BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angegriffene Marke 302 15 998

BPatG 152
08.05



hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hin wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 13. Dezember 2005 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke 1 023 992 fur die Waren ,Hosen;
Schlupfer; Slips; Unterhosen; Unterwasche* zuriickgewiesen wur-
de. Insoweit wird die Loschung der Marke 302 15 998 angeordnet.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zuriickge-

wiesen.

Grinde

Eingetragen am 12. Juli 2002 unter der Nummer 302 15 998 — vero6ffentlicht am
16. August 2002 - u. a. fur die Waren

,Damenbinden; Gdurtel fir Damen- und Monatsbinden; Inkonti-
nenzhosen; Monatsbinden; Monatshdschen; Slipeinlagen; Tam-
pons fir die Gesundheitspflege und chirurgische Zwecke; Win-
deln, Windelhosen, andere absorbierende Hygieneartikel fur In-
kontinente; Gurtel fur hygienische, medizinische und chirurgische
Bandagen; Babyhtschenwindeln aus Papier oder Zellstoff; Baby-

windeln aus Papier oder Zellstoff, Babywindeln; Babywindeln aus



textilem Material; Bekleidungssticke aus Papier; Hosen; Schlip-

fer; Slips; Unterhosen; Unterwasche*

ist die Marke

Vivion.

Widerspruch erhoben wurde gegen die obengenannten Waren der angegriffenen
Marke aus der unter der Nummer 1 023 992 seit dem 8. Oktober 1981 fur folgende

Waren

.Bekleidungsstlicke (einschlie3lich gewirkter und gestrickter) fir
Herren, Damen und Kinder (einschliel3lich Ober- und Unterbeklei-
dungsstiicke); Leib- und Nachtwasche; Badeanziige, Badehosen,
Bademantel, Badejacken; Freizeit-, Strand- und Sportbekleidungs-
sticke; Muitzen, Krawatten, Hosentrager, Handschuhe, Strumpf-
waren; Miederwaren, namlich Mieder, Korsetts, Korseletts, Huft-
halter und Huftformer fur Bekleidungszwecke, Strumpfhaltergurtel,
Miederhdschen, Miederschllpfer, Tanzgurtel und Bistenhalter®

eingetragenen Wortmarke

Vivian,

deren Benutzung bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten worden war.
Die Widersprechende hat Unterlagen vorgelegt Uber die Benutzung der Wider-
spruchsmarke ,Vivian“ fur die Ware ,Bistenhalter® fur den Zeitraum 1997 bis
2002 sowie zur Benutzung der Marke ,Viviane® fur die Ware ,Shirts”. Die Inhaberin
der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede mit naherer Begrindung

aufrechterhalten.



Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
angegriffene Marke mit Erstpruferbeschluss teilweise fiur die Waren ,Babywindeln,
Babywindeln aus textilem Material, Bekleidungsstiicke aus Papier; Hosen; Schlip-
fer; Slips; Unterhosen; Unterwasche® geloscht und im Wesentlichen ausgefihrt,
bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer
glaubhaft gemachten Benutzung fur Miederwaren sei der erforderliche deutliche
Markenabstand hinsichtlich der oben genannten identischen und &hnlichen Waren
nicht mehr eingehalten. Die einzige Abweichung im dunklen Vokal ,a"“ bzw. ,0" wir-
ke einer Verwechslung nicht ausreichend entgegen. Eine darlber hinausgehende
Benutzung auch fur die Waren ,Shirts”, die unter der Marke ,Viviane“ vertrieben
werden, sei nicht glaubhaft gemacht, da aus der Marke ,Viviane* (Nr. 717 142)

kein Widerspruch eingelegt worden sei.

Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Erinnerungspru-
ferin den Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch wegen fehlender
Glaubhaftmachung zurtckgewiesen. Zur Begriindung wurde ausgefuhrt, die Be-
nutzung der Widerspruchsmarke ,Vivian“ sei fur die erforderlichen Zeitrdume nicht
bzw. nicht im erforderlichen Umfang glaubhaft gemacht. Die Benutzung der Marke
.Viviane* konne hierfur nicht herangezogen werden, da der kennzeichnende Cha-
rakter der Widerspruchsmarke hierbei verandert sei, weil es sich um unterschiedli-

che Frauennamen handele.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentli-
chen ausgefuhrt, die Benutzung sei fir den erheblichen Benutzungszeitraum von
1997 bis 2004 glaubhaft gemacht, da durch die von der eingetragenen Form
.Vivian“ abweichende zeitweise benutzte Form ,Viviane* der kennzeichnende
Charakter der Widerspruchsmarke nicht verandert werde. Sie legt neue Unterla-
gen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ,Vivian® fur
den Zeitraum 2006 bis 2007 vor.



Die Widersprechende beantragt (sinngeman),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 28. Septem-
ber 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke fir die vom Wi-

derspruch umfassten Waren zu léschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Sache nicht geauf3ert.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Marken-
stelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch be-
zuglich der Waren ,Hosen; Schlipfer; Slips; Unterhosen; Unterwésche” zuriickge-
wiesen hat. Hinsichtlich dieser Waren ist die angegriffene Marke gemaR 8 9 Ab-
satz 1 Nr. 2, 8 42 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zu l6schen, weil sie insoweit
der Widerspruchsmarke so nahe kommt, dass die Gefahr von Verwechslungen
besteht.

Hinsichtlich der Gbrigen vom Widerspruch umfassten Waren ist die angegriffene
Marke nicht nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu l6schen, weil hin-
sichtlich der Waren ,Damenbinden; Girtel fir Damen- und Monatsbinden; Inkonti-
nenzhosen; Monatsbinden; Monatshéschen; Slipeinlagen; Tampons fiur die Ge-
sundheitspflege und chirurgische Zwecke; Windeln, Windelhosen, andere absor-
bierende Hygieneartikel fur Inkontinente; Gurtel fir hygienische, medizinische und
chirurgische Bandagen; Babyhtschenwindeln aus Papier oder Zellstoff; Babywin-
deln aus Papier oder Zellstoff, Babywindeln; Babywindeln aus textilem Material;
Bekleidungsstiucke aus Papier® der angegriffenen Marke die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht gegeben ist.



Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritdtsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad
der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.
Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang;
GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung
der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt zulassig erhoben.

Bei der Entscheidung tiber den Widerspruch kénnen damit nur die Waren bertck-
sichtigt werden, fir die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fur beide Benutzungszeitrdume des 8 43 Abs. 1
MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Wider-
sprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 fur
den Zeitraum innerhalb der letzten funf Jahre vor der Veroffentlichung der Eintra-
gung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen,
namlich fir die Jahre ab Mitte 1997 bis Mitte 2002 sowie nach 8§ 43 Absatz 1
Satz 2 MarkenG flr die Zeit innerhalb der letzten funf Jahre vor der vorliegenden
Beschwerdeentscheidung, namlich von Februar 2003 bis Februar 2008 (vgl. Stro-
bele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 43 Rdn. 4, 7 ff.). Glaubhaft zu machen ist dabei
die Verwendung der Marke fiur die malRgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und
Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muf3 sich eindeutig ergeben, in welcher
Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Be-
nutzung erfolgt ist. (vgl. Strébele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 30, 43 m. w. N.).



