BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 28/00 Verkindet am
25. Oktober 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 36 369

BPatG 154
6.70



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterinnen Martens und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschlul? des
Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle fur Klasse 12,
vom 22. Oktober 1999 aufgehoben, soweit die Léschung der
Marke 396 36 369 wegen des Widerspruchs aus der
Marke 395 39 036 fur die Waren "Teile sowie Zubehdr von neuen

und gebrauchten Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen, namlich

Anhangerkupplungen, Gepécktrager, Skitrager,
Schmutzfanger, Schneeketten, Windabweiser, Kopf-
stuitzen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Lauf-
flachen fur Runderneuerungen von Reifen, Anlasser,
Auspufftopfe, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupen,
Getriebe, Kupplungen, Motoren und Treibriemen fir
Landfahrzeuge, Karosserien, Fahrzeugsitze, Lenkrader,

Rader, Reifen, Radfelgen, Reifenventile, StoRdampfer;

angeordnet worden ist.
Insoweit wird der Widerspruch zuriickgewiesen.

Im Gbrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.



Grinde

Gegen die fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, darunter in der
Klasse 12

"Neue und gebrauchte Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, insbe-
sondere Neu- und Gebrauchtwagen und Teile sowie Zubehdr der
vorgenannten Waren, namlich Anhangerkupplungen, Gepacktra-
ger, Skitrager, Schmutzfanger, Schneeketten, Windabweiser,
Kopfstlitzen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Laufflachen
fur Runderneuerungen von Reifen, Anlasser, Auspufftopfe, Brem-
sen, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupen, Getriebe, Kupplungen, Moto-
ren und Treibriemen fur Landfahrzeuge, Karosserien, Fahrzeug-
sitze, Lenkrader, Rader, Reifen, Radfelgen, Reifenventile, Stol3-

dampfer;"

am 2. Dezember 1996 eingetragene Wortmarke

DAKOTA

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 935 39 036

Docado

die seit dem 4. April 1996 ua. fur die Waren "Fahrzeuge, Apparate zur Beforde-

rung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser" geschutzt ist. Der Widerspruch

richtet sich allein gegen die Waren der Klasse 12 der angegriffenen Marke.



Die Markenstelle hat dem Widerspruch im beantragten Umfang stattgegeben und
die L6schung der angegriffenen Marke bezuglich der Warenklasse 12 angeordnet,
da vor dem Hintergrund gleicher bzw. sehr ahnlicher Waren die Marken in ihrer
verwirrenden klanglichen Ahnlichkeit keinen hinreichenden Abstand mehr zu-

einander einhielten, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Gegen diese Beschlisse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit

dem sinngemalf3en Antrag,

unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses den Widerspruch

zurickzuweisen.

hilfweise mit der Mal3gabe, im Warenoberbegriff der Klasse 12

von "....Kraftfahrzeugen ..." auszugehen.

Sie bezweifelt zum einen die Warenahnlichkeit zwischen Fahrzeugen und Fahr-
zeugteilen, da insoweit ndher spezifizierte Einzelteile einer Sachgesamtheit ge-
genuberstinden, die fir die Sachgesamtheit nicht bestimmend waren, und ist im
Ubrigen der Auffassung, dal3 auch die Marken einen ausreichenden Abstand auf-
wiesen, zumal sie bis auf den Anfangsbuchstaben voéllig unterschiedlich seien und

die angegriffene Marke einen sinnfélligen Begriffsinhalt aufweise.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurtickzuweisen.
Sie halt die Marken fir phonetisch hochgradig &hnlich und ist der Ansicht, dal3
sich auch die Vergleichswaren sehr nahe kommen, da es sich bei den meisten

Fahrzeugteilen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke um solche handele,

die wesensbestimmend fir die Sachgesamtheit Kraftfahrzeug seien; es muisse



davon ausgegangen werden, dall der Verbraucher die Waren in einem

gemeinsamen wirtschaftlichen Kontext sehe und demselben Hersteller zuordne.

Die zulassige Beschwerde ist nur teilweise begriindet.

