BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 115/99 Verkindet am
4. Februar 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die geméal} 8 6a WZG eingetragene Marke 1 123 061

BPatG 154
6.70



hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 4. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschlul3 der
Markenstelle fir Klasse 1 des Patentamts vom 21. Januar 1999
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1073 943
zurtickgewiesen worden ist.

2. Die Loschung der Marke 1 123 061 wird wegen des Widerspruchs

aus der Marke 1 073 943 angeordnet.

Grinde

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und
Markenamt") ist gegen die - am 15. Juli 1988 bekanntgemachte - gemafld 8 6a
WZG beschleunigte Eintragung der Marke 1 123 061

Clarit

vom 7. Juni 1988, die nach Teilldschungen fur die Waren

"chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke, namlich solche

zur Behandlung und Aufbereitung und Wasserenthértung von

Kihl-, Prozess- und Schmutzwasser; ansatzverhindernde und an-



satzlésende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen;

alle vorgenannten Waren nicht unter Verwendung von Bentoniten"

aufrechterhalten worden ist, auf Grund der flr die Waren

"chemische Erzeugnisse fir gewerbliche Zwecke, namlich
chemische Trenn- und Abtrennmittel, insbesondere fur die
Fest/Flussig-Trennung bei der Behandlung von walrigen

Systemen"

am 21. Februar 1985 eingetragenen Marke 1 073 943

KLARAID

Widerspruch erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1995 bestritten. Daraufhin sind von der
Widersprechenden zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke fur die eingetragenen Waren als "Wasserbehandlungsmittel”,
insbesondere "Flockungsmittel sowie Mittel zur Abscheidung von OI- und
Fettanteilen oder feindispergierenden Feststoffen aus waRrigen Systemen”, die
eidesstattliche Versicherung des Prokuristen ihrer damaligen Tochtergesellschaft
G... GmbH, Herrn H..., vom 19. Juli 1996 nebst
Sicherheitsdatenblattern Uber “"Flockungsmittel” mit den Bezeichnungen
"KLAR-AID 4000" und "KLAR-AID 4150" sowie Warenaufklebeetiketten mit den
Produktbezeichnungen "KLAR-AID" unter Hinzufigung der jeweiligen Nummern
"4150", "4152", "4030", "4033", "4034" vorgelegt worden.

Die Markenstelle fur Klasse 1 hat den Widerspruch durch den von einem Mitglied

des Patentamts erlassenen BeschluR vom 21. Januar 1999 gemal 88 43 Abs 2



Satz 2, 42 Abs2 Nrl, 9 Abs1 Nr2, 152, 158 Abs 2 Satz 2 MarkenG wegen
fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. In den Grunden ist ausgeflhrt
worden, hinsichtlich der Benutzungsform der Widerspruchsmarke bestiinden Be-
denken; dies kbnne aber dahingestellt bleiben, denn schon nach der Registerlage
bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Waren der sich gegeniuberstehenden
Marken seien teilweise ziemlich &hnlich, soweit es sich jeweils um Wasserbe-
handlungsmittel im weiteren Sinne handele. Auch wenn strengere Anforderung an
den Markenabstand zu stellen seien, wichen die Vergleichswoérter jedoch be-
trachtlich voneinander ab. "Clarit" sei ein einheitliches zweisilbiges Phantasiewort,
"KLARAID" dagegen eine Zusammenfugung der Einzelwérter "KLAR" und "AID",
die separat gesprochen und nicht zu einem einheitlichen Begriff zusam-

mengezogen wirden.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung der Markenstelle des Pa-
tentamts Beschwerde eingelegt und als zusétzliche Benutzungsunterlagen die
eidesstattliche  Versicherung des Prokuristen ihrer Tochtergesellschaft
B... GmbH, Herrn Dr. L..., vom 21.Januar 2000, aus der bei-
spielhafte Umsatze unter der Marke "KLARAID" fur "Wasserbehandlungsmittel" im
Jahr 1998 in Hohe von ....--DM und im Jahr 1999 in Ho6he von ....--
DM hervorgehen, neun Rechnungskopien aus den Jahren 1997 bis 2000, ein
Sicherheitsdatenblatt vom 28. Januar 1999 Uber das Produkt mit der Bezeichnung
"KLARAID CDP 1317", den deutschsprachigen Prospekt "KLARAID" aus dem
Jahr 1997 sowie zehn Warenaufklebeetiketten mit der Produktbezeichnung
"KLARAID" und jeweils weiteren Angaben wie "IC 1170", "PC 1180", "PC 2705",
"PC 4000" eingereicht.

