BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 94/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 395 23 810

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Strébele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 5. Dezember 2000 und vom
25. November 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch
aus der Marke 1 151 223 fur die Waren "Seifen; Parfimerien,
atherische Ole, Duftole, Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege, Massageotle; Haarwasser; Zahnputzmittel, Sonnen-
schutzmittel" der angegriffenen Marke zuriickgewiesen wor-

den ist.

Insoweit wird die teilweise Loschung der Marke 395 23 810
wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 151 223 angeord-

net.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.



Grinde

Die Wortmarke
Eterie
ist als Kennzeichnung fir die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs-
und Schleifmittel; Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Duft-
Ole, Mittel zur Koérper- und Schonheitspflege, Massagedle;
Haarwasser; Zahnputzmittel; Sonnenschutzmittel; Insekten-

vertreibungsmittel; Raumerfrischer"
unter der Nummer 395 23 810 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren Wort-Bildmarke

ETERNITY

die unter der Nummer 1 151 223 fir die Waren

"Nichtmedizinische Mittel zur Kérper- und Schoénheitspflege;
Parfiumerien, Eau de Cologne und Eau de Toilette; Seifen,
Shampoos und Haarpflegemittel; Mittel gegen Schweil3bil-
dung und Desodorierungsmittel fur den personlichen Ge-
brauch; &therische Ole; Handlotionen und Zahnputzmittel;

Juwelierwaren, Uhren und ZeitmefRinstrumente; Waren aus



Leder und Lederimitationen, namlich Handtaschen, Handkof-
fer, Reisekoffer, Aktentaschen, Aktenkoffer, Kleiderkoffer,
Einkaufstaschen, Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel,

Brieftaschen und Schliisseltaschen, Regenschirme”

Im Markenregister eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wi-
derspruch mit zwei Beschlissen in vollem Umfang zuriickgewiesen. Zwar kénnten
sich die gegenuberstehenden Marken auf identischen oder weitgehend &hnlichen
Produkten begegnen. Aul3erdem sei das breite Publikum angesprochen und es
handele sich um Waren, die nicht stets mit fachlicher Beratung, sondern haufig auf
mindliche Empfehlung Dritter mit einer gewissen Flichtigkeit eingekauft wirden.
Allerdings sei von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszu-
gehen, weil die von der Widersprechenden behauptete Starkung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke bestritten und aus den vorgelegten Unterla-
gen, die sich auf weiter zuriickliegende Zeitrdume bezdgen, nicht ohne weiteres
ersichtlich sei. Unter diesen Umstanden reiche der Abstand der angegriffenen
Marke von der Widerspruchsmarke aus. Da auf dem Gebiet der Kosmetika die
englische Sprache haufig verwendet werde, neige der Verkehr dazu, die Wider-
spruchsmarke nach englischen Sprachregeln auszusprechen, selbst wenn das
konkrete Wort in seiner deutschen Bedeutung nicht allen Abnehmern bekannt sei.
Damit ergdben sich deutliche klangliche Unterschiede in der fir den Gesamtein-
druck maf3geblichen Vokalfolge sowie im Sprechrhythmus und damit im Gesamt-
klangbild. Einen Anhaltspunkt daftr, dafl? die jeweiligen Zeichenendungen
kennzeichnungsschwach seien und der markenrechtliche Schwerpunkt daher eher
auf den sehr ahnlichen Wortanfangen liege, gebe es nicht. Die Abweichungen
schlossen deshalb eine klangliche Verwechslungsgefahr selbst unter ungiinstigen
akustischen Bedingungen aus. Schriftbildlich sei wegen der unterschiedlichen
Wortlange ebenfalls ein ausreichender Abstand vorhanden. Anhaltspunkte fur eine

