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TE OGH 2016/1/12 34R148/15g

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 12.01.2016

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marken AT 276459 und
AT 276458 Uber die Rekurse der Antragsgegner gegen die Beschllisse der Rechtsabteilung des Patentamts vom
16.6.2015, WM 63/2014-7, -8, -9 und -10, und WM 64/2014-7, -8, -9 und -10, in nicht 6ffentlicher Sitzung den

Beschluss
gefasst:
Spruch

1. Die Rechtsmittelverfahren34 R 148/15g und 34 R 149/15d werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden;
fihrendes Verfahren ist 34 R 148/15g.

2. Den Rekursen der Antragsgegner wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands Ubersteigt EUR 30.000,--.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulassig.

Text

Begrindung

Die Antragstellerin beruft sich auf drei Marken, und zwar:

a) ihre internationale Wortbildmarke CTM 6601091 (Registrierungsdatum 10.12.2008):

eingetragen fur die Warenklasse

3

(Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; ParfUmeriewaren, atherische Ole,
Mittel zur Korper- und Schénheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel);

b) ihre internationale Wortmarke CTM 5682141 (Registrierungsdatum 29.1.2008):

1 MILLION,
eingetragen fur die Warenklasse

3

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; [Schleifpraparate] Seifen; Parfumeriewaren,
atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; und

) die Wortmarke CTM 7220461 (Registrierungsdatum 5.6.2009):
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LADY MILLION,
eingetragen fur die Warenklassen

3

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen;Parfimeriewaren, Deodorants flr
den personlichen Gebrauch, dtherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, Haarwésser; Zahnputzmittel;
18

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle;
Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstdcke; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren);

25

Bekleidungsstticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Sie widersprach

a) der Wortbildmarke (angegriffene Marke) AT 276459 (Prioritat vom 30.10.2013):

b) der Wort-Marke AT 276458 (zweite angegriffene Marke; Prioritat vom 30.10.2013):
TWENTY MILLION,
die jeweils fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen

3

Seifen; Parfums, Parflimerien, dtherische Ole; Kérper- und Schénheitspflegepraparate; Haarwdésser; Zahnputzmittel;
Kunstnagel; Nagelspitzen; Klebstoffe und sonstige Praparate zur Befestigung von Kunstnageln und Nagelspitzen;
Nagelaufbaupflege; Nagelpflegemittel; Nagellacke; Klebstoffe fir kosmetische Zwecke; kiinstliche Nagel;
Nagelaufkleber;

5

Hygieneprodukte fur den personlichen Gebrauch, ausgenommen Kosmetikartikel; pharmazeutische Erzeugnisse;
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Lebensmittel fr medizinische oder veterindrmedizinische Zwecke;
Nahrungserganzungsmittel;

9

Tontrager; Musikdateien zum Herunterladen; Schallplatten;

14

Amulette, Anstecknadeln, Armbander, Broschen, Halsketten, Ketten, Medaillons, Ringe, Schmuckwaren, Juwelierwaren,
Haarschmuck, Schmuck fur kiinstliche Nagel;

25

Bekleidungsstulicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

35

Einzel-, Gro3- und Internethandelsdienstleistungen in Bezug aufkosmetische Erzeugnisse, Kunstnagel, Nagelspitzen,
Nagellacke, Klebstoffe zur Befestigung von Kunstnageln, Nagelaufbaupflege, Bekleidungsstiicke, chemische
Erzeugnisse, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Waren des Gesundheitswesens, Parfums, Kérper-
und Schénheitspflegepraparate, Schmuckwaren, Bekleidungsartikel, Tontrager und Datentrager.

eingetragen wurden.

Die angegriffenen Marken seien wegen der Waren- und Dienstleistungsidentitdt und/oder -ahnlichkeit zur
Verwechslung mit den Widerspruchsmarken geeignet.

Das Patentamt gab den Widersprichen teilweise Folge und hob die Registrierung beider Marken in Bezug auf alle
Waren der Klassen 3, 5, 14 und die Dienstleistungen der Klasse 35 bis auf jene des Einzel-, GroB- und Internethandels
in Bezug auf Bekleidungsartikel und Ton- und Datentrager auf; in Bezug auf die Waren der Klasse 9 und 25 blieben die
angegriffenen Marken (ebenfalls) bestehen (zur Ubersichtlichkeit ist der aufrecht gebliebene Umfang der Waren und
Dienstleistungen oben durch Fettdruck hervorgehoben).



Zudem wies das Patentamt den Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren
(betreffend die Widerspruchsmarke CTM 5682141, Wortmarke 1 MILLION) ab, weil der Widerspruch auf diese Marke,
fur die eine Benutzung erst gar nicht behauptet worden sei, von Vornherein nicht gestitzt habe werden kénnen. Diese
Marke bleibe bei der Beurteilung des Widerspruchs aul3er Betracht.

Die Wortbildmarke 1 MILLION (CTM 6601091) sei hingegen im Gebiet der Republik Osterreich ernsthaft benutzt

worden.

Zur Verwechslungsgefahr fihrte das Patentamt aus, dass in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 eine
Warenéahnlichkeit und/oder -identitdt bestehe. Bei der Klasse 14 bestehe eine Ahnlichkeit, weil Schmuckwaren
gemeinsam mit Kosmetika und Kérperpflegemittel vermarktet wiirden; der Vertriebsweg sei derselbe. Dies gelte auch
fur die Dienstleistungen der Klasse 35 bis auf Einzel-, Gro3- und Internethandelsdienstleistungen in Bezug auf
Bekleidungsartikel, Tontrager und Datentrager. In der Gesamtbewertung sei das gemeinsam kennzeichnende Element
der streitverfangenen Marken der Bestandteil ,Million” und diese Gemeinsamkeit fihre zur Verwechslungsgefahr in

Bezug auf die im Spruch genannten Waren und Dienstleistungen.