Nach 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist eine eingetragene Marke im Falle eines Wider-
spruchs zu léschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetragenen Marke
mit &alterem Zeitrang und der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfaRten
Waren fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht einschlief3lich
der Gefahr, dal3 die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Beriicksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Hierzu gehdren insbesondere der
Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das be-
nutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der
Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den damit gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen.

Unter Beachtung dieser Grundsatze besteht vorliegend die Gefahr von Ver-
wechslungen lediglich im Bereich sich gegeniberstehender gleicher Waren. In-
soweit hat die Markenstelle zutreffend ausgefihrt, dal3 bei der warenmafiigen
Ausgangslage an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr zu fordernden
Abstand der Marken zueinander strenge Mal3stabe anzulegen sind, die vorliegend
angesichts eines "insgesamt verwirrend &hnlichen klanglichen Gesamteindrucks"
auf Grund der Ubereinstimmung im tragenden Klanggeriist von Konso-
nantenstruktur und Vokalrotation nicht mehr eingehalten werden. Das gilt auch vor
dem Hintergrund, dal3 sich die Waren ggfls. in einem etwas héheren Preisniveau
bewegen kdnnen (aber nicht missen, da beide Marken von den Oberbegriffen
Fahrzeuge ausgehen und diesen lediglich mit "insbesondere" spezifizieren) und



der Verkehr in solchen Fallen erfahrungsgemall beim Erwerb der Ware auch
deren Kennzeichnungen gréRRere Aufmerksamkeit zukommen laf3t, was indes
vorliegend die Gefahr von Verwechslungen vor allem aus der Erinnerung heraus
nicht zwingend ausschlie3t. Einer solchen Gefahr kann auch der der an-
gegriffenen Marke innewohnende Bedeutungsinhalt nicht ausreichend entgegen-
wirken, da dieser zu einen zu wenig bekannt und augenfallig ist und zum anderen
ohnehin nur erkannt werden kann, wenn das Wort akustisch richtig erfal3t worden
ist, was angesichts der klanglichen Nahe der Marken zueinander aber gerade das

Problem ist.

An dieser Beurteilung andert im tGbrigen auch der Hilfsantrag der Markeninhaberin
nichts, wenn sie die Warenoberbegriffe auf "Kraftfahrzeuge" beschranken will, da
auch diese von den Oberbegriffen der Waren der Widerspruchsmarke umfaf3t

werden.

Anders liegen die Dinge jedoch dort, wo sich nicht mehr identische, sondern le-
diglich ahnliche Waren gegentberstehen, die ggfls. zueinander nochmals in einem
betrachtlichen Abstand stehen. Soweit die Markenstelle hier ohne nahere Prifung
der Einzelwaren von einer engen Ahnlichkeit ausgegangen ist und pauschal
strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt hat, vermag der Senat dem
nicht zu folgen. Ausgangspunkt der Uberlegungen zur Frage der Warenahnlichkeit
ist im vorliegenden Fall zunachst der Umstand, daf’3 sich mit "Fahrzeugen" und
"Fahrzeugteilen” vom Oberbegriff her Sachgesamtheiten und Einzelteile
gegenuberstehen, die flr sich genommen unterschiedlichen Fertigungsstufen
angehoren. Fur die Annahme einer Warenahnlichkeit im Rechtssinne ist dabei
entscheidend, ob nach der Verkehrsauffassung die unter einem bestimmten Zei-
chen angebotenen Gesamterzeugnisse ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und
Verwendungsweise nach, insbesondere aber auch hinsichtlich ihrer regelméaiigen
Fabrikations- und Verkaufsstatten mit den in Vergleich zu setzenden Einzelwaren
so enge Beruhrungspunkte haben, dalR der Schlu3 naheliegt, die Waren
entstammen dem gleichen Geschéftsbetrieb (BPatG, GRUR 1994, 377, 378 -

