BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 74/04 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 10 668

BPatG 154
08.05



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 12. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Strobele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Februar 2004 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke 399 50248 zurlckgewiesen

worden ist.

2. Die Loéschung der Marke 301 10 668 wegen des Widerspruchs
aus der Marke 399 50 248 wird angeordnet.

Grinde

Die Wortmarke
Mystia

ist fur die Waren

"Parfumeriewaren, Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege”

unter der Nummer 301 10 668 im Markenregister eingetragen worden.



Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren Wortmarke 399 50 248

MYSTERY,

die fur die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen:; Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Kor-

per- und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel"

Im Markenregister eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit
einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom
19. Februar 2004 zuriickgewiesen. Obwohl die Marken sich auf identischen Waren
begegnen kdnnten, die sich an ein breites Publikum richteten, was Verwechslun-
gen begulnstige, sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Die jiungere Marke
stimme zwar mit der normal kennzeichnungskraftigen Widerspruchsmarke in den
ersten vier Lauten/Buchstaben uberein. Im Sprech- und Betonungsrhythmus, in
der Vokalfolge sowie im Konsonantengerist bestinden jedoch wenig Gemein-
samkeiten, was insbesondere bei einer Aussprache der Widerspruchsmarke nach
deutschen Sprachregeln gelte. Aber auch bei der Aussprache der Widerspruchs-
marke als englisches Wort gebe es pragnante klangliche Abweichungen im Ge-
samteindruck. Eine schriftbildliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr sei
ebenfalls nicht ersichtlich. Fir eine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinan-
der in Verbindung gebracht werden kdnnten, gebe es keine Anhaltspunkte, weil
der Verkehr dem gemeinsamen Wortteil "MYST-" keinen Hinweis auf den Ge-
schéaftsbetrieb der Widersprechenden entnehme.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vortragt, es

sei von identischen bzw. sehr ahnlichen Waren auszugehen und eine normale



Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu unterstellen. Die blof3e Eintra-
gung &ahnlicher oder Ubereinstimmender Drittzeichen sei grundséatzlich nicht ge-
eignet, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu schwéchen, weil die
Verkehrsanschauung nur durch benutzte Kennzeichnungen beeinflusst werde.
Somit musse die angegriffene Marke einen groRen Abstand von der Wider-
spruchsmarke einhalten, der hier nicht gewahrt sei. Die sich gegenuberstehenden
Zeichen bestinden jeweils aus drei Silben und wirden entweder wie "Mi-ste-ri"
bzw. "Mi-sti-a" oder aber "My-ste-ry" bzw. "My-sti-a" ausgesprochen, so dass die
Lautfolgen im ersten Wortdrittel praktisch Ubereinstimmten. Die Abweichungen
beschrankten sich auf das Wortende, das vom Durchschnittsverbraucher wenig
beachtet werde, insbesondere, wenn es wie hier unbetont bleibe. Hinzu komme,
dass beide Zeichen am Wortende hell klingende Vokale aufwiesen und sich beide
erkennbar an den Begriff "Mysterium, Geheimnis" anlehnten. Aus diesen Griinden
seien Verwechslungen dem klanglichen Gesamteindruck nach aus der unsicheren

Erinnerung heraus nicht zu vermeiden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der
angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke
399 50 248 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er ist der Meinung, einer Verwechslungsgefahr stehe im vorliegenden Fall entge-
gen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund der Drittzei-
chenlage geschwacht sei. Bereits die Existenz eingetragener identischer oder ver-
gleichbarer Drittmarken sei ein Indiz fir einen von Haus aus bestehenden Origina-

litatsmangel, denn sie belege, dass die betreffenden Begriffe haufig und deshalb



wenig kennzeichnungskraftig seien. AuRerdem besitze die Widerspruchsmarke ei-
nen leicht verstandlichen Begriffsinhalt, wahrend es sich bei der angegriffenen
Marke um ein Fantasiewort handele, was das Auseinanderhalten der Zeichen-
worter begunstige. Verwechslungen zwischen den kurzen, pragnanten Marken-
wortern seien angesichts der unterschiedlichen Vokalfolge und des abweichenden

Sprech- und Betonungsrhythmus nicht zu erwarten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem. 8 165 Abs 4 MarkenG zulassig
und hat in der Sache auch Erfolg. Anders als die Markenstelle ist der Senat der
Auffassung, dass zwischen der prioritatsjingeren Marke und der Widerspruchs-
marke 399 50 248 Verwechslungsgefahr gemal § 42 Abs 2 Nr 1, 89 Abs 1 Nr 2
MarkenG besteht.