Verwechslungsgefahr aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten gebe es nicht.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vortragt, die
Markenstelle habe zu Unrecht eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke verneint. Das unter der von Haus aus normal kennzeichnungskrafti-
gen Widerspruchsmarke seit 1992 vertriebene Parfum gehére seit vielen Jahren
zu den erfolgreichsten Diften in Deutschland. Im Zeitraum von November 1997
bis Ende 2002 sei in Deutschland ein Umsatz von rund ... € erzielt und
fur Werbung und verkaufsférdernde MalRnahmen ...€ ausgegeben wor-
den. Das Parfum, das in Uber 1700 Einzelhandelsgeschaften verkauft werde, habe
im Jahr 1995 Platz 5 unter den Damenduften und Platz 3 unter den Herrendiften
belegt. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei darum tberdurchschnittlich
grof3. Den danach erforderlichen weiten Abstand halte die angegriffene Marke
nicht ein. Da es sich bei "ETERNITY" nicht um ein in Deutschland gebrauchliches
englisches Wort handele, sei zu erwarten, dal3 erhebliche Teile des inlandischen
Verkehrs das Wort nach deutschen Sprachregeln aussprachen. Bei dieser Aus-
sprache aber seien vier Laute der sich gegentuberstehenden Markenworter iden-
tisch und beide Worter endeten in einem gleich klingenden Vokal, so dal3 der
klangliche Gesamteindruck der Marken in wesentlichen Merkmalen Ubereinstim-
me. Die Unterschiede befanden sich dagegen vor allem in der Wortmitte, wo Ab-
weichungen im allgemeinen nicht stark auffielen. AuRerdem sei zu beachten, dal3
den im vorliegenden Fall Ubereinstimmenden Wortanfangen besondere Bedeu-

tung zukomme.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die L6-

schung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Er ist der Auffassung, die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen
seien zu allgemein und unprazise, um eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke zu belegen. Insbesondere werde der Bekanntheitsgrad bestrit-
ten. Klangliche Verwechslungen der Marken seien ausgeschlossen. Gerade die
Verkehrskreise, denen die Widerspruchsmarke bekannt sei, wirden diese nach
englischen Regeln aussprechen, weil die mit "ETERNITY" gekennzeichneten Pro-
dukte so beworben und die altere Marke vom Fachverkaufspersonal so ausge-
sprochen werde. Dann aber seien die Unterscheide der Worter nicht zu Gberho-

ren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig und hat in der Sache auch
teilweise Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken teil-
weise Verwechslungsgefahr gemaf 8 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften zu
Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die fur die Auslegung der in Um-
setzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG von mal3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Berlicksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu
den dabei mal3gebenden Umstanden gehdren insbesondere die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beur-
teilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzu-
stellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an,
wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EUGH GRUR 1998, 387, 389 f "Sabel/



Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-
FIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff 1I"). Die Bewer-
tung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung
zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt
(EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/
Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschluf3stiick"). Nach diesen Grundsatzen

ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nur teilweise gegeben.

Die hier allein markenrechtlich relevanten Produkte der Klasse 3 wenden sich an
breite Verkehrskreise und missen nicht hochwertig und speziell sein, was Ver-

wechslungen begunstigt.

Die originare Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. "ETER-
NITY" hat keinerlei beschreibenden Bezug zu den Waren und es handelt sich
auch nicht um eine werbliche Anpreisung (vgl. dazu BPatG 24 W (pat) 62/95
"ldentity/Eternity"”, Zusammenfassung ver6ffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).
Die sich uber viele Jahre erstreckenden hohen Umsatze, die gleichbleibend hohen
Werbeausgaben und der Vertrieb in weit verbreiteten Kaufhaus- und Drogerie-
marktketten moégen zwar nicht hinreichend substantiiert sein, um der Wider-
spruchsmarke einen stark erweiterten Schutzbereich zuerkennen zu kénnen. Sie
lassen aber zumindest den Schluf? zu, dal? die Marke fir die eingetragenen Waren
"Parfumerien” ersichtlich gut etabliert ist. Demnach ist es gerechtfertigt, insoweit
jedenfalls von einer gestarkten Kennzeichnungskraft im oberen Bereich durch-
schnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (s. zu der Problematik der Band-
breite des normalen Schutzumfangs Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9
Rn 289 m.w.N.). Gegenuber den "Parfiumerien" der Widerspruchsmarke hat des-

halb die jungere Marke einen sehr groRen Abstand einzuhalten.



