BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 71/03 An Verkindungs statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 58 441

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 12. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 1 vom 4. Dezember 2002 aufge-
hoben soweit die streitgegenstandliche Marke aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke 374 416 fur die Waren ,Beklei-
dung, Kopfbedeckung“ geléscht worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der fir Waren
der Klassen 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 24 und 25 am 22. September 1999 ange-
meldeten und am 25. November 1999 registrierten Marke 399 58 441
Lotus-Effect
aufgrund der am 28. August 1984 fur die Waren
,Ober- und Unterbekleidungsstiicke, Strumpfwaren, Korsetts,
Krawatten, Hosentrdger, Handschuhe; Leib-, Tischwasche; Web-
und Wirkstoffe aus textilem und synthetischem Material sowie aus

Vlies; Gardinen”

eingetragenen Marke 1 067 493

AUz

LOTOS

Widerspruch erhoben worden.

Der Widerspruch richtet sich gegen ,Webstoffe und Textilwaren, soweit in

Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen®.



Weiter ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der am 22. September 1927 fir

die Waren ,Lederstiefel und -schuhe” eingetragenen Marke 374 416

LOTUS.

Dieser Widerspruch richtete sich zunachst gegen alle Waren der jungeren Marke;
mit Schriftsatz vom 8. Juni 2000 wurde der Widerspruch dahingehend beschréankt,
dass lediglich noch die Léschung der angegriffenen Marke fir die Ware ,Schuh-

waren“ begehrt worden ist.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2000 ein neues Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis tberreicht, in dem die Ware ,Schuhwaren” gestri-

chen worden ist.

Mit Schriftsatz vom 12. April 2001 hat der Markeninhaber die Benutzung der Mar-
ken beider Widersprechenden gemafd § 43 Abs1 Satz1 und Satz 2 MarkenG

bestritten.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2001 ist die Widersprechende zu 1) dem Einwand
der Nichtbenutzung entgegengetreten. Sie hat eine eidesstattliche Versicherung
des Handlungsbevoliméachtigten S... vom 13. Juli 2001 vorgelegt. In die-
ser eidesstattlichen Versicherung fuhrt der Handlungsbevoliméachtigte aus, dass
die Marke ,LOTOS" fur ,Artikel unserer Kollektionen seit vielen Jahren in grof3em
Umfang benutzt* wurde. Er versichert weiter an Eides statt die Verkaufsstiickzah-
len fur LOTOS-Artikel fur die Jahre 1995 bis 1999 sowie die jahrlichen Exportan-
teile. Er fUhrt aus, dass die verkauften Artikel mit die Marke LOTOS zeigenden
Etiketten versehen wirden und fiigt der Eingabe entsprechende Etiketten bei.
Weiter hat die Widersprechende zu 1) Prospekte fiur die Jahre 1995 bis 2000 so-

wie Verkaufsveranstaltungen vorgelegt.



Der Markeninhaber hat den Einwand der Nichtbenutzung aufrecht erhalten und
vorgetragen, dass nicht ersichtlich sei, welche Waren tatsachlich mit der Wider-
spruchsmarke ,LOTOS" versehen wirden.

Die Markenstelle fur Klasse 1 hat mit Beschluss vom 4. Dezember 2002 die teil-
weise Loschung der Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 067 493
fur die Waren ,Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Beklei-
dungssticke, Kopfbedeckungen” sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

374 416 fur die Waren ,Bekleidung, Kopfbedeckung* angeordnet.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Wortbildmarke 1 067 493 hat sie ausge-
fuhrt, dass die Benutzung der Marke gemafd 8§ 43 Abs 1 MarkenG fur ,Damen-
oberbekleidung” hinreichend glaubhaft gemacht worden sei, ein weiterer Benut-
zungsnachweis sei allerdings nicht erbracht worden. Zwischen den Waren ,Be-
kleidungsstucke* der angegriffenen Marke und ,Damenoberbekleidung“ bestehe
ohne weiteres Identitat bzw enge Ahnlichkeit. Dies gelte auch hinsichtlich der Wa-
ren ,Kopfbedeckungen“. ,Webstoffe und Textilwaren soweit in Klasse 24“ enthal-
ten, lagen in einem mittleren bzw entfernteren Ahnlichkeitsbereich zu den Waren
der Widerspruchsmarke. Die zur Vermeidung von Verwechslungen an den Mar-
kenabstand gestellten geringeren Anforderungen wirden von der angegriffenen
Marke nicht eingehalten werden. Diese werde in selbstandig kollisionsbegriinden-
der Weise von dem Wortbestandteil ,Lotos" gepragt. Das zweite Wort ,Effect” be-
deute allgemein ,Wirkung, Auswirkung“, es handle sich hierbei um einen be-
schreibenden Zusatz, mit dem lediglich zum Ausdruck gebracht werde, dass die
Anwendung der Waren von ,Lotos" allgemein eine Wirkung hétten, ohne dass
spezielle Eigenschaften mit den Waren selbst in Verbindung gebracht wirden. Der
pragende Bestandteil der angegriffenen Marke ,Lotus” und das Wort ,LOTOS"
seien klanglich so ahnlich, dass selbst bei den entfernteren Waren Verwechs-