Sie tragt vor, friher seien unter der Rechtsvorgangerin nur bestimmte, mit der
Ziffer "4 .." beginnende Typen mit der Bezeichnung in der Schreibweise
"KLAR-AID" - wie in den vor dem Patentamt vorgelegten Benutzungsunterlagen -
vertrieben worden. Die in den letzten Jahren verkauften Produkttypen seien je-

doch ausschlie3lich mit dem einheitlichen Markenwort "KLARAID" gekennzeich-



net, wie die neueren Benutzungsunterlagen zeigten. Die beiderseitigen Waren
seien als "Wasserbehandlungsmittel" praktisch identisch. Zwischen ansatzverhin-
dernden und ansatzlésenden Mitteln gebe es technisch keinen Unterschied. Die
Vergleichsmarken unterschieden sich klanglich nur geringfiigig durch den zusatz-
lichen Vokal "a" in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke. Eine Aufteilung der
Widerspruchsmarke in die Bestandteile "KLAR" und "AID" stelle eine unzulassige
zergliedernde Betrachtungsweise dar. Die beiden Marken wendeten sich auch
nicht an Fachleute auf dem Gebiet der Wasserbehandlungsmittel, sondern an

verschiedenartige Gewerbebetriebe anderer Branchen.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschlul3 der Markenstelle fur Klasse 1 vom 21. Januar 1999
aufzuheben und die Loschung der Marke 1 123 061 "Clarit" anzu-
ordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie héalt die Benutzung der Widerspruchsmarke fur nicht rechtserhaltend und tragt
vor, die im Verfahren vor dem Patentamt eingereichten Benutzungsunterlagen

zeigten eindeutig "KLAR-AID" als benutzte Form und von dieser sei auszugehen,
denn die nachtragliche Anderung der Benutzungsform kénne nicht heilend wirken.



Die Beschwerde der Widersprechenden ist begrindet.

Der Senat halt - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts - die
Verwechslungsgefahr gemal 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der angegriffenen
Marke "Clarit" und der Widerspruchsmarke "KLARAID" fiir gegeben. Daher ist die
Loschung der angegriffenen Marke gemal 88 43 Abs 2 Satz 1, 158 Abs 5 Satz 2
MarkenG iVm 88 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1, 152, 158 Abs 2 Satz 2,

Abs 3 MarkenG anzuordnen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr iSd 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG umfal3t alle
Umstande des Einzelfalls und wirdigt die in Betracht kommenden Faktoren,
insbesondere der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und der Ahnlichkeit der
Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch in ihrer
Wechselbeziehung untereinander (vgl EuUGH GRUR 1998, 922, 923 (16), (17),
(18) - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 1999, 995, 997
- HONKA).

Die Widersprechende hat auf die gemaf 8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG iVm 8§ 152,
158 Abs 3 MarkenG zulassige Nichtbenutzungseinrede zur Uberzeugung des
Senats eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur die einge-
tragenen Waren als "Wasserbehandlungsmittel" glaubhaftgemacht. Im Anschluf3
an die Vorlage der weiteren neueren Benutzungsunterlagen im Beschwerdever-
fahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Wider-
spruchsmarke innerhalb des maf3geblichen Zeitraumes der letzten flnf Jahre nach
Dauer, Umfang und in ihrer eingetragenen Form auch nicht mehr bestritten.
Soweit die Beschwerdegegnerin jetzt nur noch sinngemaf meint, die nach den im
patentamtlichen Widerspruchsverfahren eingereichten Glaubhaftmachungsunter-
lagen frihere Benutzungsform "KLAR-AID" schlieRe die spatere rechtserhaltende