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 maf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Bericksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu
den dabei maligebenden 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 Be-
urteilung 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 "Sabél/Puma"; GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783,



784 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff II").
Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechsel-
beziehung 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 ausgegli-
chen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f "Canon"; GRUR
Int 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlussstiick").
Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen der an-

gegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke 399 50 248 gegeben.

Die gegenseitigen Waren sind nahezu identisch. "Mittel zur Koérper- und Schon-
heitspflege” sind in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Die Begriffe "Parfime-
riewaren" der angegriffenen Marke und "Parfiumerien" der Widerspruchsmarke
Uberschneiden sich weitestgehend (vgl dazu BPatG 24 W (pat) 128/94
"Cambiante/AMBIANCE"; BPatG 24 W (pat) 259/94 "AUDIENCE/AMBIANCE",
Zusammenfassung verdffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM). AufRerdem han-
delt sich beiderseits um Produkte, die zum allgemeinen Lebensbedarf gehoren,
nicht sehr hochwertig sein missen und sich an breiteste Verkehrskreise richten.
Diese Umstande begtinstigen Verwechslungen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Entgegen
der Meinung des Inhabers der angegriffenen Marke gibt es keine hinreichenden
Anhaltspunkte fur die Schutzunfahigkeit bzw. eine entscheidungserhebliche Kenn-
zeichnungsschwache. Das englische Wort "MYSTERY" bedeutet "Geheimnis" und
stellt folglich fur die Waren des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke
keine beschreibende Angabe dar, sondern erzeugt allenfalls — wie bei Marken auf
dem betreffenden Warensektor haufig - ganz vage Assoziationen bezuglich einer
Duftnote (vgl auch BPatG 24 W (pat) 203/01 bzw. 213/01 "Exposed by Mysteria/
MYSTERE DE ROCHAS" bzw. "Mysteria/Le Mystére").



Der Einwand, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch Dritt-
marken geschwacht, greift ebenfalls nicht durch. Zwar vermdgen auch eingetra-
gene Drittmarken, Uber deren Benutzung — wie im vorliegenden Fall - nichts be-
kannt ist, unter besonderen Umstanden als Indiz fur eine dahingehende (ur-
sprungliche) Kennzeichnungsschwéache herangezogen zu werden. Fir eine solche
Annahme verlangt die standige Rechtsprechung aber eine grof3e Zahl im engsten
Ahnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken, die im vorlie-
genden Fall mit den vom Inhaber der angegriffenen Marke genannten 49 Marken
nicht erreicht ist (vgl dazu Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,, 8 9 Rn 316,
318). In diesem Zusammenhang muss berlcksichtigt werden, dass in den letzen
Jahren die Zahl der Markenanmeldungen und -eintragungen unverhaltnismafig
stark angestiegen sind (vgl hierzu BPatG GRUR 2002, 438, 439f
"WISCHMAX/Max"). Angesichts dieser groRen Anzahl eingetragener Marken
spricht immer weniger eine Vermutung daflr, dass registrierte Marken auch tat-
sachlich benutzt werden. Insoweit vermag die Registerlage kaum mehr ein zuver-
lassiges Bild Uber den Bestand von wirtschaftlich tatséchlich eingesetzten Kenn-
zeichnungen zu vermitteln. Somit reduziert sich zwangslaufig auch die Indizwir-
kung solcher Eintragungen fur die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer
Marke im Einzelfall (vgl BPatG GRUR 2002, 438, 439 f "WISCHMAX/Max",
Strobele/Hacker, aaO, § 9 Rn 318).

Insgesamt ist daher ein groRer Abstand der jungeren Marke von der Wider-

spruchsmarke erforderlich, der hier nicht gewahrt ist.