Fur die Ware ,Bustenhalter” hat die Widersprechende ausreichende Unterlagen
fur die maligeblichen Benutzungszeitrdume vorgelegt. Den von der Widerspre-
chenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Bus-
tenhalter mit der Widerspruchsmarke ,Vivian“ seit 1997 kennzeichenmalf3ig verse-
hen sind. Dies ergibt sich fir den Zeitraum gem. § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG aus
den im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatzen
vom 8. Juli 2003 und 14. Februar 2005 vorgelegten eidesstattlichen Versiche-
rungen der Frau M... vom gleichen Tage und den beigefligten Kopien
der Verkaufskataloge und Kollektionslisten und den Aufstellungen der Verkaufs-
zahlen fur die Jahre 1997 und 1998. Fiur den weiteren Zeitraum gemal 8 43 Ab-
satz 1 Satz 2 MarkenG ergibt sich dies aus der im Beschwerdeverfahren mit
Schriftsatz vom 31. Oktober 2007 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der
Frau M... vom gleichen Tage und den beigefigten Kopien der Ver-
kaufskataloge und Kollektionslisten und den Aufstellungen der Verkaufszahlen fur
die Jahre 2006 bis 2007. Die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten
Verkaufszahlen von ... Stuck fur den ersten Zeitraum und ... Stick far
den weiteren Zeitraum belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung. Dabei ge-
ben die fur die Jahre ab 1999 bis Mitte 2002 und von 2003 bis 2004 fehlenden
Verkaufszahlen keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzung.
Denn die Benutzungshandlungen missen innerhalb der mafgeblichen Benut-
zungszeitraume erfolgen, sie missen aber nicht den gesamten Zeitraum der funf
Jahre ausflllen, sondern lediglich — ohne dass es auf eine absolute zeitliche
Festlegung ankommt — in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die
Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Grinden des Rechtser-
halts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl. EuG GRUR Int 2005, 47,
49 f. (Nr. 45) - VITAFRUIT; BGH GRUR 1999, 995, 996 — HONKA). Bei der Anga-
be von Umsatzzahlen mul3 daher weder der gesamte funfjahrige Benutzungszeit-
raum abgedeckt noch das letzte Jahr betroffen sein. Vielmehr gentgt die Glaub-
haftmachung einer ernsthaften Markenverwendung fur eine begrenzte (u. U. auch

zuruckliegende) Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (vgl.



Stroble/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 52). Auf die Benutzung mit der Marke ,Viviane*®

kam es daher nicht mehr an.

Die mit der Marke ,Vivian“ benutzte Ware ,Bistenhalter” lI&sst sich unter den Be-
griff ,Miederwaren* des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung
sind diese Waren zu bertcksichtigen (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), da entspre-
chend der erweiterten Minimalldsung — nach der es gerechtfertigt ist, den Kreis der
zu bertcksichtigenden Waren tber das konkrete Produkt hinaus auch auf solche
Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich
gehorend ansieht (vgl. BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. — CYNARETTEN/
Circanetten, Strobele/Hacker, a. a. O. § 26 Rdn. 136 ff. m. w. N.) - nicht allein die
konkrete Miederware (Bustenhalter) zu beriicksichtigen ist, sondern der nachstlie-

gende Oberbegriff (Miederwaren).

Danach ist fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit den von der angegriffenen
Marke ,Vivion“ beanspruchten Waren die Ware ,Miederwaren“ gegenuber zu stel-

len.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte
von einer eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem
eingeschréankten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Die Verwendung
von weiblichen Vornamen ist auf dem Bekleidungssektor insbesondere im Bereich
der Damenunterwasche weit verbreitet (vgl. BGH BIPMZ 1971, 161 - Felina-Britta;
GRUR 1988, 307 - Gaby; BPatG 27 W (pat) 166/97 - ISABELLE T/Isabel in PAVIS
PROMA CD-ROM).

3. Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildli-
chen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den je-
weiligen Gesamteindruck der sich gegenuberstehenden Zeichen an. Dies ent-
spricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmafig in der Form

aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zer-



gliedernden, mdglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Be-
trachtung unterzieht. Zudem ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr grund-
satzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstinmungen der zu vergleichenden Zei-
chen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/
NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden

Marken in ihrem Gesamteindruck verwechselbar &hnlich sind.

Die Vergleichsmarken sind ihrem klanglichen Gesamteindruck nach nahezu iden-
tisch. Sie stimmen in funf von sechs Buchstaben Uberein, der einzige Unterschied
in den Vokalen der Wortenden ,-on“ gegenuber ,-an“ wirkt sich im Klang nur wenig
aus, da sich die beiden dunklen Vokale ,0" und ,a“ vor dem identischen Schluss-
konsonanten ,n“ am ohnehin weniger beachteten Wortende klanglich sehr nahe
kommen. Dies fiihrt dazu, dass die Marken wegen des hohen MaRes an Uberein-

stimmungen in ihrer Gesamtheit sehr ahnlich klingen.

Auch bei einem schriftbildlichen Vergleich, der wegen des im Bekleidungsbereich
allgemein Ublichen Kaufes auf Sicht eine wesentliche Rolle spielt, geht der Unter-
schied in den beiden sehr &hnlich gestalteten Vokalen ,a“ und ,0* am Wortende

unter.