Benutzung in der eingetragenen Form "KLARAID" der Widerspruchsmarke aus,



vermag der Senat dieser Ansicht nicht zu folgen. Denn die Finfjahresfrist geman
8§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der das jeweilige
Verfahren abschlieBenden Entscheidung (vgl Althammer/Strébele, Markengesetz,
5. Auflage 1997, § 43 Rdn 11, 8 26 Rdn 77), so daf3 hier nunmehr der Zeitraum
der letzten funf Jahre vor dieser Entscheidung maf3geblich ist. AuRerdem genugt
- schon nach dem Wortlaut des 8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG - die Benutzung
innerhalb des Funfjahreszeitraumes und braucht ihn nicht insgesamt auszufullen
(vgl Althammer/Strébele, aaO, 8§ 26 Rd 20). Da somit die jedenfalls fur die Jahre
1998 und 1999 glaubhaftgemachte Benutzung der Widerspruchsmarke in der
Form "KLARAID" als rechtserhaltend ausreicht, kommt es nicht mehr darauf an,
ob die friher benutzte Markenform "KLAR-AID" als zulassige Abweichung gemaf
8§ 26 Abs 3 MarkenG hatte anerkannt werden kénnen oder nicht, zumal auch eine
vorausgegangene  Nichtbenutzung  unschadlich  gewesen ware  (vgl
Althammer/Strébele, aaO, § 43 Rdn 11).

Die demnach gemal? 8 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG zu beriicksichtigenden Waren
der Widerspruchsmarke einerseits und die verbliebenen Waren der angegriffenen
Marke andererseits kdnnen als Wasserbehandlungsmittel - wie auch unstreitig -
zumindest teilweise identisch sein und im Ubrigen jedenfalls in einem engeren

Ahnlichkeitsbereich liegen.

Zudem geht der Senat von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke "KLARAID" aus. Bei naherer Betrachtung und Uberlegung bemerkt
zwar ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise, dafld das
Markenwort "KLARAID" wahrscheinlich aus dem deutschen Adjektiv "klar" und
dem englischen Substantiv "aid" zusammengesetzt ist; vor allem, wenn die frihere
Benutzungsform "KLAR-AID" noch in Erinnerung geblieben ist. Den Abnehmern
wird der englische Ausdruck "aid" ("Hilfe") auch haufig bekannt sein, denn
beispielsweise ist "First Aid" ("Erste Hilfe") ein im taglichen Leben tblicher Begriff.
Die Wortkombination "KLARAID" wirkt jedoch phantasievoll eigenartig, und selbst

in der Bedeutung "klar Hilfe" stellt sie keine unmittelbar beschreibende Angabe



dar, wenngleich vermutlich der Bestandteil "KLAR" auf die zu erzielende
Wasserqualitat und der Bestandteil "AID" auf die Funktion der Produkte als Hilfs-

mittel hindeuten sollen.

Den angesichts der Warenidentitat oder jedenfalls Warennéhe sowie der normalen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Ausschlul3 der Verwechs-
lungsgefahr erforderlichen verhéltnisméRig deutlichen Markenabstand halt die

angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke nicht ein.

Vielmehr sind die beiden Marken "Clarit" und "KLARAID" klanglich sehr &hnlich.
Die Widerspruchsmarke "KLARAID" fassen die angesprochenen Verkehrskreise
normalerweise ohne analysierende Betrachtungsweise als einheitliches Phanta-
siewort auf, weil in der ungewohnlichen deutsch-englischen Wortverbindung die
Einzelworter "KLAR" und "AID" nicht als solche auffallen und der (Ubliche
Sprechrhythmus auch eine andere Gliederung, namlich in "KLA-RAID" oder
"KLARA-ID" nahelegt. Die sich somit gegentberstehenden Klangbilder "kla-rit" und
"kla-reid" oder "kla-rit* und "kla-ra-id" stimmen weitgehend Uberein und sind
- insbesondere bei verkehrstblich flissiger Sprechweise - kaum auseinanderzu-
halten, so dafl3 Verwechslungen in erheblichem Ausmald beflrchtet werden mus-

sen.



Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens
jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler Pagenberg v. Zglinitzki

Cl/Na