Zwar sind die Vokalfolge und das Gesamtklangbild der Zeichenwdrter unter-
schiedlich. Insbesondere wirkt sich klanglich aus, dass das Wort "Mystia" ein wei-
ches, melodioses Gesamtklangbild aufweist, wahrend "MYSTERY" wesentlich
heller und stakkatoartig klingt. Schriftbildlich fallen Abweichungen in der Wortkon-

tur auf.



Nach Ansicht des Senats besteht jedoch eine komplexe Verwechslungsgefahr.
Wenn die Marken klangliche, schriftbildliche und begriffiche Gemeinsamkeiten
aufweisen, die zwar jeweils fur sich gesehen zur Bejahung der Markené&hnlichkeit
nicht ausreichen mégen, so kann doch aufgrund des Zusammenwirkens dieser
Gemeinsamkeiten eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht
ausgeschlossen werden (vgl Strobele/Hacker, aaO, 89 Rn 231; BPatG
GRUR 1994, 291 "Calimbo/CALYPSQO"; BPatGE 6, 131 "Plastipac/PAGELASTIC";
BPatGE 22, 227, 229f “Frukina/ FRUTERA"; BPatG Mitt 1975, 115

"Miramil/Milram").

Zunachst ist zu beriicksichtigen, dass die klanglichen und schriftbildlichen Uber-
einstimmungen der Marken vor allem die Wortanfange betreffen, die fir den Ge-
samteindruck von besonders grof3er Bedeutung sind (vgl. Strobele/Hacker, aaO,
8 9 Rn 184). Vom Klang her weisen die Zeichen durch die identische erste Wort-
héalfte "MYST-" sowie durch die hellen, sehr ahnlich ausgesprochenen Vokale "Y"
bzw. "i" am Wortende Gemeinsamkeiten auf. Auch die Anzahl der Sprechsilben
unterscheidet sich nicht markant, insbesondere wenn die Vokale "i" und "a" der
jungeren Marke deutlich artikuliert werden. Das Schriftbild stimmt ebenfalls im
ersten Teil der sich gegeniiberstehenden Marken tberein.

Weiterhin besteht vom Begriff her eine deutliche Ann&herung zwischen den Mar-
ken. Die Widerspruchsmarke "MYSTERY" (= engl. "Geheimnis, Mysterium") stellt
ein Wort dar, das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehdrt, stark an
die entsprechenden deutschen Begriffe "Mysterium" und "mysterios" anklingt und
aulerdem als Bezeichnung fur eine Gattung von Filmen bzw. Romanen mit ge-
heimnisvoller, schauriger Darstellung von mysteriésen, meist nicht mit nattrlichen
Phanomenen erklarbaren Verbrechen (vgl Duden - Deutsches Universalworter-
buch. 5. Aufl. Mannheim 2003; Duden—- Das Fremdworterbuch, 8. Aufl.
Mannheim 2005 unter den jeweiligen Stichwortern) in die deutsche Sprache
eingegangen ist. An diese Begriffe ist auch die jingere Marke "Mystia" deutlich
erkennbar angelehnt. Sie weckt beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher

daher starke Assoziationen mit "Geheimnis”, "Mysterium"”, "Ratsel", bzw den



hiervon  abgeleiteten  Adjektiven  (vgl dazu auch  Eidgendssische
Rekurskommission fir geistiges Eigentum in sic! 2005, 478 "Mystere/Mystery").
Somit sind beide Marken demselben Begriffsspektrum und Anmutungsraum

zuzuordnen.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass der Verkehr regel-
maRig die beiden Marken nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie
deshalb nicht miteinander vergleichen kann, sondern seine Auffassung nur auf-
grund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der verschiedenen Marken
gewinnt (vgl Strobele/Hacker, aaO, 8 9 Rn 162). Unter diesen Umstanden kann
ein Abnehmer aus der unsicheren Erinnerung heraus die Widerspruchsmarke
"MYSTERY" aufgrund der durch die og Annéherungen in Klang und Begriffsasso-
Ziationen entstehenden, sich komplex ergebenden Gesamtwirkung in der jingeren
Marke "Mystia" wiederzuerkennen glauben und insoweit Verwechslungen unterlie-

gen.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 MarkenG) bestand

kein Anlass.

Dr. Strobele Richter Prof. Dr. Hacker Guth
ist wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung  gehin-
dert.
Dr. Strobele
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