BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 231/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angeqgriffene Marke 398 37 403

BPatG 152
6.70



hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Marke BARCLAY ist unter der Nummer 398 37 403 am 24. Juli 1998 in das
Markenregister eingetragen worden; das Warenverzeichnis enthélt nach Teilver-
zicht und Teilldéschung nur noch die Waren "Tischrechner, Taschenrechner, Digi-
taluhren, insbesondere Quarzuhren und Elektronikuhren, elektronische Fernseh-
spiele, Radios und Diktiergerate“. Die Vertffentlichung der Eintragung erfolgte am
27. August 1998.

Gegen die Eintragung der Marke ist am 23. Oktober 1998 Widerspruch erhoben
worden von der Inhaberin der Marke 1 069 287

siehe Abb. 1 am Ende



die seit dem 17. Oktober 1984 eingetragen ist und zwar fir die Waren

"Parfuimerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege; aus Edelmetallen oder deren Legierungen hergestellte und
damit plattierte Waren, namlich kunstgewerbliche Gegenstéande,
Ziergegenstande, Tafelgeschirr ausgenommen Bestecke, Aschen-
becher, Zigarren- und Zigarettenetuis; Juwelierwaren, Schmuck-
waren, Edelsteine, Uhren und ZeitmeRinstrumente; Leder und
Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18
enthalten; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Sparzierstocke; Webstoffe; Bett- und

Tischdecken: Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten."

Fir die Waren der Klasse 14, hier insbesondere "Uhren, ZeitmefR3instrumente®, ist
die Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt bestritten worden. Unter-

lagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung insoweit sind zur Akte gelangt.

Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch zuriickgewiesen. Begrindend ist im Wesentlichen ausgefihrt, dai3
fur die Waren "Uhren, Zeitmefinstrumente® schon die Benutzung nicht glaubhaft
gemacht sei; aus den weiteren Waren, fur die die Benutzung nicht bestritten sei,
konne allenfalls geringe Ahnlichkeit hergeleitet werden. Den dann ausreichenden
Abstand halte die angegriffene Marke ein; denn ihr kbnne der Markenbestandteil
"Barclay" der Widerspruchsmarke nicht isoliert gegenubergestellt werden, da kein
Erfahrungssatz dahin bestehe, dald sich der Verkehr bei aus Vor- und Familien-
namen gebildeten Marken allein am Familiennamen orientiere. Bei der gebotenen

Gesamtbetrachtungsweise bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie halt mit naheren Ausfuhrun-

gen eine hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke, Warenahnlichkeit und nach



dem Gesamteindruck der Marken Verwechslungsgefahr fir gegeben. Sie bezieht

sich ferner auf Markenausbeutung und Markenverwéasserung.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 9 des
Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die LO6-

schung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemal,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt die Benutzung fir "Uhren, ZeitmelRinstrumente* weiterhin nicht fur glaub-
haft gemacht und bestreitet insoweit auch, daf3 eine bekannte Marke vorliege.

AulRerdem hélt sie die Gefahr von Verwechslungen nicht fir gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begrindet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wech-
selbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ahnlich-
keit der Waren durch einen hohen Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (stdndige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999,
20 - Canon; BGH MarkenR 1999; 297 - HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205
- REVIAN/EVIAN).



Bei der Feststellung des Verhaltnisses der beiderseitigen Waren konnen die Wa-
ren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke nicht beriicksichtigt werden (vgl
8 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Ein-
rede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke fur die Waren der Klasse 14,
hier insbesondere "Uhren, Zeitmel3instrumente®, zuldssig erhoben (843 Abs 1
Satzl und Satz2 MarkenG). Nachdem die Widerspruchsmarke am
17. Oktober 1984 eingetragen worden war, ist hier sowohl der Zeitraum vom
27. August 1993 bis zum 27. August 1998 als auch der Zeitraum der letzten funf
Jahre vor der Entscheidung, also dem 5. August 2002, fur eine rechtserhaltende
Benutzung maf3geblich. Dem Hinweis der Widersprechenden auf ihre Homepage
sowie dem dazu vorgelegten Ausdruck der Uhrenkollektion laf3t sich indessen die
Verwendung der Marke im genannten Zeitraum weder nach Art, Zeit, Ort und
Umfang nicht entnehmen (vgl zum Inhalt der Glaubhaftmachung
Althammer/Strobele MarkenG 8 43 Rdn 42 mwN). Eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fiir Waren der Klasse 14 ist damit nicht glaubhaft

gemacht.