lungsgefahr vorliege.



Auch der Widerspruch aus der Wortmarke 374 416 sei hinsichtlich der Waren ,Be-
kleidung, Kopfbedeckung® begriindet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er
hat mit seiner Beschwerdebegriindung den Einwand der Nichtbenutzung aufrecht
erhalten und ausgefuhrt, dass auch aufgrund der vor dem Bundespatentgericht
vorgelegten Unterlagen eine Benutzung nicht nachgewiesen sei. Soweit die Un-
terlagen erst in der mindlichen Verhandlung am 12. April 2005 vorgelegt worden
seien, sei dies verspatet gemafl § 296 Abs. 2 iVm § 282 Abs 2 ZPO erfolgt. Das
verspatete Vorbringen beruhe auf einer groben Nachlassigkeit und fuhre zu einer
Verzogerung des Verfahrens. Die grobe Nachlassigkeit bestehe darin, dass die
Widersprechende in den nunmehr mehr als zwei Jahre andauernden Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren keinerlei Erklarungen und Unterlagen fir eine
rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG vorgelegt
habe, obschon der Markeninhaber die Einrede der mangelnden Benutzung bereits
in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht
habe. Die Berlcksichtigung des Vorbringens fuhre zu einer erheblichen Verzége-
rung. Der Markeninhaber nimmt Bezug auf die Entscheidung 27 W (pat) 149/99
(Dana/Diana).

Die vorgelegten Unterlagen wirden die Benutzung geméaR 843 Abs 1l Satz 1
und 2 MarkenG darlUber hinaus nicht glaubhaft machen. Ein in der mundlichen
Verhandlung vorgelegter Katalog fiir Herbst/Winter 2005 sei fur die Glaubhaftma-
chung, da in der Zukunft liegend, unerheblich. Der Katalog der Kollektion Frih-
jahr’'Sommer 2005 wirde keine rechtserhaltende Benutzung beweisen, da keines
der aufgefihrten Kleidungsstiicke mit der Wortbildmarke der Widersprechenden
gekennzeichnet sei. Auch misse die Marke, fur die die Benutzung glaubhaft zu
machen sei, grundsatzlich in ihrer eingetragenen Form benutzt werden. Auf dem
Katalog befinde sich der Schriftzug ,LOTOS", der eine deutlich in Vordergrund
tretende Grafik enthalte, die sich von der Wort-/Bildmarke der Widersprechenden

unterscheide. Soweit in der mundlichen Verhandlung eine Jacke vorgelegt worden



sei, sei nicht vorgetragen worden, in welchem Zeitraum diese Jacke in welcher
Stickzahl an deutsche Abnehmer verkauft worden sei. Auch eine eidesstattliche
Versicherung vom 7. April 2005 gebe lediglich Verkaufszahlen aus den Jahren
2001 bis 2004 an, ohne naher zu spezifizieren, welcher Artikel mit der Marke ver-
sehen worden sei bzw in welchem Umfang die jeweils aufgefiihrten Artikel benutzt

worden seien.

Jedoch selbst unter Zugrundelegung der von der Markenstelle angenommene Be-
nutzung fir Damenoberbekleidung bestehe keine Verwechslungsgefahr. Eine re-
levante Ahnlichkeit bestehe allenfalls zwischen Bekleidungsstiicken und Damen-
oberbekleidung nicht jedoch zwischen Kopfbedeckungen und Damenoberbeklei-
dungen, das gleiche gelte fur ,Webstoffe". Diese wirden zwar zur Herstellung von
Damenoberbekleidung eingesetzt, sie stammten der Erfahrung nach jedoch nie
aus den gleichen Herstellungsbetrieben. Auch ,Textilwaren, soweit in Klasse 24
enthalten* wiesen mit ,Damenoberbekleidung” keinerlei Warenahnlichkeit mehr

auf.