LITRONIC). Dabei ist es ausreichend, dal3 die Waren unter Kontrolle eines



einzelnen Unternehmens hergestellt sind (EuGH, WRP 1998, 1165, 1167 -
Canon). Bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen weil3 der Verkehr zwar, daf3
nicht alle Teile vom jeweiligen Hersteller selbst gefertigt werden. Er geht jedoch
davon aus, dal3 der Hersteller die Kontrolle tGber die konstruktiv wie sicherheits-
technisch wesensbestimmenden Teile ausiibt und nimmt insoweit nicht nur eine
Zuordnung zu einem wirtschaftlichen Verband vor, sondern vertraut auch darauf,
dal3 der Hersteller der Sachgesamtheit die Fertigung wesensbestimmender
Einzelteile durch Dritte Uberwacht und den Qualitdtsansprichen seiner Endkon-
trolle unterzieht. Diese Zuordnung bewirkt aber, dal3 solche Waren dann in einem
engen wirtschaftlichen Zusammenhang gesehen und bei gleicher oder ahnlicher

Kennzeichnung einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden.

Stehen sich Fahrzeuge und Fahrzeugteile lediglich im Oberbegriff gegenuber, ist
regelmalig davon auszugehen, dal3 die fur die Sachgesamtheit wesensbestim-
menden Teile mitumfal3t sind, und deshalb von einer Warenahnlichkeit ausge-
gangen werden kann. Da vorliegend die Teile jedoch durch "namlich" konkretisiert
sind, ist grundsatzlich fiur jede Einzelware eine gesonderte Prifung durchzufihren,
ob sie die Kriterien der Wesensbestimmtheit erfullt. Davon kann vorliegend
allerdings aus folgendem Grund abgesehen werden:

a) Soweit die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeflhrten
Einzelwaren sich als fur die Sachgesamtheit "Fahrzeuge" konstruktiv wie
sicherheitstechnisch relevante Teile darstellen (wie das zB bei Motoren,
Karosserien, Bremsen usw. der Fall ist), richten sie sich als Einzelwaren
ausschliel3lich an den Fachverkehr, der aber bekanntlich Kennzeichnungen
von Waren mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit begegnet.
Hinzukommt, dal3 in diesem Bereich die Geschafte regelmaRig schriftlich
und edv-maRig abgewickelt werden, so dal3 die klangliche Annaherung der
Marken hier weniger stark ins Gewicht fallt, da die Zahl der mundlichen
Benennungen erheblich eingeschréankt ist. Kommen insoweit dann die Un-
terschiede der Marken starker zum Tragen als ihre Ubereinstimmungen,

kann im Ergebnis die Gefahr von Verwechslungen fur diese beteiligten



b)

Verkehrskreise und die diese betreffenden Waren noch ausgeschlossen

werden.

Soweit von den Fahrzeug- und Zubehorteilen auch Endverbraucher ange-
sprochen werden (wie zB Schneeketten, Schmutzfanger, Windabweiser
usw.) ist fur den Senat bereits zweifelhaft, ob diese Waren nach den auf-
gezeigten Kriterien Uberhaupt noch in den Ahnlichkeitsbereich fallen. Un-
terstellt man auch insoweit eine Warenahnlichkeit liegt aber zumindest eine
ausgepragte Warenferne vor, die im gesetzlichen System der Wechselwir-
kung zwischen Waren- und Markenédhnlichkeit bewirkt, da? die Anforde-
rungen an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr einzuhaltende
Markenabstand auf ein Minimum reduziert werden. Reichen insoweit aber
schon geringfugige Unterschiede der Marken aus, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschliel3en, kann vorliegend mit Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dal3 auch der Endverbraucher als ohnehin verstandiger,
durchschnittlich informierter und marktbewu3t agierender Verkehrsteilneh-

mer die Marken ohne weiteres auseinanderhalten wird.

Im Ergebnis konnte die Beschwerde daher nur im Umfang des Ausspruches im

Tenor Erfolg haben und war im Ubrigen zurtickzuweisen.

Der Senat sieht jedoch keinen Grund, einem der Beteiligten gemal § 71 Abs 1

MarkenG Kosten unter Billigkeitsgesichtspunkten aufzuerlegen.

Stoppel Martens Schwarz-Angele

pro