Bei den Waren der Klassen 3, 18 und 24, fur die die Benutzung der Wider-
spruchsmarke nicht bestritten ist, laRt sich Ahnlichkeit mit den Waren der ange-
griffenen Marke nicht feststellen. Darauf allein, da’ es sich, wie die Widerspre-
chende insbesondere meint, um Produkte des Lifestyle-Bereichs handeln mag,
kommt es nicht an. Entscheidend fur die Warenahnlichkeit ist, ob die beiderseiti-
gen Waren in Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zu-
einander kennzeichnen — insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmaRigen
betrieblichen Herkunft, ihrer regelméafRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem
Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Ei-
genart als miteinander konkurrierende Produkte oder anderer fur die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde — so enge BerUhrungspunkte aufwei-
sen, dal3 die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, sie stammten

aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit iden-



tischen Marken gekennzeichnet sind (vgi EuGH aaO - Canon;
Althammer/Strobele aaO 8§ 9 Rdn 41 mwN). Unter diesen Voraussetzungen laf3t
sich nicht feststellen, der Verkehr erwarte, daf? die beiderseitigen Waren unter der
Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt werden, das fir ihre Qualitat ver-
antwortlich ist. Die Produkte der angegriffenen Marke weisen keine fur die An-
nahme einer Warenahnlichkeit relevanten Bertihrungspunkte mit den Waren der
Widerspruchsmarke auf. Ob die Verwechslungsgefahr damit schon wegen
Warenunahnlichkeit zu verneinen ist, braucht indes hier nicht abschlie3end ent-

schieden zu werden.

Selbst wenn man néamlich zugunsten der Widersprechenden noch einen sehr ge-
ringen Grad der Warenahnlichkeit unterstellt, ware die Ahnlichkeit der Marken in
keiner Richtung derart ausgepragt, daf? unter Berlcksichtigung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und der uneingeschrankt angesprochenen
allgemeinen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des 8§ 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ware.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und damit deren Schutzumfang
kann nur als durchschnittlich eingestuft werden; fur die eingetragenen Waren sind
die Annahme einer erhohten Bekanntheit stiitzende Tatsachen nicht vorgetragen
(vgl dazu Althammer/Strobele aaO § 9 Rdn 139 mwN); das diesbezigliche Vor-
bringen der Widersprechenden bezieht sich auf Kleidung/Damenoberbekleidung,

also Waren der Klasse 25; solche Waren enthalt das Warenverzeichnis nicht.

An den erforderlichen Markenabstand sind damit nur noch unterdurchschnittliche

Anforderungen zu stellen. Dieser Abstand ist gewabhrt.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht klar
und unverwechselbar. Die Widerspruchsmarke besteht im Gegensatz zur ange-
griffenen Marke aus zwei Bestandteilen; im Vergleich weist sie doppelt so viele

Sprechsilben und fast die doppelte Anzahl von Buchstaben auf. Auch wenn die



angegriffene Marke formal betrachtet identisch in der Widerspruchsmarke enthal-
ten ist, fuhrt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.
Solches wirde abweichend von dem Grundsatz, dal’ ein Elementenschutz dem
Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Strébele aaO § 9 Rdn 157), nur dann in
Betracht kommen, wenn der Bestandteil "Barclay” die Widerspruchsmarke allein
kollisionsbegrindend pragen wiurde. Eine lediglich mitpragende Wirkung auf den
Gesamteindruck reicht dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
grundsatzlich nicht aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung des Ge-
samteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu lassen
(vgl BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine allein oder selbstan-
dig kollisionsbegrindende Wirkung kommt dem Bestandteil "Barclay” innerhalb
der Widerspruchsmarke aber nicht zu. Der Erfahrungssatz, dal3 der Verkehr Mar-
ken regelmafig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt, spricht dafr,
daf3 die Widerspruchsmarke als Ganzes erfaldt wird, ohne dal3 einem der Zei-
chenbestandteile eine allein pragende Bedeutung zugemessen wird. Unabhangig
von diesem allgemeinen Erfahrungssatz gibt auch eine genauere Untersuchung
der konkreten, ersichtlich aus Vor- und Familiennamen bestehenden Bezeich-
nung "Betty Barclay" keinen Anlaf3 fiir eine andere Beurteilung. Nach der neueren
Rechtsprechung besteht kein allgemeiner Erfahrungssatz dahin, daf3 sich der
Verkehr bei solchen Marken regelméafRig an dem Familiennamen als pragendem
Bestandteil orientiert (BGH GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; vgl auch
GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Besondere Umstande, die im
Einzelfall die Annahme einer pragenden Stellung des Familiennamens nahelegen
konnten, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Verwechslungen im
rechtserheblichen Ausmal sind daher auch bei Unterstellung eines sehr geringen

Grades der Warenahnlichkeit nicht zu befiirchten.

Auf die von der Widersprechenden insbesondere angefiihrte unlautere Rufaus-
beutung (8 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG) kann der Widerspruch nicht gestitzt werden
(vgl 8 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG).



Zu einer Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgriinden besteht keine Veranlas-
sung (8 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann Winter Schramm
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