BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 58/04 Verkindet am
25. Mai 2005
(Aktenzeichen) Grunauer

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 51 692

BPatG 154
6.70



hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 25. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterinnen Schwarz-Angele und Hartlieb
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 28. November 2003 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 514 204 wird die L6-

schung der angegriffenen Marke 301 51 692 angeordnet.

Grinde

Eingetragen fur die Waren der Klasse 14

,Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmuck aus Edelmetallen und

deren Legierungen sowie damit plattierte Schmuckteile®

ist seit dem 22. November 2001 die Wortmarke 301 51 692

CLIO

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der prioritatsalteren IR-Marke 514 204

CLIO BLUE



die seit 1987 Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland u.a fir Waren der
Klasse 14 ,joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronometriques” ge-

nieft.

Die Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch auf die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers mangels
Glaubhaftmachung der Benutzung zuriickgewiesen, da die Widersprechende nur
Kopien der eidesstattlichen Versicherung vorgelegt habe, was im Hinblick auf die
insoweit regelmalig fehlende Strafbewehrung nicht fir eine Glaubhaftmachung

ausreiche.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die
eine fehlerhafte Sachbehandlung durch die Markenstelle riigt, da im Rahmen der
Glaubhaftmachung auch Originale der eidesstattlichen Versicherungen eingereicht
worden seien, was von der Markenstelle offensichtlich Gbersehen worden sei. An-
gesichts sich gegenuberstehender identischer Waren und quasi identischer Zei-

chen liege eine Verwechslungsgefahr auf der Hand.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Loéschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er bestreitet nicht langer die Benutzung der Widerspruchsmarke, ist aber der Auf-

fassung, dass die Marken in ihrer Gesamtheit einen ausreichenden Abstand zu-

einander aufwiesen, da die Widerspruchsmarke nicht isoliert kollisionsbegrindend



aus dem Bestandteil ,clio“ hervorgehen kdénne, denn dieser prage die Marke nicht

alleine.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begrindet, da die angegriffene Marke
mit der Widerspruchsmarke verwechselbar ahnlich im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2
MarkenG ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Bericksichtigung aller Um-
stande 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 mehr aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der streitigen
Waren von der Registerlage auszugehen, so dass sich identische Produkte ge-
genuberstehen, was auch vom Markeninhaber nicht mehr in Abrede gestellt wird.
Deshalb ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Mal3stab
anzulegen, zumal es sich dabei auch um niedrigpreisige Verbrauchsguter fur End-
abnehmer handeln kann, die auch als verstandige Durchschnittsverbraucher in
solchen Féllen erfahrungsgemald geringere Sorgfalt beim Erwerb der Waren wal-
ten lassen. Der danach erforderliche deutliche Abstand zur alteren Widerspruchs-

marke wird von der jingeren Marke nicht mehr eingehalten.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen
Zeichenldangen nicht miteinander verwechselt werden und genau so wenig kann
eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass
ein Teil der Widerspruchsmarke identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist,

so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt



haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der identische Bestandteil ,clio" isoliert

kollisionsbegriindend herangezogen werden kann.

Grundsatzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetra-
genen Form gewahrt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfahigkeit der an-
gemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit gepruft wird. Daraus folgt jedoch nicht,
dass bei der Prufung 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. Kollisionsbegriin-
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. Das liegt
beim Bestandteil ,blue* nahe, da eine Reihe von Mitbewerbern auf dem bean-
spruchten Warengebiet ihre Produkte gerne mit zusatzlichen Farbangaben (zB
Swatch ,Pink Treasure“Wsprit ,silver oder black Houston“, Baby-G ,grey bay"
usw.) oder Hinweisen auf eine Kollektionslinie ,blue” (als Ausdruck eines be-
stimmten Lebensgefihls) bewerben (zB Uhrenlinie ,blue” von Fossil, Uhren von
Esprit ,la blue, blue journey, starbright blue“, Uhr von S.Olivier ,impression blue*
usw.). Bei einer solchen Betrachtungsweise stdnden sich mithin identische Zei-
chen gegenuber, was zwangslaufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr fuh-
ren mul3. Doch selbst wenn man — wie der Markeninhaber - vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Gesamteindruck eines Zei-
chens eine unmittelbare Marken&hnlichkeit verneint, werden die beiden Marken
vom Verkehr zumindest gedanklich in Verbindung gebracht, wenn ihm entspre-
chend gekennzeichnete Waren gemeinsam gegenubertreten, da dann eine ge-
meinsame Zuordnung Uber das Wort ,clio* auf der Hand liegt, das auf dem bean-
spruchten Warengebiet keinerlei begriffliche Entsprechung hat und vom Verkehr

letztlich fir den Stamm einer Zeichenserie gehalten wird.



Angesichts der aufgezeigten Warensituation kann damit eine Verwechslungsge-
fahr unter keinerlei Umstanden ausgeschlossen werden, so dass die Beschwerde
der Widersprechenden Erfolg hat, ganz abgesehen davon, dass der angefochtene
Beschlul? ohnehin fehlerhaft ist, da er von falschen tatsachlichen wie rechtlichen
Voraussetzungen ausgeht: Zum einen hat die Markenstelle tbersehen, dass die
Widersprechende sehr wohl die von ihr vorgelegten eidesstattlichen Versicherun-
gen auch im Original eingereicht hatte und zum anderen hat die Markenstelle
rechtlich verkannt, dass auch die Kopie einer eidesstattlichen Versicherung unter
bestimmten Umstanden Rechtswirkung im Rahmen der Glaubhaftmachung nach
§ 294 ZPO entfalten kann (vgl. neuerdings 27 W 282/03 v. 4. 5. 2005)

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

Stoppel Schwarz-Angele Richterin Hartlieb hat Urlaub
und kann daher nicht selbst
unterschreiben.

Stoppel
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