BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 44/04 Verkindet am
30. November 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 303 06 937

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie den
Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortbildmarke

fur ,Waren aus Leder und Lederimitationen, ndmlich Taschen und andere, nicht an

die aufzunehmenden Gegenstéande angepasste Behaltnisse sowie Kleinlederwa-
ren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlusseltaschen, Reise- und Hand-
koffer, Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen“ hat die Widersprechende — beschrankt auf die Waren ,Bekleidungs-
stiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen® - Widerspruch eingelegt aus ihrer priori-

tatsalteren Wortmarke

COX

eingetragen als Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 1 562 339 fir ,Schuhe und
Stiefel”.



Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 9. Dezember 2003 den Widerspruch mit der Begrindung zurtck-
gewiesen, beide Markenworter unterschieden sich in klanglicher und schriftbildli-
cher Hinsicht durch die vorhandene Abweichung am in der Regel starker beach-
teten Wortbeginn des alteren Zeichens in ihrem Gesamteindruck pragnant; denn
der Sprenglaut ,C* sei aufgrund der konkreten Betonung und seiner Stellung am
Wortbeginn so aufféllig, dass er auch bei flichtiger akustischer Wahrnehmung der
Marke vom angesprochenen umsichtigen und kritisch prifenden Verbraucher nicht

Uberhort werden kdnne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die teilweise L6-
schung der angegriffenen Marke fur die Waren der Klasse 25 anstrebt. Sie tragt
hierzu vor: Soweit die Markenstelle auf die konkrete Betonung abstelle, habe sie
Ubersehen, dass die Widerspruchsmarke wie auch die angegriffene Marke auf
dem in beiden Markenwortern identischen Vokal und nicht auf dem Anfangskon-
sonanten betont werde. Ahnlich wie bei der vom 32. Senat bejahten Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken ,NOXX" und ,XOX" (BPatG 32 W (pat) 276/00)
bei identischen Waren sei auch vorliegend angesichts der beanspruchten identi-
schen, zumindest hochgradig dhnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr gege-

ben.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten und hat hierzu ausgefihrt: Eine
Identitat der Waren liege nur teilweise vor; hinsichtlich der sich gegeniberstehen-
den Bekleidungsstiicke und Kopfbedeckungen bestehe nach der BGH-Entschei-
dung JOHN LOBB (GRUR 1999, 164, 166) Warenunahnlichkeit, so dass die Ge-
fahr von Verwechslungen insoweit schon deshalb ausgeschlossen sei. Im tbrigen
bestehe auch keine Markenahnlichkeit. Die jingere Marke kénne vom Publikum
unterschiedlich aufgefasst und wiedergegeben werden, insbesondere kénne sie
Zeichen auch als Kombination der Ziffer ,0* und der romischen Zahl ,Zehn* ver-

standen werden. Dementsprechend werde sie klanglich nicht wie ,,ocks”, sondern



allenfalls wie ,0-icks* wiedergegeben werden. Selbst wenn man aber von der ers-
ten Ausspracheweise ausgehe, bestehe eine Ahnlichkeit der Zeichen weder in
klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht. Denn erstens handele es sich bei den
Vergleichsmarken um Kurzwoérter, bei denen bereits geringfligige Abweichungen
zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichten. Zweitens wirden Wort-
anfange erfahrungsgemald bevorzugt beachtet; vorliegend gelte dies umso stér-
ker, als der Anfangsbuchstabe ,C", der wie ein ,K* gesprochen werde, ein harter
und markanter Sprenglaut sei. Drittens wirden maf3gebliche Teile des Verkehrs,
welche die jungere Marke wie ,ocks" wiedergaben, darin den zum Grundwort-
schatz gehdrenden, dem deutschsprachigen Wort auch klanglich entsprechenden
englischen Begriff fur ,Ochse” wiedererkennen, was ein Auseinanderhalten beider
Marken noch zusatzlich erleichtere. Und viertens sei zu beriicksichtigen, dass die
Widerspruchsmarke an einer Kennzeichnungsschwache leide, weil das englische
Wort ,cox” , welches ,Bootsfiihrer, Steuermann“ bedeute, flr die beanspruchten
Waren beschreibenden Charakter im Sinne einer Bestimmungsangabe aufweise.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu
Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschliel3t, den Wi-
derspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken
nach 8 43 Abs. 2 Satz 2, 8§42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zuriickge-

wiesen.

Unter Berucksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mitein-
ander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Marken-

ahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH



GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), halt die jungere Marke den erfor-

derlichen Abstand zur alteren Marke noch ein.

Hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten Schuhwaren besteht
Warenidentitat; dartiber hinaus ist eine zumindest mittlere Waren&ahnlichkeit auch
zwischen den fir die Widerspruchsmarke geschitzten Schuhen und Stiefel und
den von der angegriffenen Marke beanspruchten Bekleidungsstiicken nach neue-
rer Rechtsprechung (vgl. 27 W (pat) 246/00 — BLUE BROTHERS/BLUES
BROTHERS; 27 W (pat) 344/00 — UNICA/UNI CAT; 27 W (pat) 226/00 -
MECCA/MELKA; samtliche Entscheidungen veroffentlicht auf der PAVIS CD-
ROM; LG Disseldorf, Mitt 2001, 456, 458) zu bejahen. Trotzdem ist eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen, weil die Marken sich schriftbildlich, klanglich und

begrifflich noch ausreichend unterscheiden.

Wahrend eine begriffliche Ahnlichkeit nicht ersichtlich ist und auch von der Wider-
sprechenden nicht behauptet wurde, weicht der Gesamteindruck der jingeren
Marke in schriftbildlicher Hinsicht schon durch ihre besondere grafische Ausges-
taltung so stark vom Gesamteindruck von der Widerspruchsmarke ab, dass die
angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um alle inlandischen Durch-
schnittsverbraucher handelt, keine Mihe haben werden, beide Marken auseinan-
der zu halten. Aber auch in klanglicher Hinsicht, auf welche die Widersprechende
in erster Linie abgestellt hat, kann der Verkehr beide Zeichen noch hinreichend
unterscheiden. Allerdings ist die Auffassung der Markeninhaberin, die jingere
Marke werde vom Verkehr wie ,Null-Zehn* verstanden, fernliegend. Vielmehr wird
die angegriffene Marke ohne weiteres von den weitaus grof3ten Teilen des Ver-
kehrs wie ,Ochs” wiedergegeben werden. Aber selbst dann unterscheidet sie sich

von der Widerspruchsmarke noch durch den in letzterer vorangesetzten



Konsonanten ,C“, der Ublicherweise wie der Laut ,K“ ausgesprochen wird. Zwar
werden beide Marken, wie die Widersprechende geltend gemacht hat, in ihrem
Gesamteindruck sehr stark durch den klangstarken Konsonanten ,X* an ihrem
jeweiligen Wortende gepragt. Da es sich bei beiden Zeichen aber um Kurzwdrter
handelt, bei denen bereits geringfligige Unterschiede eine Verwechslungsgefahr
ausschlieRen konnen (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,, 8 9 Rn. 193),
und sie sich durch den wie K ausgesprochenen markanten Konsonanten ,,C* am
Ublicherweise besonders beachteten Wortanfang (vgl. Althammer/Strébele, a.a.O.,
8 9 Rn. 184) der Widerspruchsmarke unterscheiden, ist nicht zu befirchten, dass
der Verkehr den auch bei undeutlicher Aussprache nicht zu Uberhdrenden
Anfangskonsonanten keine Beachtung schenken und damit beide Zeichen
fureinander halten wird. Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung
32 W (pat) 276/00 — NOXX/XOX (veroffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) Bezug
genommen hat, in der eine Verwechslungsgefahr bejaht worden war, fuhrt dies zu
keiner anderen Beurteilung; denn anders als bei den Marken ,NOXX/XOX*, in
denen der Lautfolge ,OX" jeweils ein Anfangskonsonant vorangeht, enthalt im
vorliegenden Fall nur die Widerspruchsmarke einen zusatzlichen Konsonanten am
Wortanfang, der akustisch klar hervortritt und der Widerspruchsmarke insgesamt

eine von ,,OX* ausreichend deutlich abweichende Klangwirkung verleiht.

DarlUber hinaus bietet auch der Umstand, dass beide Zeichen an bekannte Beg-
riffe erinnern, dem Verkehr eine zusétzliche, allerdings nicht allein entscheidende
Unterscheidungshilfe; denn die jingere Marke erinnert bei ihrer klanglichen Wie-
dergabe sehr stark an den deutschen Begriff Ochse, der in vielen deutschen Dia-
lekten regelmafdig ohne den Schlussvokal ausgesprochen wird, so dass er klang-
lich mit der angegriffenen Marke identisch ist; und die Widerspruchsmarke wird
weite Teile des Verkehrs, auch wenn ihnen die Bedeutung dieses englischen
Wortes fur ,Steuermann® in der Regel nicht bekannt sein durfte, an die Apfelsorte
,Cox Orange” erinnern, deren Namen sie in jedem ublichen Supermarkt haufig

begegnen.



Da eine Verwechslungsgefahr daher im Ergebnis nicht gegeben ist und die Mar-
kenstelle somit den Widerspruch zu Recht zuriickgewiesen hat, war der hiergegen
gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Es sind keine Griinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. Schermer Prietzel-Funk Schwarz
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