Auch bei Zugrundelegung einer Warenéahnlichkeit bestehe zwischen den Marken
jedoch ein hinreichender Abstand. Wie die Markenstelle zu Recht ausgefuhrt
habe, sei auf den Gesamteindruck einer Marke abzustellen. Elementenschutz sei
dem Markenrecht fremd. ,Lotos" charakterisiere das Wort ,Effect” ndher, so dass

der Verkehr keine Verkiirzung vornehmen werde.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 374 416 liege ebenfalls keine Ver-

wechslungsgefahr vor.
Der Markeninhaber beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit den Widerspru-

chen der Widersprechenden zu 1) und 2) stattgegeben wurde und

diese Widerspriche insgesamt zurtickzuweisen.



Hilfsweise beantragt er,

das Warenverzeichnis der jiungeren Marke in den Klassen 24 und

25 wie folgt aufrecht zu erhalten:

Klasse 24:
Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, ausge-

nommen gestrickte Waren,;

Klasse 25:

Kopfbedeckungen, Bekleidungsstiicke, ndmlich Regenschutzbe-
kleidung, Outdoor-Bekleidung, Arbeits- und Berufskleidung,
Schutzbekleidung, Sport-, Strand- und Badebekleidung, alle

vorgenannten Waren nicht aus Leder.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 19. September 2003 als weiteren
Nachweis Uber die Markenbenutzung die Kopie einer Warenbestellung vorgelegt

und Umsatzsatzzahlen fur die Jahre 1995 bis 1999 sowie Lieferscheine vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 8. April 2005, bei Gericht eingegangen am selben Tag, hat die
Widersprechende per Telefax eine Kopie einer eidesstattlichen Erklarung des
Herrn S..., vom 7. April 2005 Uber den Umfang der Benutzung der Marke
in den Jahren 2001 bis 2004 vorgelegt. In dieser eidesstattlichen Erklarung fuhrt
Herr S... aus, dass die Marke ,LOTOS* fur Artikel ,unserer Kollektionen seit
vielen Jahren in groiem Umfang benutzt* werde. Die Kollektion umfasse Pullover,
Shirts, Jacken, Blusen, Récke, Hosen und Tops. Er versichert weiterhin die Ver-

kaufsstickzahlen fir die Jahre 2001 bis 2004 an Eides statt. In der mundlichen



Verhandlung vom 12. April 2005 hat der Handlungsbevollméachtigte der Wider-
sprechenden zu 1) weiterhin eidesstattlich versichert, in welchem Umfang sich die
Verkaufszahlungen auf verschiedene Waren bezdgen.

Sie tragt weiter vor, dass die Waren ,Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klas-
se 24 enthalten, Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen® zu den von der Benut-
zung der Widerspruchsmarke umfassten Waren identisch oder hochgradig &hnlich
seien. Unter Berlcksichtigung dieser Warenahnlichkeit sei der zwischen den
Streitmarken bestehende markenmaflige Abstand nicht ausreichend. Die ange-
griffene Marke werde in selbstandig kollisionsbegriindender Weise von dem Wort-
bestandteil ,Lotos* gepragt, da der Bestandteil ,Effect® von beachtlichen Teilen
des Verkehrs lediglich seinem Bedeutungsgehalt nach als ,Wirkung, Auswirkung®

verstanden werde.

Die Widersprechende zu 2) hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht
nicht gedulRert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie unter Vorlage von Be-
nutzungsunterlagen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenuberste-

henden Marken angenommen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten, insbesondere der dem Markeninhaber ein-
geraumten Schriftsatzfrist, wird auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung und

auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde des Markeninhabers ist hinsichtlich des Wider-
spruchs aus der Marke 1 067 493 nicht begriindet. Der Senat halt die Gefahr von
Verwechslungen im Umfang der von der Markenstelle ausgesprochenen LO-
schung gemanR 88 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG flr gegeben.
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Verwechslungsgefahr besteht, wenn nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Iden-
titat oder Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken einerseits und ande-
rerseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen auszugehen ist, wobei von dem Leitbild eines durch-
schnittlich informierten aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers auszugehen ist (vgl EuG GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR
2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND). Daruber hinaus sind alle weiteren Um-
stande zu bertcksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kon-
nen, insbesondere die Kennzeichnungskraft der alteren Marken (EuGH aaO
- Lloyd; BGH aaO - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA).
Dabei stehen die verschiedenen fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
heranziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z.B. ein geringerer
Grad an Markenéhnlichkeit durch eine hohere Kennzeichnungskraft der alteren
Marke bzw durch einen héheren Grad an Dienstleistungsahnlichkeit ausgeglichen
werden kann (st. Rspr. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/Etop). Gemal} diesen
Grundsatzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der

von der Markenstelle versagten Waren anzunehmen.

a) Der Senat geht davon aus, dass die Widersprechende zu 1) die Benutzung
der Widerspruchsmarke fur Damenoberbekleidung gemald 843 Abs 1l Satz 1
und 2 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht hat.

aa) Die in der muindlichen Verhandlung vorgelegten Glaubhaftmachungs-
unterlagen konnen nicht als verspatetes Vorbringen gemaf § 296 Abs 2 ZPO iVm
§ 282 Abs 2 ZPO zuriickgewiesen werden. Zwar hat grundsatzlich die Glaubhaft-
machung der Benutzung so zeitgerecht zu erfolgen, dass sich der Inhaber der
angegriffenen Marke noch in einem angemessenen Zeitraum dazu auf3ern kann.
Die Zuruckweisung von erstmalig in der mundlichen Verhandlung vorgelegten
Glaubhaftmachungsunterlagen als verspatetes Vorbringen kommt allerdings al-
lenfalls in Betracht, wenn nicht durch Gewahrung einer Schriftsatzfrist nach § 283

ZPO in Verbindung mit der Zustellung der Entscheidung an Verkindungs statt
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gemal 8§ 79 Abs 1 Satz 3 MarkenG eine Verzdgerung des Verfahrens zu vermei-
den ist (vgl insoweit BPatG GRUR 1999, 350 - Ruoc/ROC; BGH NJW 1985, 1539,
1543, Bundesverfassungsgericht NJW 1989, 705). Soweit sich die Markeninhabe-
rin insoweit auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts Dana/Diana
(27 W (pat) 149/99) beruft, ist anzumerken, dass diese Entscheidung - sofern man
ihr berhaupt folgt - mit dem vorliegenden Verfahren nicht vergleichbar ist. In dem
insoweit vom 27. Senat zu entscheidenden Fall waren erstmals in der mindlichen
Verhandlung Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bereits im Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt bestrittenen Benutzung der Widerspruchs-
marke vorgelegt worden. Im hier vorliegenden Verfahren waren demgegenuber
bereits umfangreiche Glaubhaftmachungsunterlagen vor der Markenstelle vorge-
legt worden; diese betrafen zu einem geringen Teil bereits den Benutzungszeit-
raum nach 843 Abs1 Satz 2 MarkenG und wurden im Verfahren vor dem
Bundespatentgericht, in der mundlichen Verhandlung, lediglich erganzt. Im Ubri-
gen fuhrte die Zulassung dieser Unterlagen nicht zu einer Verzdgerung des Ver-
fahrens. Der Senat hat dem Markeninhaber bereits in der mindlichen Verhand-
lung Gelegenheit gegeben, diese Unterlagen anzusehen und dazu Stellung zu
nehmen. Dartber hinaus erhielt der Markeninhaber eine Schriftsatzfrist im An-
schluss an die mindliche Verhandlung, innerhalb derer er zu den Unterlagen
Stellung nehmen konnte.

bb) Eine Zusammenschau der von der Widersprechenden zu 1) vorgelegten
Unterlagen ergibt, dass die Benutzung fur beide hier mal3geblichen Zeitraume
glaubhaft gemacht worden ist. Grundsatzlich ist die Verwendung der Marke nach
Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen; diese Erfordernisse missen ins-
gesamt erfullt sein (vgl BPatG 23, 158, 165 - Fludec; BPatG GRUR 1994, 629,
630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle prasenten
Beweismittel einschliel3lich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; aul3er-
dem kdnnen auch sonstige Unterlagen, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Etiketten,

Rechnungskopien usw., insbesondere zur Ergéanzung und zur Verdeutlichung ei-
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ner eidesstattlichen Versicherung dienen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl,
Rz 84 ff. mwN).

