32 W (pat) 341/02 Verkindet am
22. Oktober 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 300 66 312

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Oktober 2003 durch den Richter Viereck als
Vorsitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der am 4. September 2000 fir

Wasserenthartungsgerate und —anlagen

angemeldeten Marke 300 66 312

BESTE-Wasseroptimat

ist aus der alteren deutschen Marke 397 60 058 (eingetragen am 12. Mai 1998)



Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genief3t u.a. Schutz fur

Wasserleitungsgerate; Installation von Wasserleitungsgera-

ten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klas-
se 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss

vom 24. Juni 2002 zuriickgewiesen.

Selbst bei Zugrundelegung einer gewissen Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehen-
den Waren der Klasse 11 halte die jingere Marke einen zum Ausschluss der Ver-
wechslungsgefahr ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Die ange-
griffene Marke werde im Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "Wasserop-
timat" gepragt. Dieser sei gegeniber der voranstehenden, mit Bindestrich verbun-
denen Bezeichnung "BESTE" nicht deutlich hervorgehoben, das Publikum habe
daher keine Veranlassung zu einer gesonderten Verwendung des zweiten Wort-
bestandteils. AuBerdem weise "Wasseroptimat" einen beschreibenden Aussage-
gehalt (i.S.v. Wasserverbesserer bzw. Wasserverbesserung) auf; diesem Wort
komme eine noch geringere Kennzeichnungskraft zu als dem auf einen Nutzen
oder Vorteil hinweisenden Bestandteil "BESTE". Mithin unterschieden sich die
Vergleichsmarken klanglich deutlich voneinander. In schriftbildlicher Hinsicht sei
der Markenabstand bedingt durch die Unterschiede in der graphischen Ausgestal-
tung noch gréfer. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden kdnnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Seiner Ansicht nach ist nicht nur von Warenahnlichkeit, sondern von Wareniden-
titat auszugehen. Dem Bestandteil "BESTE" der jingeren Marke, der ersichtlich
das Firmenschlagwort der Markeninhaberin sei, komme nicht die Eignung zu, die

konkreten Einzelwaren ihrer Herkunft nach zu unterscheiden. Der Bindestrich ver-



mdoge weder fir noch gegen die Annahme eines Gesamtbegriffs zu sprechen. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht schwach. Der Begriff
"Wasseroptimator" sei zwischenzeitlich in Alleinstellung vom Deutschen Patent-
und Markenamt ohne jede Beanstandung als Marke (Nr. 377 108) registriert wor-
den. Die sich somit gegenuberstehenden Bezeichnungen "WASSER OPTIMA-
TOR" und "Wasseroptimat" seien sowohl akustisch als auch optisch auf3erst ahn-
lich.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 11 vom

24. Juni 2002 aufzuheben und die Marke 300 66 312 zu

l6schen.
Weiterhin stellt er den Antrag,

die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen.
Die Markenstelle habe die Schriftsatze der Gegenseite seinen Bevollmé&chtigten
erst zusammen mit dem angefochtenen Beschluss Ubermittelt, mithin sei ihm das
rechtliche Gehor nicht in ausreichendem MalRe gewdahrt worden.
Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
Der angefochtene Beschluss habe zur Frage der Warenahnlichkeit gar nicht
abschlieBend Stellung genommen, da eine Verwechslungsgefahr mangels Mar-
kenéhnlichkeit verneint worden sei. Der im Kennzeichenrecht herrschende Grund-

satz, dass zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der sich gegentuberstehen-

den Bezeichnungen auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen sei, gelte



nach der Rechtsprechung nach wie vor uneingeschrankt. Insbesondere neben
einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil - wie hier "Wasseroptimat" -
trete die Herstellerangabe regelmaflig nicht zuriick. Abgesehen davon werde
"BESTE" vom Verkehr gar nicht als solche aufgefasst, da es sich bei der Marken-
inhaberin nicht um ein bekanntes Produktionsunternehmen handele. Vielmehr
weise der Sinngehalt dieses Wortes auf eine Beschaffenheitsangabe hin. Zudem
habe "Wasseroptimat" in Folge des beschreibenden Aussagegehalts nur geringe
Kennzeichnungskraft, so dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der jinge-
ren Marke nicht pragen kdnne. Insgesamt seien die Unterschiede beider Marken
so offensichtlich, dass selbst bei Zugrundelegung von Warenahnlichkeit eine Ver-

wechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden kdnne.

