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betreffend die Marke 398 48 511

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
31. August 2004 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter

Schwarz und der Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur

~Waschmaschinen, Geschirrspuler, Schneidemaschinen, Haar-
schneidemaschinen, Rasierer, Nagelschneidegerate, Staubsau-
ger, Kiichenwaagen, elektrische Kaffeemaschinen, Eismaschinen,
elektrische Kochgeréate, handbetatigte Kichenmaschinen zum
Hacken, Mahlen, Pressen und Reiben, elektrische Zahnbirsten
und Kamme, Gerate zur Korper- und Schonheitspflege, Toaster,
Brotbackautomaten, Waffeleisen, Sandwichmaker, elektronische
Tischgrills, Entsafter, Stabmixer, Handmixer, elektrische Haar-
trockner, Bugeleisen, Bugelmaschinen, elektrische Wasserkocher,
Heizlufter, Lockenstdbe, Aktenvernichter, Babykostwarmer, Ba-
byphone, Dosendffner, insbesondere elektrische Dosendffner,
Eierkocher, Elektromesser, Folienschweil3geréte, Friteusen, elekt-

rische Gerate fur FulBmassagebader, Infrarotlampen, Pizzadfen,



Haushaltsofen, Raclettegerate, Fonduesets, Standmixer, Ventila-
toren, Zitruspressen, Energiesparlampen, Staubsaugerbeutel,
elektrische Gerate fur Fulimassagebader, Duftspender, insbeson-
dere elektrische Duftspender, Duftsticks, Dampfbligeleisen, Woks,
insbesondere Elektrowoks, Saugbesen, Backofen, elektrische Ge-
sichtsbrauner, Heizlufter, alle vorstehend genannten Waren ein-
zeln, in Gehausen oder ohne Gehéuse sowie Teile der vorge-
nannten Waren; Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegerate ein-
schlie3lich Lautsprecher, Verstarker, Plattenspielgerate, Tonband-
gerate und Rundfunkgerate, alle vorstehenden Waren einzeln, in
Gehéausen oder als Anlage mit oder ohne Gehause sowie Teile
der vorgenannten Waren; Primarzellen, namlich Batterien; Sekun-
darzellen, namlich Akkumulatoren; Fernsehgerate, wissenschatftli-
che, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-,
optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-
richtsapparate und Instrumente fur die Starkstromtechnik, namlich
fur die Leitung, Umwandlung, Speicherung, Regelung und Steue-
rung und fur die Schwachstromtechnik, namlich fir die Nachrich-
ten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Magnetaufzeich-
nungstrager, Schallplatten, CD-Roms, Videobander, optische Auf-
zeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fir geld-
betatigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Daten-

verarbeitungsgerate und Computer*

eingetragene Wortmarke

PRIMERA

hat der Widersprechende Widerspruch eingelegt aus seiner prioritatsalteren

Wortmarke



PREMIER

eingetragen unter der Nr. 2 073 113 fur

.Elektronische Apparate, Gerdte und Instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten); Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager; Ra-
diogerate, Fernsehgeréate, Tonbandgerate, Plattenspieler, Elektro-
nenrechner, elektronische Uhren-Radiogerate, elektronische Uh-
ren und Kopfhorer und elektronische Datenverarbeitungsgerate,
Zeit-, Strecken- und GeschwindigkeitsmelRgerate, insbesondere
fur Fahrrader und auch mit eingebautem Radio, fotografische und