Unter diesen Umstdnden und unter Bericksichtigung des eingeschréankten
Schutzumfangs der Widerspruchsmarke bedarf es eines noch deutlichen Abstan-
des im Bereich der sich gegentuberstehenden Waren, so dass jedenfalls bei identi-
schen und enger ahnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlos-

sen werden kann.

4. Eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter
Bertcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-

zeichnen —insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen
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Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungs-
zweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als ein-
ander erganzende Produkte — so enge Berihrungspunkte aufweisen, dass die be-
teiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnen, sie stammten aus demselben
Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH
GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 — d-c-fix/CD-FIX).
Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergéanzen
konnen, zur Feststellung der Ahnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegen-
seitige Erganzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemein-
samer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstatten nahegelegt wird und
damit auch der Kontrolle und Qualitatsverantwortung desselben Unternehmens
(vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 — ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Waren-
ahnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben koénnte, dass die betroffenen
Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen stammen. Dabei ist fiir die Ahnlichkeit der Waren nicht
die Feststellung gleicher Herkunftsstatten entscheidend, sondern die Erwartung
des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fir die Quali-
tat der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 Canon II).

Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren ,Miederwaren“ der Wider-
spruchsmarke besteht Identitat bzw. enge Ahnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG zu den Waren ,Hosen; Schlipfer; Slips; Unterhosen; Unterwéasche” der
angegriffenen Marke, da sich nach den obengenannten Grundsatzen Gemeinsam-
keiten bei Verwendung, Vertrieb und Verkaufsstatten feststellen lassen (vgl.
Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 51,
m. Sp. zu 27 W (pat) 157/83).

Unter den Eingangs genannten Voraussetzungen ist angesichts der im Klang sehr
ahnlichen Marken der erforderliche erhebliche Warenabstand im Bereich identi-
scher und eng ahnlicher Waren nicht eingehalten, so dass insoweit Verwechs-

lungsgefahr besteht.
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5. Fur die daruber hinaus vom Widerspruch umfassten Waren der angegriffenen
Marke, die samtlich nicht den Grad einer mittleren Waren&ahnlichkeit erreichen,
konnte keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden, so dass die Beschwerde

der Widersprechenden insoweit keinen Erfolg hat.

Bezuglich der Waren ,Inkontinenzhosen; Monatshéschen; Windeln, Windelhosen,
andere absorbierende Hygieneartikel flr Inkontinente” besteht wegen der Unter-
schiede hinsichtlich Beschaffenheit, Verwendungszweck und Vertriebsstatten le-
diglich eine geringe Warenéahnlichkeit, da diese Waren wegen ihrer medizinischen
Zweckbestimmung in Sanitdtshdusern oder Uber entsprechende Fachgeschéfte

angeboten werden.

Die Waren ,Bekleidungsstlicke aus Papier; Babyhdschenwindeln aus Papier oder
Zellstoff; Babywindeln aus Papier oder Zellstoff; Babywindeln; Babywindeln aus
textilem Material* der Widerspruchsmarke weisen ebenfalls einen erheblichen Wa-
renabstand auf, da sie sich tUberwiegend in ihrer Beschaffenheit hinsichtlich des
Ausgangsmaterials sowie im Ubrigen in ihrem Verwendungszweck und hinsichtlich
ihrer Vertriebsstatten deutlich unterscheiden (vgl. Richter/Stoppel a. a. O., S. 51,
m. Sp. zu 27 W (pat) 176/95).

Bezuglich der Waren ,Gurtel fur hygienische, medizinische und chirurgische Ban-
dagen; Damenbinden; Gurtel fir Damen- und Monatsbinden; Monatsbinden; Slip-
einlagen; Tampons fir die Gesundheitspflege und chirurgische Zwecke* ergeben
sich keine BerUhrungspunkte zu den Widerspruchswaren, die den Verkehr zu der
Veranlassung gelangen lieRen, die Waren stammten aus dem gleichen Geschafts-
betrieb (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon lI; Richter/Stoppel a. a. O.,
S. 201 li. Sp. zu 27 W (pat) 6/03; BPatG 26 W (pat) 10/98).
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen Anlass
(8 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb

Ko



