28 W (pat) 163/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 23 221

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollennummer 396 23 221 die
Marke

CONTESSA
als Kennzeichnung fur folgende Waren:
tiefgekuhlte Fische, Schalentiere, Meeresfriichte, Gefligel- und
Fleischwaren; tiefgekihlte Fertiggerichte, im wesentlichen beste-
hend aus Meeresfriichten, Gefllgelfleisch, Fleisch und/oder Ge-

muse

Die Inhaberin der rangalteren, fir die Waren



Fischkonserven, insbesondere Olsardinen

eingetragenen Marke 104 639

La Comtesse

hat hiergegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat — mit
zwei Beschlissen - eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Loschung der jlinge-
ren Marke angeordnet. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, die Waren seien &hnlich
bis identisch, hierfiir sei der klangliche Abstand der Marken zu gering, denn der

Artikel ,1a* in der &lteren Marke trete in den Hintergrund.

Die Markeninhaberin hat hiergegen Beschwerde eingelegt und diese insbeson-
dere mit dem ausreichenden Abstand der Waren begriindet, denn tiefgekuhlte
Produkte wirden im Lebensmittelmarkt in anderen Abteilungen oder Regalen als
Fischkonserven angeboten werden.

Die Markeninhaberin beantragt

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Wider-

spruch zurtckzuweisen.
Sie beantragt hilfsweise durch einen Disclaimer die Waren ,Fischkon-
serven®, sowie zusatzlich ,tiefgekuhlte Fische® vom Warenverzeichnis

auszunehmen.

Die Widersprechende beantragt,



die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt die Ausfiihrungen in den patentamtlichen Beschliissen fur zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig (8 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG), hat in der Sache
aber keinen Erfolg, denn die Markenstelle hat sdmtliche mit dem alleinigen Be-
deutungsgehalt ,Grafentochter® mit zutreffender Begrindung eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen den Marken bejaht (§ 9 Abs 1 Nr 2 Marken)..

Die Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beriicksichtigung
des Einzelfalls nach Abwagung insbesondere der Faktoren Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ahnlich-
keit der Marken zu entscheiden (standige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR
1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 2001, 204 - EVIAN/REVIAN). Diese Faktoren
stehen zueinander in Wechselwirkung, was bedeutet, dass die Schwache einer
der Faktoren durch die Starke eines anderen ausgeglichen werden kann und um-

gekehrt.

Hier stehen sich die Worte ,CONTESSA" und ,La Comtesse” gegenuber, das je-
weils italienische bzw franzgsische Wort fur ,Gréafin® oder ,Grafentochter. In die-
ser Bedeutung sind beide Worte auch dem ansonsten in den beiden Fremdspra-
chen Unkundigen gelaufig, denn es gibt die deutschen Fremdworter ,Komtess*,
.Komtesse” ,Comtesse”, samtliche als — alleinige — Bezeichnung einer Grafen-
tochter. Auch wenn (die) Komtesse nicht zur Alltagsprache gehort, so ist das Wort
doch aus zahlreichen Biuchern und Filmen bekannt. Auch das italienische ,con-

tessa“ wird ohne weiteres in seiner Bedeutung verstanden werden, denn zum ei-



nen unterscheidet es sich von der ,Comtesse” nur geringfligig und kaum merkbar,
zum anderen ist ein anderer Bedeutungsinhalt nicht vorstellbar. Der Verbraucher
sieht damit in beiden Marken die ,Comtesse*, was eine voéllige Ubereinstimmung
im Aussagegehalt der Marken, das heil3t begriffliche Identitat bedeutet. Daneben
liegt auch eine Uberaus grof3e klangliche Nahe vor (soweit der Artikel ,la“ bei der
Pragung des Gesamteindrucks auf3er Acht gelassen wird), denn bei einer deut-
schen Aussprache von ,Comtesse” besteht eine erhebliche Klangahnlichkeit zur
.contessa“. Diese geringfugigen Unterschiede werden letztlich nur von dem der
italienischen und franzdsischen Sprache Kundigen wahrgenommen werden. Fir
den Grolteil des Verkehrs aber, dessen Fremdsprachenkenntnisse sich auf das
bei Auslandsaufenthalten Notwendige und Ubliche beschranken, sind die Ver-
gleichszeichen wegen des Ubereinstimmenden Inhalts jedenfalls aus der Erinne-
rung heraus nahezu nicht auseinander zu halten. Daran andert auch der Artikel
,La“ in der alteren Marke nichts, denn selbst wenn er bei der Bestimmung des Ge-
samteindrucks nicht aul3er acht gelassen werden sollte, so kann er das Auseinan-
derhalten nicht erleichtern, denn ,la“ ist auch der fir die ,contessa® zutreffenden
Artikel.

Die bei dieser Uberaus groRen Markennadhe fir die Verneinung einer Verwechs-
lungsgefahr notwendige schwache Auspragung der Faktoren Kennzeichnungskraft

und Warendahnlichkeit liegt nicht vor.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zumindest durchschnittlich,
denn die Waren ,Fischkonserven* mit ,La Comtesse*“ zu bezeichnen ist fern jedes

beschreibenden Anklangs und im Gegenteil sogar Uberaus phantasievoll.

Die Waren sind auch bei Berticksichtigung der mit den Hilfsantrdgen angebotenen
Einschrankungen angesichts dieser eine Verwechslung fordernder Umstande zu
nahe. Dabei braucht nicht entschieden zu werden, ob unter ,Fischkonserven* auch
tiefgekuhlter Fisch fallt, etwa weil dies nur eine besondere Art der Haltbarmachung

darstellt, denn selbst bei der Unterstellung unterschiedlicher Produktionsstatten,



verschiedener Vertriebswege und voneinander getrennter Verkaufsabteilungen, ist
das Ausgangsprodukt, namlich der Fisch, jeweils das gleiche. Die zu den tiefge-
kihlten Gefliigel- und Fleischwaren und Fertiggerichten bestehende Warenahn-
lichkeit ist zwar durchaus weiter, angesichts der tbrigen, fir eine Verwechslungs-
gefahr sprechenden Faktoren, immer noch zu nahe, so dass das Vorliegen eines
nicht gerechtfertigten Eingriffs der angegriffenen Marke in den Schutzbereich der
Widerspruchsmarke zu bejahen ist.

Damit war die Beschwerde ohne Erfolg

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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