Dieser Abstand ist im vorliegenden Fall nicht gewahrt, soweit die Waren "Seifen;
Parfuimerien, &therische Ole, Duftéle, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege,
Massagedle; Haarwasser; Zahnputzmittel; Sonnenschutzmittel” der jingeren Mar-
ke betroffen sind. Die genannten Waren sind mit "Parfumerien” teils identisch, teils

hochgradig ahnlich.

Im Hinblick auf diese Gegebenheiten reichen die Unterschiede zwischen den Mar-
ken "Eterie” und "ETERNITY" nicht aus, um die Gefahr klanglicher Verwechslun-

gen auszuschliel3en.

Der Beurteilung der klanglichen Ahnlichkeit von Wértern sind grundsatzlich alle
dem Sprachgefuhl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegen-
den Aussprachemdoglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dalR die Wi-
dersprechende ihre Waren unter Verwendung der korrekten englischen Ausspra-
che des Markenwortes bewirbt. Bei fremdsprachigen Markenwortern muf3 jedoch
grundséatzlich sowohl mit einer sprachregelgemafRen als auch mit einer der
Schreibweise entsprechenden »deutschen« Aussprache gerechnet werden. Letz-
tere kann selbst bei Verkehrskreisen nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden,
denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache
bekannt sind (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn 200, 202), zu-
mal der Verkehr haufig Werbung nur fliichtig wahrnimmt und sich Einzelheiten
etwa der Aussprache nicht genau einpragt. Da die Widerspruchsmarke "ETER-
NITY" keinen in Deutschland allgemein bekannten Begriff des englischen Grund-
wortschatzes oder der Werbesprache darstellt, ist demnach hier von einer Aus-
sprache sowohl nach englischen Ausspracheregeln wie "I(E)-TOR-NI-TI" als auch
mit einer "deutschen" Aussprache wie "E-TER-NI-TI" auszugehen. "E-TER-NI-TI"
und "E-te-ri-(e)" stimmen in den das Gesamtklangbild beherrschenden Lauten
"Eter-i" Uberein. Selbst bei englischer Aussprache der Widerspruchsmarke (wie
"I(E)TOR-NI-TI") wird der Vokal "E" in der Wortmitte gelegentlich nicht wie "O",
sondern eher wie der deutsche Vokal "E" gesprochen. Auch das "E" am Wortan-

fang wird haufig nicht wie "I", sondern eher wie "E" artikuliert werden, weil auch im



Englischen diesbeziiglich eine gewisse Bandbreite von Aussprachemdglichkeiten
besteht. Damit beschranken sich die klanglichen Unterschiede weitestgehend auf
die Wortmitte und treten trotz gewisser Unterschiede in der Silbengliederung und
im Sprechrhythmus im Gesamtklangbild nicht stark genug hervor, um Verwechs-

lungen sicher zu verhindern.

Hinsichtlich der ubrigen Waren der angegriffenen Marke, namlich "Wasch- und
Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Insektenvertrei-
bungsmittel; Raumerfrischer" ist hingegen kein grof3er Abstand der Marken einzu-
halten. So weisen diese Waren keine entsprechend enge Ahnlichkeit zu den "Par-
fumerien" auf, wofur der Widerspruchsmarke eine erh6hte Kennzeichnungskraft
und damit ein groRBerer Schutzumfang zukommt. Vielmehr ist eine Warenahnlich-
keit im wesentlichen nur im Vergleich zu den "Seifen" der Widerspruchsmarke
festzustellen. Hinsichtlich dieser Ware sind aber keine Umstande vorgetragen
oder ersichtlich, die fur einen in gleicher Weise erweiterten Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke sprechen kénnten. Der insoweit ausreichende durchschnittliche
Abstand der Marken wird durch die beschriebenen Abweichungen in der Mitte bei-

der Markenwdrter noch hinreichend gewabhrt.

Es besteht kein Anlal3, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs 1 MarkenG).

Strobele Richter Prof. Dr. Hacker Guth
ist wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung gehindert

Strobele

Ko
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