In einem am 2. Juni 2003 eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin die
Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Der Widerspre-
chende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden
Nutzung seiner Marke vorgelegt (eidesstattliche Versicherung, Rechnungskopien,

Faltprospekte, Aufkleberetiketten).

In der mundlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin die Eignung dieser
Glaubhaftmachungsunterlagen in Frage gestellt. Die eidesstattliche Versicherung
sei firmenmalRig und nicht — wie erforderlich — persénlich abgegeben, es sei nicht
ersichtlich, dass die angegebenen Umsatzzahlen sich auf den inlandischen Ver-
trieb bezogen, die unter der Bezeichnung "WASSER OPTIMATOR liquid" vertrie-
bene Ware falle als Flissigkeit (Chemikalie) nicht unter das Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke. Der Widersprechende hat erwidert, die von ihm als Einzel-
unternehmer abgegebene Erklarung stehe einer personlichen gleich, die genann-
ten Umsatze seien im Inland erzielt worden, was bei einem kleinen, nur regional
tatigen Unternehmen auf der Hand liege, 98 % der getéatigten Umsatze bezégen

sich auf die im Warenverzeichnis genannten Wasserleitungsgerate.



Die Beschwerde des Widersprechenden ist zuldssig, jedoch mangels Verwechs-

lungsgefahr der sich gegentiberstehenden Marken nicht begriindet.

1. Fraglich erscheint bereits, ob der Widersprechende auf die zulédssigerweise
erhobene Nichtbenutzungseinrede (8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) hin eine rechts-
erhaltende Benutzung seiner Marke in ausreichender Weise glaubhaft gemacht
hat. Die in Form eines Geschaftsbriefes an die eigenen Verfahrensbevollméachtig-
ten abgegebene und firmenmalig gezeichnete eidesstattliche Versicherung be-
gegnet einerseits wegen dieser formalen Mangel Bedenken (BPatGE 33, 228
- Lahco), die aber mdglicherweise gerade bei einem Einzelunternehmer nicht
durchschlagend sind. Andererseits bestehen im Hinblick auf die in den erganzen-
den Glaubhaftmachungsunterlagen auch als unter der Widerspruchsmarke — mit
dem Zusatz "liquid" — als benutzt angegebene Betriebsfliissigkeit Zweifel, ob und
ggf. in welchem Umfang sich die angefuhrten Umsatzzahlen tatsachlich auf die
registrierten Waren (Wasserleitungsgerate) beziehen. Die in der mindlichen Ver-
handlung aufgestellte Behauptung, 98 % der Umsatze bezbgen sich auf Gerate,

ist jedenfalls in keiner Weise belegt und somit nicht nachprifbar.

2. Selbst wenn aber zugunsten des Widersprechenden von der Giberwiegenden
Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen wird, kann
dem Widerspruch nicht stattgegeben werden, weil die Vergleichsmarken unter kei-
nem Gesichtspunkt der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (8 42
Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Wider-
spruchs zu léschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetragenen Marke
alteren Zeitrangs und der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlief3lich

der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wer-



den. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so dass ein geringe-
rer Grad an Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Ahnlichkeitsgrad der Mar-
ken oder durch eine erh6hte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 — IMS).

a) Ob der fur die Widerspruchsmarke registrierte weite Oberbegriff Wasserlei-
tungsgerate auch die —wesentlich spezielleren — Wasserenthartungsgerate und
-anlagen der jingeren Marke mitumfasst — und somit Warenidentitat anzunehmen
ware -, kann letztlich dahingestellt bleiben, weil auch bei einer Verneinung dieser

Frage eine hochgradige Warenahnlichkeit vorliegt.

b) Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist gering, er beruht im wesent-
lichen auf der bildlichen Ausgestaltung. Die Wortbestandteile WASSER
OPTIMATOR sind — einzeln ebenso wie in der Zusammenfassung — fur Wasser-
leitungsgerate kaum kennzeichnungskraftig. Hinsichtlich des Wortes WASSER
bedarf dies keiner weiteren Ausfihrungen. Der Begriff OPTIMATOR personifiziert
unverkennbar das im Deutschen gebrauchliche Verb optimieren. Die Wortfolge
WASSER OPTIMATOR vermittelt somit den fur breite Verkehrskreise ohne weite-
res verstandlichen Sachhinweis, dass so gekennzeichnete Gerate eine bestmogli-
che (optimale) Wasserqualitat gewéhrleisten, zumindest aber der Verbesserung
der Wasserqualitat dienen. Zwar mag die Wortzusammenstellung als solche neu
sein (was mdglicherweise das Deutsche Patent- und Markenamt zur Registrierung
als Wortmarke in Alleinstellung bewogen hat). Im Kollisionsfall, wie hier im Wider-
spruchsverfahren, entbindet die Registrierung als solche die zur Entscheidung
berufene Stelle (Deutsche Patent- und Markenamt ebenso wie Bundespatentge-
richt) nicht davon, den konkreten Schutzumfang zu bestimmen, der vorliegend

