28 W (pat) 100/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 307 63 884

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. August 2011 unter Mitwirkung der Richterin Martens sowie der Richter
Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die als Kennzeichnung fur die nachfolgend aufgefihrten Waren der Klas-
sen 3, 7und 8

" Schleifmittel; Schleifpapier; Poliercreme, Polierfliissigkeit; Poliermittel;
Schleifmaschinen; Schleifscheiben (Maschinenteile); Poliermaschinen
und Poliergerate (elektrisch);

Schleifgerate (handbetétigt); Schleifscheiben (als Handwerkzeuge)"

eingetragene Wortmarke

RODIS

wurde Widerspruch aus der prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke 4 543 138

RHODIUS



eingelegt, die fur die nachfolgend aufgefihrten Waren der Klasse 3, 7 und 8

~Schleifmittel; Teile und Zubeh6ér zu Maschinen, namlich Schleifwerk-
zeuge, Schleifkdrper, Schleifscheiben, Trennscheiben, Schrubbschei-
ben, Lamellenschleifscheiben, Facherschleifscheiben sowie Schleifmittel
auf Unterlage; Schleifgerate (handbetatigt); Schleifscheiben (Handwerk-

zeuge)"

geschutzt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch zunachst zuriickgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden
hin dann aber die angegriffene Marke wegen bestehender Verwechslungsgefahr
in vollem Umfang gel6scht. Zur Begrindung wurde ausgefihrt, aufgrund der vor-
handenen Warenahnlichkeit hielten die beiden Vergleichsmarken zumindest in
klanglicher Hinsicht nicht den erforderlichen Abstand ein, um die Gefahr von Ver-

wechslungen sicher ausschlie3en zu kénnen.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Begrin-
dung tragt sie vor, es fehle bei sprachregelgeméaler Aussprache bereits an einer
relevanten phonetischen Ahnlichkeit der beiden Marken, da der Vokal ,U* in der
Widerspruchsmarke betont werde und einen klanglichen Laut besitze. AuRerdem
wlrden die unter der angegriffenen Marke vertriebenen Produkte im Gegensatz zu
den Waren der Widerspruchsmarke ausschlie3lich an Fahrzeug- und Industrie-
lackierer geliefert, weshalb eine Verwechslungsgefahr auch unter diesem Ge-

sichtspunkt ausscheide.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt sinngemas,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 28. Mai 2010

aufzuheben und den Widerspruch zurtickzuweisen.



Die Widersprechende ist der Beschwerde entgegengetreten und hat zur Begrin-
dung auf die ihrer Meinung nach zutreffende Wirdigung in dem angefochtenen
Beschluss verwiesen. Angesichts identischer oder auf3erst ahnlicher Vergleichs-
waren und der schriftbildlichen und klanglichen Ahnlichkeit der Markenworter

konne eine Verwechslungsgefahr keinesfalls ausgeschlossen werden.

Sie beantragt sinngeman,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da zwischen den Ver-
gleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen i. S. v. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
besteht.

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die mit ihr gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen im Hinblick auf ihre betriebliche Herkunft fur die Verbrau-
cher sicher von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. Dadurch
bietet sie fur den Verkehr die Gewahr dafir, dass die mit ihr gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
hergestellt bzw. erbracht wurden, das dann auch ggf. fir ihre Qualitat verantwort-
lich gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f.
- TRAVATAN/TRIVASTAN). Diese Herkunftsfunktion wird beeintrachtigt, wenn
Marken einander verwechselbar ahnlich sind und die beteiligten Verkehrskreise
deshalb irrtimlich annehmen kénnen, die in Frage stehenden Waren oder Dienst-
leistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbun-

denen Unternehmen. Die Priufung, ob eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne



gegeben ist, erfolgt unter Bertcksichtigung aller Umstande des konkreten Einzel-
falls, insbesondere der Ahnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Ver-
gleichsmarken. Daneben ist aber vor allem auch die Kennzeichnungskraft der
prioritatsalteren Marke fir die kollisionsrechtliche Beurteilung von mal3geblicher
Bedeutung. Die einzelnen Faktoren sind dabei zwar zunachst voneinander unab-
hangig zu beurteilen, dann aber in der kollisionsrechtlichen Gesamtwirdigung in
einer Art von Wechselbeziehung zu bewerten, so dass beispielsweise bei einem
hoheren Grad der Warenéhnlichkeit eine Verwechslungsgefahr bereits bei einem
weniger ausgepragten Grad der Markenahnlichkeit vorliegen kann und umgekehrt
(vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Rdn. 18 f. — PICASSO; BGH WRP 2006, 92,
93, Rdn. 12 — coccodrillo; sowie Hacker in Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 9
Rdn. 32 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einem normalen

Schutzumfang des Widerspruchszeichens auszugehen.