optische Apparate, Gerate und Instrumente”.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 1. Juli 2003 den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begriindung ist
ausgefuhrt: Ungeachtet der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke scheide eine Verwechslungsgefahr aus, weil sich die fir teils identi-
sche, teils hochgradig ahnliche Waren geschitzten Marken in klanglicher, schrift-
bildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend unterschieden. In klanglicher Hin-
sicht bestehe eine Ubereinstimmung nur in der Konsonantenfolge, wahrend sich
die Vokalfolge unterscheide und die angegriffene Marke den zusatzlichen End-
buchstaben ,A“ aufweise; diese Unterschiede fuhrten zu einem verschiedenen
Sprechrhythmus und einem abweichenden Klangbild und schiéssen auch eine
schriftbildliche Ahnlichkeit aus. Auch in begrifflicher Hinsicht seien die Vergleichs-
marken nicht ahnlich. Zwar handele es sich bei der angegriffenen Marke um die
spanische Entsprechung der Widerspruchsmarke in weiblicher Form; beide Beg-
riffe seien aber auflerst kennzeichnungsschwach, da sie lediglich darauf hinwie-
sen, dass die mit ihnen gekennzeichneten Waren von erstklassiger Qualitat und

auf dem neuesten technischen Stand seien.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber . Die
Markeninhaber tragt vor: Beide Marken seien in klanglicher Hinsicht nahezu iden-
tisch, da sie dieselben Wortanfange und dieselbe Konsonantenfolge héatten, in flinf
von sieben Buchstaben tbereinstimmten und die unterschiedlichen Selbstlaute ,E*
und ,I* eine hohe Ahnlichkeit aufwiesen. Auch in ihrer Aussprache seien die
beiden Worter kaum zu unterscheiden. Auch schriftbildlich bestehe eine Ahn-
lichkeit, weil bei gangigen Schrifttypen die beiden Zeichen nicht auseinander
gehalten werden kénnten. Vor allem stimmten die Marken in begrifflicher Hinsicht
Uberein; denn der inlandische Verkehr werde den jeweiligen Sinngehalt ,der Erste”
und ,die Erste” ohne weiteres erkennen und damit zwischen ihnen keinen begriffli-
chen Unterschied feststellen. Die Auffassung der Markenstelle, dass eine begriffli-
che Ahnlichkeit ausscheide, weil der Verkehr den Begriffsinhalt nur als warenbe-
schreibend und nicht als Herkunftshinweis ansehe, konne nicht zutreffen, da an-
dernfalls den Marken jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen wirde; da sie
aber im Eintragungsverfahren fur unterscheidungskréftig befunden worden seien,
konne ihnen die betriebliche Herkunftsfunktion nicht fehlen. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sei auch nicht nachtraglich durch benutzte Drittzei-
chen geschwéacht worden, da national und gemeinschaftsweit nur drei Marken, zu
denen die Widerspruchsmarke zahle, auf dem hier in Rede stehenden Waren-
sektor mit dem Begriff ,PREMIER" in Alleinstellung eingetragen seien. Auf jeden
Fall sei aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Verkehr die
jungere Marke als blo3e Abwandlung der alteren Marke ansehen und dazu neigen
kénne, die Widerspruchsmarke nach franzésischen und die angegriffene Marke
nach italienischen Waren einzuordnen, und damit eine geschéftliche, wirtschattli-
che oder organisatorische Verbindung zwischen den jeweiligen Inhabern der Mar-
ken anzunehmen. Schliel3lich stehe der Verwechslungsgefahr auch nicht eine
mangelnde rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke entgegen, well
diese ausweislich der im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Glaubhaftma-

chungsunterlagen hinreichend benutzt worden sei.



beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Markeninhaber beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Markeninhaber tragt vor: Die Nichtbenutzungseinrede werde ausdrtcklich
aufrechterhalten. Eine klangliche oder schriftbildliche Ahnlichkeit liege, wie die
Markenstelle zutreffend ausgefiihrt habe, nicht vor. Eine begriffliche Ahnlichkeit
scheide wegen der am untersten Rand liegenden Kennzeichenschwache der Wi-
derspruchsmarke aus; dies schlieRe zwar nicht jegliche Unterscheidungskraft im
Sinne eines absoluten Schutzhindernisses aus, fuihre aber zu einem auf die Iden-

titat zu beschréankenden engen Schutzbereich der alteren Marke.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu
Recht und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat anschliel3t, den
Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmar-
ken nach 8§43 Abs.2 Satz2, 8§42 Abs.2 Nr.1, 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG

zurickgewiesen.

Unter Bericksichtigung 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.