- wie ausgefiihrt — weit unterhalb des durchschnittlichen Bereichs liegt.



c) Angesichts dieser Kennzeichnungsschwache reichen bereits sehr geringe
Abweichungen zur jingeren Marke fur den Ausschluss einer Verwechslungsgefahr
aus, zumal wenn diese — wie hier — einen weiteren, jedenfalls nicht kennzeich-
nungsschwacheren Wortbestandteil enthélt. Ob das vorangestellte und durch die
Schreibweise in Versalien herausgehobene Wort BESTE, das zudem mit dem
nachfolgenden, auch hier wie eine Sachangabe wirkenden Begriff Wasseroptimat
durch den Bindestrich als zusammengehdrig ausgewiesen ist, nicht doch tberwie-
gend als Herstellerangabe (Firmenschlagwort) gewertet wird, ist letztlich nicht ent-
scheidungserheblich, weil eine solche jedenfalls neben aufl3erst kennzeichnungs-
schwachen Wortelementen als den Gesamteindruck (mit-)pragend bertcksichtigt
werden muss (Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl.,, 8 9 Rdn. 424 m.w.Nachw.).
Aber selbst bei einer Vernachlassigung des Eingangsbestandteils BESTE unter-
scheidet sich das Wort Wasseroptimat, das im Hinblick auf seine Endung —mat in
warenbeschreibender Weise auf ein automatisch arbeitendes Gerat, welches
Wasser optimal aufbereitet, hinweist, noch hinreichend deutlich von dem durch
seine Endung —OR starker personifizierenden Begriff OPTIMATOR. Bei am Rande
der Schutzfahigkeit stehenden, weil auf die Wirkungsweise hinweisenden Begrif-
fen, schlief3t ein derartiger, bei isolierter Betrachtung nicht sehr grol3er Unter-
schied in der Wortbildung eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgrinden unter
jedem maligeblichen Gesichtspunkt — schriftbildlich, klanglich und begrifflich —
aus. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung
gebracht und deshalb — assoziativ — verwechselt werden, weil einem kennzeich-
nungsschwachen Begriff wie WASSER OPTIMATOR (bzw. —optimat) die Eignung
fehlt, als Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widerspre-

chenden zu wirken.

3. Der Senat hat davon abgesehen, die beantragte Rickzahlung der Beschwer-
degebihr (8§ 71 Abs. 3 MarkenG) anzuordnen. Die Markenstelle hat zwar das
rechtliche Gehdr des Widersprechenden verletzt, indem sie die Schriftsatze der
Markeninhaberin erst zusammen mit ihrer Sachentscheidung dem Widersprechen-

den zugestellt hat, dieser mithin nicht die Mdglichkeit hatte, die Argumente der



Gegenseite rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen und ggf. inhaltlich zu erwidern.
Allerdings erweist sich dieser Verfahrensfehler des Amtes letztlich nicht als
urséachlich fur die Einlegung der Beschwerde (vgl. Strobele/Hacker, aaO., § 71
Rdn. 61), weil nicht zu erwarten war, dass die Markenstelle eine andere Entschei-
dung in der Sache getroffen hatte, wenn der Widersprechende seine — wie der
Ausgang des Verfahrens in der Beschwerdeinstanz zeigt — letztlich nicht tragfa-

hige Beurteilung der Sach- und Rechtslage rechtzeitig hatte vorbringen kénnen.

4.  Grunde fur eine Kostenauferlegung (8 70 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersicht-
lich.

5. Die Rechtsheschwerde wird nicht zugelassen. Weder ist eine Rechtsfrage
von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs (8 83 Abs. 2 MarkenG). Die malf3geblichen Fragen liegen
vielmehr auf tatrichterlichem Gebiet in der Beurteilung des Schutzumfangs der
Widerspruchsmarke und des zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ausrei-
chenden Markenabstands bei jeweils nur schwach kennzeichnenden Wortbe-

standteilen in beiden kollidierenden Marken.

Viereck Rauch Sekretaruk

Na/Fa



