BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 239/03 Verkindet am
9. Februar 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 300 85 170

BPatG 154
6.70



hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 9. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 29 vom 24. April 2003 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 412 792 wird die Lo6-
schung der angegriffenen Marke 300 85 170 fur die Waren der
Klasse 32 sowie die Waren "Milch und Milchprodukte, Kaffee, Tee,

Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Speiseeis" angeordnet.

Die Beschwerde aus der Marke 457 538 ist derzeit gegenstands-

los.

Grinde

Eingetragen fur die Waren der Klassen 29, 30 und 32

Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild-Produkte; Fleischextrakte; kon-
serviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiuse; Galler-
ten (Gelees); Konfitiren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchpro-
dukte; Speisedle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Ta-
pioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepraparate;
Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Me-
lassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Essig, Saucen (Wulrzmittel);

Gewirze; Kuhleis; Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige



Wasser und andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und
Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate flr die Zubereitung von

Getranken

ist seit dem 19. Méarz 2001 die Wort-Bild-Marke 300 85 170

KOCA(CTURK

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der prioritatsalteren Marken
b) der Wort-Bildmarke 457 538 (Coca-Cola)

a) 412 792 "COCA-COLA", die fur die Waren

"alkoholfreie Getranke und Sirupe zur Herstellung derselben”

eingetragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Widerspriche zurtckgewiesen, weil auch vor dem Hintergrund teilweise identi-
scher bzw sehr ahnlichen Waren und der sehr hohen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarken keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichs-
marken bestiinde. Die Ahnlichkeit der jeweiligen Anfangswortbestandtei-
le "COCA"/KOCA" kdnne eine Verwechslungsgefahr nicht begrinden, da ihnen in
den Widerspruchsmarken keine kollisionsbegriindende Bedeutung zukomme. Im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren weise der Bestandteil "COCA" als
Hinweis auf einen Inhaltsstoff des Coca-Blattes einen deutlich beschreibenden An-
klang auf. Ohne markenmé&Rige Hervorhebung werde der Bestandteil auch nicht
als alleiniges Betriebskennzeichen in den jeweiligen Gesamtmarken verstanden,

vielmehr kbnne dem weiteren Bestandteil "COLA" eine mitpragende Wirkung nicht



abgesprochen werden, zumal durch den Bindestrich seine Zusammengehdérigkeit
mit dem Anfangsbestandteil betont werde, der mit ihm einen Gesamtbegriff bilde.
Eine Verkirzung der Widerspruchsmarke auf den ersten Bestandteil "COCA" in
der Alltagssprache sei weder amtsbekannt noch ausreichend glaubhaft gemacht.
Dieser eigne sich wegen seines warenbezogenen Sinngehalts auch nicht als
Stammbestandteil, so dass eine assoziative Verwechslungsgefahr ebenfalls aus-

scheide.

Gegen diesen Beschluss eines Beamten des hdheren Dienstes richten sich die
Beschwerden der Widersprechenden, die nunmehr ihre Widerspriiche gegen die
angegriffene Marke auf die Waren "Milch und Milchprodukte, Kaffee, Tee, Kakao,
Kaffee-Ersatzmittel, Speiseeis" sowie die der Klasse 32 zugehdrigen Waren be-
schrankt und rugt, dass die Markenstelle nicht nur den Uberragenden Bekannt-
heitsgrad der Widerspruchsmarke ignoriert, sondern auch dem Bestand-
teil "COCA" zu Unrecht nur eine allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft zuge-
billigt habe, obwohl dieser im Bereich der Cola-Getréanke allein von der Widerspre-
chenden verwendet und sie dementsprechend in erster Linie Gber ihn identifiziert
werde. Demgegeniber weise der weitere Bestandteil lediglich beschreibenden In-
halt auf, so dass er zur Pragung der Widerspruchsmarke nichts beitrage. Zumin-
dest bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil der Verkehr aufgrund
des wesensgleichen Stammes und der zusatzlichen, rein beschreibenden, namlich
auf die Turkei weisenden Bestandteile davon ausgehe, dass es sich um eine spe-

zielle Produktmarke der Widersprechenden zum Vertrieb in der Turkei handele.
Die Widersprechende beantragt sinngemals,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Léschung der

angegriffenen Marke hinsichtlich der im Tenor genannten Waren

anzuordnen.



Der Markeninhaber hat keinen formlichen Antrag gestellt und ist auch nicht zu

dem Verhandlungstermin erschienen.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Widerspruchsmarke 412 792 ist
Im jetzt noch beantragten Umfang begriindet, da die angegriffene Marke insoweit

mit ihr verwechselbar &hnlich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Beriicksichtigung aller Um-
stédnde des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Be-
tracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der streitigen Waren
von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen sich jetzt nur noch identische
bzw hochgradig ahnliche Produkte gegentber, was auch von der Markeninhaberin
nicht in Abrede gestellt wird. Deshalb ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr
ein eher strenger Mal3stab anzulegen, zumal es sich um weitgehend niedrigpreisi-
ge Verbrauchsguter fir Endabnehmer handeln kann, die auch als verstandige
Durchschnittsverbraucher in solchen Fallen erfahrungsgemafd geringere Sorgfalt
beim Erwerb der Waren walten lassen (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aulfl
2003, 8 9 Rdn 153 ff,157 mwN). Der danach erforderliche deutliche Abstand zur
alteren Widerspruchsmarke 412 792 "COCA-COLA" wird von der jingeren Marke

nicht mehr eingehalten.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen
grafischen Gestaltung und der Wortendungen nicht miteinander verwechselt wer-
den und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem

Umstand abgeleitet werden, dass die sich gegenuberstehenden Marken identi-



sche Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch
die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn die in den
Vergleichsmarken klanglich identisch enthaltene Bestandteil "COCA/KOCA" iso-

liert kollisionsbegriindend gegenubergestellt werden.

Grundsétzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetra-
genen Form gewéhrt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfahigkeit der an-
gemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprift wird. Daraus folgt jedoch nicht,
dass bei der Prifung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jingeren
Marke und einer alteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Mar-
ke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Mal3gebend ist vielmehr jeweils der Ge-
samteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmeféllen vorrangig auch
durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegrin-
dend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt pragt, dass neben ihm
ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Bei
Wort-Bild-Marken trifft dies in der Regel auf die Wortbestandteile als einfachster
und kirzester Bezeichnungsform zu (vgl Strobele/Hacker, aaO 89 Rdn 434
mwN), so dass insofern die Bildbestandteile zumindest fur die klangliche Ver-
wechslungsgefahr unbertcksichtigt bleiben, wenn die kollisionsbegriindende Wir-
kung der Worte nicht ausnahmsweise ausgeschlossen ist, wie das bei der ange-
griffenen Marke hinsichtlich des Wortes "TURK" als glatter Herkunftsangabe der
Fall ist. Es kann daher rechtlich nicht beanstandet werden, wenn vorliegend der
Begriff "KOCA" der angegriffenen Marke isoliert kollisionsbegriindend der Wider-
spruchsmarke gegenibergestellt wird, der nicht nur als Ganzes, sondern auch im
Bestandteil "COCA" entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur eine gro-
Re, sondern sogar eine Uberragende Kennzeichnungskraft zugebilligt werden
muss. Daran andert sich auch nichts, wenn der Anfangsbestandteil im Kontext der
widersprechenden Waren glatt beschreibend ware, was nicht zutrifft, weil das eng-
lische Wort im Deutschen "Kokabaum™ bedeutet (vgl Pons GroRwdérterbuch, Eng-
lisch-Deutsch, 2001, S 138 |liSp). Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke ei-



nen beschreibenden Anklang enthélt, rechtfertigt nicht ohne weiteres die Aberken-
nung einer kollisionsbegriindenden Funktion, insbesondere dann nicht, wenn sich
der weitere Bestandteil - wie das Bundespatentgericht in mehreren Entscheidun-
gen festgestellt hat (vgl in PAVIS PROMA Az: 26 W (pat) 150/02 vom
11. August 2004 - FRU-KO/FRU COLA; 32 W (pat) 381/02 - KISS COLA/Kiss) —
aufgrund seiner glatt beschreibenden Bedeutung im Sinne eines Cola-Getrankes
(vgl Pons, aaO S 140), die aufgrund seiner durchgangigen Verwendung durch die
Mitbewerber jedem Abnehmer gelaufig ist, keinesfalls als kollisionsbegriindendes
Element eignet. Vor allem aber aufgrund der weltweiten Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke, die unter den berihmten Marken einen Spitzenplatz einnimmt, liegt
es nahe, sie bereits an ihrem Anfangsbestandteil zu erkennen, so dass schon des-
halb eine Verwechslungsgefahr nahegelegt ist. In diesem Zusammenhang spielt
auch die von der Widersprechenden dargelegte und gerichtsbekannte Verklrzung
der Widerspruchsmarke auf ihren Anfangsbestandteil eine Rolle, zumal selbst Mit-
bewerber in vergleichender Werbung beim Geschmackstest eine solche Verkir-
zung vornehmen ("Is it Pepsi, is it Coca?"). Aus eigener Lebenserfahrung kennt
der Senat die Widerpruchsmarke auch lediglich unter ihrem Anfangsbestandteil,
so dass die von der Markenstelle geéuf3erten Bedenken nicht nachvollziehbar
sind.

Wird dieses Kirzel, das sich wegen seiner Pragnanz ohne weiteres als Produkt-
kennzeichnung eignet, vom Verkehr entsprechend aufgegriffen, stehen sich letzt-
lich klangidentische Worte gegeniber. Denn auch die angegriffene Marke wird
hauptséchlich in ihrem Anfangsbestandteil in Erinnerung bleiben, nachdem der
weitere Bestandteil, wie von zahlreichen Firmen- und Markennamen in Deutsch-
land bekannt, lediglich als Hinweis auf die Turkei verstanden wird, was durch den
- identisch aus der turkischen Landesflagge tbernommenen und von dort eben-
falls bekannten - Halbmond und Stern noch unterstrichen wird.

Angesichts der aufgezeigten Warensituation fuhrt diese Konstellation zwangslaufig

zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.



Bei dieser Sach- und Rechtslage musste die Beschwerde der Markeninhaberin in
dem beantragten Umfang, dh im Rahmen der bestehenden Waren&hnlichkeit Er-
folg haben.

Angesichts des Obsiegens der Widersprechenden bereits aus der Wortmarke
konnte die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen und der
Widerspruchsmarke 457 538 dahingestellt bleiben, so dass die hierzu erhobene

Beschwerde derzeit gegenstandslos ist.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, 8§ 71 MarkenG.

Stoppel Schwarz-Angele Paetzold
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