Auch soweit sich identische Waren gegeniiberstehen und daher strenge Anforde-
rungen an den Abstand der Marken zu stellen sind, liegen keine verwechslungsbe-
grindenden Ahnlichkeiten in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht vor. Die
beiden Markenworte stimmen lediglich hinsichtlich der beiden Anfangskon-
sonanten ,P* und ,R* und der beiden nachfolgenden Konsonanten ,M* und ,R*
Uberein. Demgegentber ist sowohl die Silbenzahl als auch die Vokalfolge
unterschiedlich, da es sich bei dem jingeren Zeichen um ein dreisilbiges Wort mit
der Vokalfolge ,I-E-A* handelt, wahrend die Widerspruchsmarke nur aus zwei
Silben besteht und die Vokalfolge ,E-IE* aufweist. Abgesehen von dem
zusatzlichen Vokal ,A* am Wortende der jingeren Marke weisen auch die beiden
Vokale ,E“ und ,|* der Marken keine Ahnlichkeit auf, denn diejenigen Teile des an-
gesprochenen Verkehrs, welche, wie vom Widersprechenden selbst vorgetragen,
beide Markenworte als franzésisches bzw. spanisches Wort erkennen, werden sie
ohne weiteres nur entsprechend den franzésischen und spanischen Aussprache-
regeln wiedergeben. Dann unterscheidet sich aber die wie ,JEH" auszuspre-
chende Lautfolge ,IER* in der Widerspruchsmarke von der in der jingeren Marke
enthaltenen, durch den Konsonanten ,M“ getrennten Folge der Vokale ,I-E* so
deutlich, dass beide Worter ohne weiteres auseinanderzuhalten sind. Dariiber
hinaus fihrt die franzdsische Aussprache des élteren Zeichens dazu, dass der
Schlusskonsonant ,R* nicht mehr wahrnehmbar ist, wahrend er in der spanisch
wiedergegebenen angegriffenen Marke infolge der ihn einrahmenden Vokale ,E*
und ,A“ deutlich wahrnehmbar hervortritt. Aber selbst diejenigen Teile des Ver-
kehrs, welche die fremdsprachige Herkunft beider Worter nicht erkennen und sie
entsprechend den deutschen Aussprachegewohnheiten wiedergeben, werden
keine Muhe haben, sie klanglich auseinanderzuhalten; denn in diesem Fall wird
die Vokalfolge ,IE” in der Widerspruchsmarke wie ein langgezogenes betontes ,I*
ausgesprochen, wodurch sie sich von dem lediglich als kurzer Laut wiedergege-

benen Vokal ,E" in der angegriffenen Marke deutlich abhebt. Wegen der schrift-



bildlichen Unterschiede der beiden Vokale ,E* und I, der unterschiedlichen
Wortlange und des zusatzlichen Vokals ,A* ist auch nicht zu beflirchten, dass der
angesprochene Verkehr die Marken in schriftbildlicher Hinsicht fireinander halten

wird.

Eine Verwechslungsgefahr besteht auch nicht in begrifflicher Hinsicht. Zwar liegt
zwischen beiden Markenworten insofern eine begriffliche Ahnlichkeit vor, als
.PREMIER" das franzdsische Wort fur ,der erste* und ,PRIMERA" der spanische
Begriff fur ,die erste” ist. Dabei erscheint es allerdings bereits fraglich, ob mal3-
geblichen Teilen der angesprochenen Durchschnittsverbraucher diese begriffliche
Ubereinstimmung (berhaupt bewusst ist. Denn der franzdsische Begriff
-PREMIER" mag zwar auch den Teilen des inlandischen Publikums, welches utber
keine Kenntnisse der franzdsischen Sprache verfligt, noch bekannt sein, da er als
Kurzform des Wortes ,Premierminister zur Bezeichnung eines auslandischen Re-
gierungschefs etwa bei Nachrichten in Rundfunk, Fernsehen oder in den Printme-
dien haufig verwendet wird. Demgegeniber wird nur der relativ kleine Teil des
Verkehrs, der Grundkenntnisse der spanischen Sprache besitzt, das Wort
-PRIMERA" verstehen; die meisten Verbraucher werden es als fremdsprachigen
Begriff ansehen, dem sie keine bestimmte Bedeutung zuordnen. Hierfur spricht als
Indiz auch, dass die Verfahrensbevollmachtigten des Widersprechenden in ihrem
letzten Schriftsatz diesen Begriff irrtimlich der italienischen Sprache zugeordnet
haben, welche einen gleich- oder ahnlichlautenden Begriff nicht kennt, da ,der
erste” in der italienischen Sprache mit ,primo* und ,die erste* mit ,prima“ Gbersetzt

