestellt
werden, ob sie in ihrer stofflichen Beschaffenheit Ubereinstimmungen aufweisen,
dem gleichen Verwendungszweck dienen und ob sie beim Vertrieb Berthrungs-
punkte aufweisen (BGH GRUR 1999, 198 - GARIBALDI; GRUR 1999, 256, 246
- LIBERO).

Bei dieser rechtlichen Ausgangslage ist von einer mittleren Ahnlichkeit der in Rede
stehenden Waren auszugehen: Die benutzte Ware "Flaschen aus Glas" weist
insbesondere zu der vom Anmelder beanspruchten Ware "Waren aus Glas fur
Haushalt und Kiche", die Flaschen fir den Haushalts- und Kiichengebrauch
umfaRt, eine erhebliche Ahnlichkeit auf. Die tibrigen vom Anmelder beanspruchten
Waren, namlich Lampen und Luster, kunstgewerblich gestaltetes Glas sowie
Spiegel sind den aus Glas gefertigten Flaschen, die die Widersprechende nach
den von ihr vorgelegten Unterlagen herstellt, wegen der Ubereinstimmung in dem

verarbeiteten Material, der dadurch bedingten &hnlichen Herstellungsverfahren



und aufgrund des Umstands, dafld Handwerksbetriebe, die Glaswaren herstellen,
nicht nur Flaschen und Glaser sondern haufig auch andere kunsthandwerkliche
Glaswaren bis hin zu Lampen und Spiegeln erzeugen, ebenfalls &hnlich, wobei die
Ahnlichkeit wegen der unterschiedlichen Verwendungszwecke allerdings geringer

einzustufen ist.

In Anbetracht des hohen, im Jahr 1996 mit mehr als 8,6 Millionen DM erzielten
Umsatzes sowie der langjahrigen Benutzung der Widerspruchsmarke fir Flaschen
aus Glas, ist jedenfalls von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen, so dal3 an den Abstand der sich gegentiberste-
henden Marken erhebliche Anforderungen zu stellen sind, die die angegriffene

Marke jedoch nicht wahrt.

Bei der Prufung der Marken&hnlichkeit ist grundsatzlich auf den Gesamteindruck
der sich gegenuberstehenden Marken abzustellen (vgl EuGH aaO - Sabél/Puma;
BGH GRUR 1996, 774 - Sali Toft). Da sich im vorliegenden Fall eine kombinierte
Zwei-Wort-Bildmarke und ein reines Wortzeichen gegenuberstehen, sind die Ver-

gleichszeichen in ihrer Gesamtheit nicht ahnlich.

Der mal3gebliche Gesamteindruck kann aber auch von einzelnen Elementen einer
Marke gepragt werden. Dies setzt allerdings voraus, daf3 ein solches Element in-
nerhalb der mehrgliedrigen Marke eine eigenstandig kennzeichnende Funktion
aufweist. Ein den Gesamteindruck der Marke (mit)pragender Charakter kommt
nach diesen Grundsatzen insbesondere kennzeichnungsschwachen, weil be-
schreibenden Angaben oder an beschreibenden Angaben angelehnten Aus-
dricken nicht zu (vglBGH GRUR 1992, 105,106 - paracet von ct/PARA-
CET Woelm).

Ob an diesen Grundsatzen gemessen die angegriffene Marke - allein - durch den
Zeichenteil "STELLA" gepragt wird, vermag der Senat nicht mit der erforderlichen

Sicherheit festzustellen. Gegen eine Pragung der jingeren Marke durch den Be-



standteil "STELLA" sprechen zum einen die Kiirze und das einheitliche Schriftbild
der Bezeichnung "STELLA BOHEMIA", zum anderen liegt der beschreibende
Charakter des Zeichenteils "BOHEMIA" nicht ohne weiteres auf der Hand, well
nicht sicher davon ausgegangen werden kann, daf} der angesprochene Verkehr
den Markenbestandteil "BOHEMIA" als englische Bezeichnung fir "Bohmen" er-
kennt (vgl Collins, Englisch-Deutsch, 1981, S 68) und dieses Markenwort deshalb
nur als bloRe Herkunftsangabe wertet.

Dennoch besteht nach Ansicht des Senats die Gefahr, daf3 die Vergleichsmarken
im Sinne des 89 Abs 1 Nr 2 letzter Halbs MarkenG gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Hauptanwendungsbereich fur diese Art der Ver-
wechslungsgefahr ist die mittelbare Verwechslungsgefahr. Sie setzt voraus, dal3
die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichs-
marken erkennen und somit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen,
sie aber gleichwohl einen in beiden Marken Ubereinstimmend enthaltenen Be-
standteil als Stammzeichen des Inhabers der alteren Marke werten und deshalb
die Ubrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen fir bestimmte
Waren aus dem Geschéaftsbetrieb des Inhabers der alteren Marke ansehen
(vgl BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont). Fur den notwendigen Hin-
weischarakter des ubereinstimmenden Markenbestandteils auf den Inhaber der
alteren Marke spricht, wenn das fragliche Element nicht nur als Produktmarke
sondern auch als Firmenkennzeichnung verwendet wird (vgl dazu BGH
GRUR 1969, 357, 359 - Sihl). Diese Voraussetzung liegt auf seiten der Wider-
sprechenden vor, denn das in beiden Marken Ubereinstimmende Wort "STELLA"

ist vorrangiger Bestandteil ihres Firmennamens.

Bei dieser Sachlage besteht fir den angesprochenen Verkehr die Gefahr von
Verwechslungen, so dal3 die Loschung der jingeren Marke 395 49 982 anzuord-

nen war.



Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand
kein Anlaf3.

Kraft Eder Pagenberg

MU/pro