Die Widersprechende hat fiir die Benutzungszeitraume des 8 43 Abs 1 Satz 1 und
Satz 2 MarkenG eidesstattliche Versicherungen, Prospekte und auch Liefer-
scheine sowie Bestellauftrage vorgelegt. Soweit der Markeninhaber vortragt, dass
der Katalog Herbst/Winter 2005 in diesem Zusammenhang keine Bertcksichti-
gung finden darf, ist dies zutreffend, weil es sich um einen Katalog handelt, der
erst in der Zukunft verwendet wird und somit fr die letzten finf Jahre vor der Ent-

scheidung des Widerspruchs keine Rolle spielt.

Aus den vor der Markenstelle bzw vor dem Bundespatentgericht vorgelegten ei-
desstattlichen  Erklarungen des Herrn S... vom 7. April 2005 und
12. April 2005 lassen sich die Verkaufstiickzahlen in einen fir die Ernsthaftigkeit
der Benutzung ausreichendem Umfang, auch aufgeteilt auf die verschiedenen
Waren, feststellen. Herr S... trdgt in den eidesstattlichen Versicherungen weiter
vor, dass samtliche Artikel mit der Marke ,LOTOS" auf entsprechenden Etiketten
versehen werden. Zwar ist dem Markeninhaber dahingehend zuzustimmen, dass
die Marke ,LOTOS" auf den in der miundlichen Verhandlung vorgelegten
Prospekten und Katalogen in einer abgewandelten Form, namlich mit einer stili-
sierten Blute vor dem Begriff ,LOTOS", verwendet wird, was Zweifel hinsichtlich
der Verwendung der Marke in der eingetragenen Form aufkommen lassen kénnte.
Die von der Widersprechenden vor der Markenstelle vorgelegten Etiketten und
auch die in der mundlichen Verhandlung vorgelegte Jacke weisen jedoch die

Marke in ihrer eingetragenen Form auf.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die Benutzung fir die Ware ,Da-
menoberbekleidung” glaubhaft gemacht worden ist.

b) Die Ware ,Damenoberbekleidung” ist mit den Waren der angegriffenen Marke

im Umfang der von der Markenstelle ausgesprochenen Léschung ahnlich.
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Die Bekleidungsstiicke der angegriffenen Marke und ,Damenoberbekleidung” sind
identisch. Auch Kopfbedeckungen sind aufgrund der sich im Laufe der Zeit geén-
derten Verbrauchervorstellungen noch ahnlich mit Damenoberbekleidung. So ist
es heutzutage keine Seltenheit mehr, dass Hersteller von Damenoberbekleidung
auch Kopfbedeckungen herstellen, die dann auch Uber dieselben Vertriebsstatten
in den Handel gelangen. Auch wenn dies vorwiegend auf dem Sektor der Freizeit
oder Sportbekleidung der Fall ist, so ist diese Situation einem nicht unbeachtli-
chem Teil der Verkehrskreise gelaufig (vgl. insoweit auch Richter Stoppel, Die

Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 83 mwN).

Auch ,Webstoffe* befinden sich im mittleren bis entfernteren Ahnlichkeitsbereich
zu ,Damenoberbekleidung”. Bei den sich gegentberstehenden Waren handelt es
sich gewissermafen um den Rohstoff und die Fertigware. Eine Ahnlichkeit ist
anzunehmen, weil nach den Branchengewohnheiten die Webstoffe mal3geblich
die Eigenschaften sowie die Wertschatzung des Endproduktes bestimmen und die
Marke des Webstoffes auch den Abnehmern der Damenoberbekleidungsstiicke
gegenubertreten kann. Heutzutage ist es nicht mehr als uniblich anzusehen, dass
man in ein und demselben Ladengeschéaft sowohl die Bekleidungsstiicke als auch
die zu deren Herstellung verwendeten Stoffe oder Tuche (beispielsweise in sog.
.Factory-Outlets”) erwerben kann, bzw. dass Anbieter von Bekleidung auch Mal3-
anfertigungen aus den von ihnen vertriebenen Stoffen anbieten (vgl. auch insoweit
Richter Stoppel aaO S. 84).