wird.

Aber selbst soweit Teile des Verkehrs die beiden Vergleichsmarken in der Be-
deutung von ,erster, erstklassig” zutreffend erkennen, besteht aus Rechtsgriinden
keine Verwechslungsgefahr wegen begrifflicher Zeichenahnlichkeit, da die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus gering ist, so dass der Wi-
dersprechende aus diesem Zeichen keine Rechte gegeniber einer begrifflich ahn-
lichen Kennzeichnung geltend machen kann (st. Rspr., vgl. BGH WRP 2003,



1353, 1355 — AntiVir/AntiVirus). Auch einer Bezeichnung, die unter Umstanden
noch uber das erforderliche Mindestmal3 an Unterscheidungskraft verfugt (so zB
BGH GRUR 1999, 728, 729 — PREMIERE II), ist von Haus aus nur eine geringe
Kennzeichnungskraft zuzubilligen, wenn sie sich an Angaben, welche die gekenn-
zeichneten Produkte unmittelbar oder mittelbar beschreiben, anlehnt oder eine
sonstige Nahe zu solchen Angaben aufweist, so dass sie vom Verkehr nicht in
erster Linie und durchweg als Warenkennzeichen verstanden wird (st. Rspr., vgl.
BGH GRUR 2000, 1028, 1029 - Ballermann; s.a. die Nachweise bei In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., 8 14 Rn. 344 ff., Strobele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl., 8 9 Rn. 323). Eine solche Nahe zu einer werbemaligen Anpreisung weist
aber das Widerspruchszeichen ohne weiteres auf, weil es vom Verkehr nicht nur
als Herkunftshinweis, sondern auch als bloRer Hinweis auf Waren ersten Ranges
oder erstklassiger Qualitdt und damit auf einen fir ihre Kaufentscheidung maf3-
geblichen sachlichen Aspekt verstanden werden kann. Infolge dieser originaren
Kennzeichenschwache scheidet daher die Annahme einer begrifflichen Ver-

wechslungsgefahr zwischen den gegeniberstehenden Zeichen aus.

Wegen der originaren Kennzeichenschwache ist auch nicht zu befirchten, dass
die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Im tbrigen ist
auch weder vorgetragen noch erkennbar, dass beide Marken in einem Bestandteil
ubereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unterneh-
mens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen
Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002,
534, 536 — BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 — BANK 24); soweit der Widerspre-
chende geltend gemacht hat, der Verkehr werde unzutreffend den Eindruck ge-
winnen, die jeweiligen Zeicheninhaber seien wirtschaftlich miteinander verbunden,
fehlt es an jeglichen Anhaltspunkten dazu, dass — was nach der Rechtsprechung
hierfir wesentliche Voraussetzung ware (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 — Marl-
boro) - sich das Widerspruchszeichen allgemein zu einem Hinweis auf das Unter-

nehmen des Widersprechenden entwickelt hat.
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Da die Markenstelle dem Widerspruch somit mangels der Gefahr von Verwechs-
lungen der gegenuberstehenden Marken zu Recht den Erfolg versagt hat, war die
hiergegen gerichtete Beschwerde des Widersprechenden zuriickzuweisen, ohne
dass es noch eines Eingehens auf die zwischen den Beteiligten streitigen Frage

der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bedurfte.

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

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. van Raden Dr. van Raden Schwarz

Na
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