Die Vergleichszeichen beanspruchen identische bzw. hochgradig ahnliche Pro-
dukte, so dass sich im Hinblick auf die Marken&hnlichkeit hohe Anforderungen an
den Abstand ergeben, den das angegriffene Zeichen zum Widerspruchszeichen
einzuhalten hat, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschliel3en. Soweit von
der Beschwerdefihrerin die vermeintlich unterschiedlichen Vertriebsmodalitaten
der gegenseitigen Waren hervorgehoben wurden, vermag dieser Hinweis bereits
deshalb kein anderes Ergebnis zu begrinden, da in der kollisionsrechtlichen Be-
urteilung nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschlief3lich von der Registerlage und

nicht vom tatsachlichen Marktauftritt der Parteien auszugehen ist.

Die Ahnlichkeit von Vergleichsmarken ist anhand ihres klanglichen und schriftbild-
lichen Eindrucks sowie — soweit vorhandenen — ihres jeweiligen Sinngehalts zu
ermitteln. Dabei kann eine relevante Annaherung bzw. Ubereinstimmung in einer
der genannten Beurteilungsparameter ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr
I. S.v. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begriinden (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414



[Rz. 21] - SIR/ZIRH), soweit ihnen beim Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen
eine zur Begrindung des erforderlichen Grades der Zeichenéhnlichkeit hinrei-
chende Bedeutung zukommt (vgl. EuUGH GRUR 2006, 237, 239 - Picaro/Picasso).

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die beiden Markenworter letztlich nur
durch den zusatzlichen Buchstaben ,U* am Wortende des Widerspruchszeichens,
da der Konsonant ,H* am Wortanfang der Widerspruchsmarke ohne hérbare Aus-
wirkungen bleibt. Auch der zuséatzliche Vokal ,U“ am Wortende entfaltet keine
pragnante Auswirkung, stattdessen wird der phonetische Gesamteindruck der
Vergleichsmarken durch die Ubereinstimmungen in den ersten vier Buchstaben
und dem Wortabschluss dominiert. Die Buchstabenfolge ,R-O-D-I* dominiert den
Klangeindruck der Markenworter und vermittelt ihnen damit ein tbereinstimmen-
des, ungewohnliches Klangbild, so dass der am Wortende der Widerspruchs-
marke angeordnete Vokal ,U“ kein eigenstandiges Gewicht mehr entwickeln kann.
Dadurch sind die Vergleichsmarken im klanglichen Gesamteindruck einander der-
art stark angenahert, dass der vorhandene einzige Unterschied von den ange-
sprochenen Verkehrsteilnehmern leicht tGberhért werden kann, zumal die Verbrau-
cher nur selten die Moéglichkeit haben werden, die Marken im Verkehr unmittelbar
miteinander vergleichen zu kdnnen, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der er-
fahrungsgemal eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen mus-
sen (Hacker, a.a. O., 89 Rdn. 179 m. w. N.). Angesichts der durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der teilweisen Identitat und im Ub-
rigen hochgradigen Ahnlichkeit der gegenseitigen Waren ist die klangliche Ahn-
lichkeit der Kollisionszeichen damit zu ausgepragt, um eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr i. S. v. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschliel3en zu kénnen, da
die klangliche Wiedergabe der Marken auf dem hier relevanten Warensektor nicht
nur von untergeordneter Bedeutung ist. Angesichts ihres Charakters als
Phantasiebegriffe reichen auch die abstrakten semantischen Unterschiede nicht
aus, um die klangliche Ahnlichkeit zu neutralisieren, da die Verbraucher den Mar-

kenwortern keine bestimmte Bedeutung zuordnen werden. Die Beschwerde der



Markeninhaberin war deshalb zurtickzuweisen. Fir eine Auferlegung von Kosten

aus Billigkeitsgriinden bestand keine Veranlassung (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht
entscheidet Uber Beschwerden in Markensachen grundsatzlich ohne mindliche
Verhandlung (8 69 MarkenG). Eine mundliche Verhandlung findet nur statt, wenn
sie von einem Beteiligten beantragt wird, Beweis erhoben werden soll oder wenn
der zur Entscheidung berufene Senat eine solche fur sachdienlich halt. Im vorlie-
genden Fall hat die Beschwerdefuhrerin keinen Antrag auf Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung gestellt und auch der Senat hat eine solche nicht fur
sachdienlich erachtet. Auf den entsprechenden Hilfsantrag der Beschwerdegegne-
rin kommt es nicht an, weil dieser Antrag nur fur den Fall gestellt worden war, dass

der Senat ihren Antragen nicht bereits im schriftlichen Verfahren stattgeben sollte.

Martens Schwarz Schell

Bb