Schlie3lich sind auch Textilwaren jedenfalls entfernt &hnlich mit der hier zugrunde
zu legenden ,Damenoberbekleidung” der Widerspruchsmarke. Diese Waren er-
ganzen sich in Folge veranderter Branchengewohnheiten in immer erheblicherem
Umfang. So ist es durchaus ublich, dass Hersteller hochwertiger Damenbeklei-
dung auch Kollektionen von Tischwasche o0.4. anbieten.

c) Mangels anderweitiger Anhaltspunkte geht der Senat von einer normalen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) aus.
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d) Der insoweit erforderliche Abstand zwischen den sich gegeniberstehenden
Marken wird jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten. Dabei ist nicht
auszuschliel3en, dass fur einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise die jungere Marke im wesentlichen durch den Bestandteil ,Lotus” gepragt

wird.

Zwar ist es grundsatzlich nicht zulassig, aus einer angegriffenen jungeren Marke
ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Ubereinstimmung mit der
Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 90 - Springende Raubkatze).

Der Bestandteil ,Effect” in der angegriffenen Marke hat jedoch einen beschreiben-
den Begriffsinhalt. ,Effect* weist lediglich auf die Wirkungsweise einer bestimmten
Ware hin und ist daher regelmaRig nicht geeignet als Unternehmenskennzeichen
auf den Anbieter der Waren hinzuweisen. Etwas anderes kann allenfalls fir den
Teil der Verkehrskreise gelten, dem der Fachbegriff ,Lotus-Effect” fur die Herstel-
lung von schmutz- und wasserabweisenden Stoffen in der Textilindustrie bekannt
ist. Diese Verkehrskreise werden die Marke als Gesamtbegriff auffassen. Der
noch beachtliche Teil der angesprochenen Verkehrskreise - hier das allgemeine
Publikum - dem diese Wirkungsweise nicht gelaufig ist, wird dagegen ,Lotus-Ef-

fect" auf ,Lotus” verkirzen.

Dieser Bestandteil ist klanglich mit der Widerspruchsmarke fast identisch. Eine
Unterscheidung besteht lediglich hinsichtlich des ,,0* bzw ,u* als viertem Buchsta-
ben. Unter Berucksichtigung der Tatsache, dass es sich bei beiden Buchstaben
um dunkle Vokale handelt und unter Berucksichtigung dessen, dass ,Lotos* und
.Lotus" beide als Synonym im Zusammenhang mit Lotus/Lotusbliten verwandt
sind, kann eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht mit der erforderlichen Si-
cherheit ausgeschlossen werden.

e) Soweit der Markeninhaber hilfsweise eine Einschrankung des Warenverzeich-

nisses der jungeren Marke beantragt, vermag dies nicht zu einer anderen Beur-
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teilung fuhren. Wie ausgefihrt sind Webstoffe und Textilwaren mit ,Damenober-
bekleidung” in jedem Fall &hnlich, unabhangig davon, dass es sich um gestrickte
oder andere Waren handelt. Auch Kopfbedeckungen und Bekleidungssticke nam-
lich ,Regenschutzbekleidung, Outdoorbekleidung, Arbeits- und Berufskleidung,
Schutzbekleidung, Sport-, Strand- und Badebekleidung, alle vorgenannten Waren
nicht aus Leder” sind mittel bis hochgradig ahnlich zu ,Damenoberbekleidung®;
denn insbesondere auch ,Arbeits- und Berufskleidung” enthalt als Teilbereich Da-

menoberbekleidung.

2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 374416 war auf die
Beschwerde des Markeninhabers der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.
Die Markenstelle hat insoweit die Léschung der Marke fur die Waren ,Bekleidung,
Kopfbedeckung”“ angeordnet. Mit Schriftsatz vom 28. April 2000 hatte die
Widersprechende jedoch den urspringlich gegen alle Waren gerichteten
Loschungsantrag auf die Waren ,Schuhwaren* beschrankt. Mit Schriftsatz vom
22. Dezember 2000 hat der Markeninhaber die Ware ,Schuhwaren” aus seinem

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gestrichen.

Der L6schungsantrag der Widersprechenden zu 2) war damit in der Hauptsache
erledigt. Die Markenstelle hat daher in unzulassiger Weise Uber diesen Antrag
hinausgehend eine Léschung der angegriffenen Marke fir die Waren ,Bekleidung®

und ,Kopfbedeckung" ausgesprochen.
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3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Griinden
der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.

Winkler Katker Dr. Hock
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