28 W (pat) 64/10 Verkindet am
18. Mai 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 305 68 572

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 18. Mai 2011 durch die Richterin Martens, den

Richter Schwarz und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der aus der Marke EU 4281 713 Wider-

sprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 24. Marz 2006 veroffentlichte Eintragung der fir die nachfolgend
aufgefuhrten Waren der Klassen 14, 18, 24 und 25

.Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Perlen; Uhren und
Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren,

soweit in Klasse 14 enthalten;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse
18 enthalten; H&aute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vor-

genannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten;



Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett-
und Tischdecken; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren,

soweit in Klasse 24 enthalten;

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und

Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten®

angemeldeten Wortmarke

MAXXI

ist aus der prioritatsalteren EU-Marke 4 281 713

Maxi Blue

Widerspruch erhoben worden, die fur die nachfolgend aufgefihrten Waren der
Klassen 18, 24 und 25

,Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Taschen, Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme.

Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten.

Bekleidungsstuicke, Schuhe, Stiefel, Hausschuhe, Kopfbedeckungen®

seit dem 15. Mai 2006 eingetragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss des Erstprifers vom 13. Marz 2008 wegen des Widerspruchs aus der
EU-Marke 4 281 713 die teilweise Loschung der angegriffenen Marke angeordnet,
und zwar fur die Waren der Klassen 18, 24 und 25. Im Ubrigen wurde der

Widerspruch aus dieser Marke zurickgewiesen. Auf die Erinnerung der Mar-



keninhaberin ist diese Entscheidung aufgehoben worden. Insoweit hat der
Erinnerungsprifer in seinem Beschluss vom 13. Januar 2010 eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen unter jedem Gesichtspunkt verneint

und den Widerspruch zurtuckgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie damit
begriindet, die Vergleichszeichen héatten fir identische bzw. hochgradig ahnliche
Waren in den Klassen 18, 24 und 25 Schutz. Eine Ahnlichkeit sei auch zu den
Waren der Klasse 14 gegeben, da Modeschmuck auf Waren im Bekleidungs-
bereich abgestimmt angeboten werde. Ausgehend von einer normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde der Gesamteindruck der alteren
Marke nicht von beiden Bestandteilen, sondern von "Maxi“ allein gepragt, da
.Blue* im Modebereich eine rein beschreibende Funktion als Farbangabe besitze.
Es sei nicht zutreffend, wenn der Erinnerungsprifer den Begriff ,Maxi“ als
kennzeichnungsschwach einstufe, denn er sei kein Synonym fir RoOcke einer
bestimmten Lange. Das angegriffene Zeichen stehe somit dem Bestandteil ,Maxi*
allein gegenuber und halte den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke
nicht ein, da die einzige Abweichung in der Buchstabenverdopplung dem Verkehr
nicht auffalle. Die Beschwerde sei auch unter dem Gesichtspunkt des Vorliegens
einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begrindet, denn ,Maxxi“ nehme in
der Anmeldemarke eine selbstandig kennzeichnende Stellung im Sinne der
Thomson-Life-Doktrin ein, die auch fur den Fall anzuwenden sei, wenn wie
vorliegend der Bestandteil einer alteren Marke in ein jlingeres Einwortzeichen

ubernommen wird.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. Marz 2008 und vom 13. Ja-

nuar 2010 aufzuheben und die angegriffene Marke MAXXI



30568572 wegen des Widerspruchs aus der Marke EU
4 281 713 zu léschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Sie tritt den Ausfihrungen der Widersprechenden in jeder Hinsicht entgegen und
halt eine Verwechslungsgefahr unter keinem Gesichtspunkt flr gegeben. Die
Eintragung des A&lteren Zeichen beruhe auf der Kombination der beiden
Bestandteile ,Maxi“ und ,Blue”, in Alleinstellung sei ,Maxi“ daher nicht schutzfahig.
Folglich konne bei der Ahnlichkeitsprifung der Bestandteil ,Maxi“ der Wider-
spruchsmarke nicht allein der Anmeldemarke gegenubergestellt werden und somit
auch keine Verwechslungsgefahr begriinden. Die Anwendung der Thomson-Life-
Rechtsprechung komme vorliegend nicht in Betracht, erst recht nicht in

~=umgekehrter Konstellation*.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg,
da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i.S.v. §42
Abs. 2 Nr. 1, 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Berlcksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls umfassend vorzuneh-
men. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der
Waren-/Dienstleistungsidentitat oder -ahnlichkeit, der Markenidentitat oder
-ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen



durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH
GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr.27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238
(Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006,
859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Nach diesen Grundséatzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-
lich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu befirchten und dem Wi-
derspruch schon aus diesem Grund der Erfolg zu versagen. Daher kann letztlich
dahinstehen, ob der in der mundlichen Verhandlung erstmals erhobene Nicht-
benutzungseinwand ebenfalls zur Zurtickweisung des Widerspruchs gefuhrt hatte.
Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, der Nichtbenutzungseinwand misse
als verspétet zurtickgewiesen werden, was aber angesichts der Tatsache, dass
erst am Tag der mundlichen Verhandlung (18. Mai 2011) die Benutzungsschonfrist
nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG endete und somit erst im Termin das schrift-
satzlich bereits angeklndigte Bestreiten der Benutzung zulassig war, zweifelhaft

erscheint.

Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von der Registerlage ausgeht
und im Umfang der beanspruchten Waren Warenidentitat unterstellt, scheidet eine
Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Kennzeichnungen aus. Als
Abnehmer der beiderseitigen Waren kommen vorliegend allgemeine Verkehrs-
kreise in Betracht, wobei auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist. Bei der Beurteilung
der Ahnlichkeit von Vergleichsmarken sind die sich gegeniiberstehenden
Kennzeichen als Ganzes zu bericksichtigen und in ihrem Gesamteindruck
miteinander zu vergleichen (vgl. EuGH, MarkenR 2007, 315, Rdn. 41 — Limon-
cello; BGH GRUR 2008, 1002, Rdn. 23 — Schuhpark). Die Widerspruchsmarke
mag in ihrer Gesamtheit origindr und mangels Anhaltspunkte fir einen durch
Benutzung erhéhten Schutzumfang tber eine durchschnittliche Kennzeichnungs-

kraft verfigen. Dies gilt jedoch nicht fir die Beurteilung ihrer einzelnen



Bestandteile, denen jeweils nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Denn
das Zeichenelement ,Blue* besitzt auf dem vorliegenden Warengebiet als
Farbangabe glatt beschreibenden Charakter. Soweit die Widersprechende die
Auffassung vertritt, kennzeichnender Bestandteil der &lteren Kombinationsmarke
sei ,Maxi“, kann ihr schon deshalb nicht gefolgt werden, weil es sich insoweit im
Textilbereich um einen sachbezogenen Begriff handelt, der als Teil gangiger
Bezeichnungen wie ,Maxikleid, Maxilange“ oder ,Maxilook” von der allgemeinen
GrolRenangabe ,Maximum, maximal® abgeleitet ist. Im Ergebnis ist somit eine
erhebliche Kennzeichnungsschwache der einzelnen Markenbestandteile festzu-
stellen, so dass keiner der Bestandteile bereits aus Rechtsgriinden den
Gesamteindruck der alteren Marke pragen kann. Vielmehr beruht die Eintragung
der Widerspruchsmarke offensichtlich auf der Kombinationswirkung ihrer Ein-
zelbestandteile. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden fiihrt auch nicht die
Stellung von ,Maxi* am Zeichenanfang dazu, dass dieser Bestandteil heraus-
gegriffen und isoliert der jungeren Marke gegenibergestellt werden kann. Fir eine
dahingehende Verkehrsauffassung, dass dem am Zeichenanfang stehenden Wort
ohne Rucksicht auf seine Unterscheidungskraft eine dominante Stellung zukommt,

hat der Senat keine Feststellungen treffen konnen.

Daher scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ebenso aus, wie An-
haltspunkte fiir eine Ubereinstimmung der Vergleichszeichen im weiteren Sinn
fehlen. Die von der Widersprechenden zur Starkung ihrer Rechtsposition
herangezogene Thomson-Life-Rechtsprechung kann dem Widerspruch schon
deshalb nicht zum Erfolg verhelfen, da eine selbstdndig kennzeichnende Stellung
des Bestandteils ,Maxi* innerhalb der alteren Kennzeichnung wegen seiner
Kennzeichnungsschwéache nicht festgestellt werden kann. Vielmehr grindet sich
die Eintragung der Widerspruchsmarke auf die Kombinationswirkung ihrer fur sich
gesehen beschreibenden Bestandteile. Daher ist die weitere von der Wider-
sprechenden aufgeworfene Frage, ob die Thomson-Life-Mal3stabe auch fur die
vorliegend gegebene ,umgekehrte* Konstellation zugrunde gelegt werden kann,

nicht entscheidungsrelevant.



Dementsprechend war die hierzu von den Beteiligten angeregte Rechts-
beschwerde nicht zuzulassen, da weder Uber eine Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden war (8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshof erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Eine Aussetzung des Verfahrens und eine Vorlage der aufgeworfenen Frage-
stellung zur Vorabentscheidung an den EuGH kam ebenfalls nicht in Betracht.
Vielmehr war auf der Grundlage der hochstrichterlichen Rechtsprechung im
vorliegenden Einzelfall zu entscheiden, ob die tatsachlichen Voraussetzungen fir
eine Loschung der jungeren Marke gegeben sind, wobei es auf die von den

Beteiligten aufgeworfene Rechtsfrage nicht ankam.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher zurickzuweisen. Fur eine
Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgriinden besteht keine Veranlassung (8 71
Abs. 1 MarkenG).

Martens Schwarz Hartlieb

Me