Gegen diese Beschllsse richten sich die Rekurse der Antragsgegner mit den Antragen, die Widerspriche der

Antragstellerin abzuweisen, in eventu werden Aufhebungsantrage gestellt.
Die Antragstellerin beantragt jeweils, dem Rekurs keine Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung

Die Rekurse sind nicht berechtigt.

1. GemalR§ 187 ZPO, den heranzuziehen das Rekursgericht - auch trotz des Fehlens einer allgemeine
Verweisungsnorm in nach 8 139 PatG iVm 8 77c Abs 1 MSchG anzuwendenden AuBerstreitgesetz - keine Bedenken hat
(dogmatisch ist in Bezug auf § 12 Abs 2 Aul3StrG ein GroRen- oder ein Analogieschluss zu ziehen; vgl RIS-Justiz
RS0035344 [flr das Insolvenzverfahren]), kann der Senat Verfahren verbinden, die zwischen den namlichen Personen
gefuhrt werden, wenn dadurch zum Beispiel die Kosten und der Aufwand vermindert werden. Die verbundenen
Verfahren kénnen auch durch ein gemeinschaftliches Urteil entschieden werden (8 404 Abs 2 ZPO). Die Anwendung
dieser Bestimmungen ist nicht auf das Verfahren erster Instanz beschrankt (vgl Schragel in Fasching/Konecny2 8§ 187
ZPO Rz 2; RIS-JustizRS0037216).1. GemaR Paragraph 187, ZPO, den heranzuziehen das Rekursgericht - auch trotz des
Fehlens einer allgemeine Verweisungsnorm in nach Paragraph 139, PatG in Verbindung mit Paragraph 77 c, Absatz
eins, MSchG anzuwendenden Aulerstreitgesetz - keine Bedenken hat (dogmatisch ist in Bezug auf Paragraph 12,
Absatz 2, AuBStrG ein GrofRen- oder ein Analogieschluss zu ziehen; vergleiche RIS-Justiz RS0035344 [fur das
Insolvenzverfahren]), kann der Senat Verfahren verbinden, die zwischen den namlichen Personen gefuhrt werden,
wenn dadurch zum Beispiel die Kosten und der Aufwand vermindert werden. Die verbundenen Verfahren kénnen
auch durch ein gemeinschaftliches Urteil entschieden werden (Paragraph 404, Absatz 2, ZPO). Die Anwendung dieser
Bestimmungen ist nicht auf das Verfahren erster Instanz beschrankt vergleiche Schragel in Fasching/Konecny2
Paragraph 187, ZPO Rz 2; RIS-Justiz RS0037216).

Die Voraussetzung der Verbindung zur gemeinschaftlichen Entscheidung erachtet das Rekursgericht - neben der
evidenten Parteienidentitaten - schon alleine dadurch als gegeben, weil die Entscheidung im gegebenen Fall durch ein
Rechtsmittel bekampft werden kdnnte.

2.1 Far die Antragsgegner sei das Verfahren mangelhaft, weil es wegen des Léschungsantrags (wegen Nichtbenutzung)
gegen die Wortmarke 1 MILLION zu unterbrechen gewesen ware.

2.2 Dieser Ansicht ist nicht zu folgen: Der Unterbrechungsbestimmung des 8 25 Abs 2 Z 1 Aul3StrG liegt ein
verfahrensékonomischer Gedanke zugrunde, weil bei Parteienidentitat zivilgerichtliche/verwaltungsrechtliche
Entscheidungen in Vorfragen Bindungswirkung in einem Folgeprozess haben. Eine Unterbrechung des Rechtsstreits ist
aber nur beim Vorliegen von Prajudizialitat zulassig (Rechberger in Rechberger AulRStrG2 § 25 Rz 9; vgl auch Fucik in
Rechberger4 § 190 ZPO Rz 2; Schragel in Fasching/Konecny2 §8 190 ZPO Rz 1).2.2 Dieser Ansicht ist nicht zu folgen: Der
Unterbrechungsbestimmung des Paragraph 25, Absatz 2, Ziffer eins, AuBRStrG liegt ein verfahrensékonomischer
Gedanke zugrunde, weil bei Parteienidentitat zivilgerichtliche/verwaltungsrechtliche Entscheidungen in Vorfragen
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Bindungswirkung in einem Folgeprozess haben. Eine Unterbrechung des Rechtsstreits ist aber nur beim Vorliegen von
Prajudizialitat zulassig (Rechberger in Rechberger Aul3StrG2 Paragraph 25, Rz 9; vergleiche auch Fucik in Rechberger4
Paragraph 190, ZPO Rz 2; Schragel in Fasching/Konecny2 Paragraph 190, ZPO Rz 1).

In diesem Zusammenhang verkennen die Rekurswerber, dass nur die Wortmarke 1 MILLION vom Ldschungsantrag
betroffen ist; diese Widerspruchsmarke hat das Patentamt bei seiner Beurteilung der Verwechlungsgefahr ohnedies
auBer Betracht gelassen. Selbst wenn diese Wortmarke geléscht werden sollte, hat dieser Umstand keine Folgewirkung
auf die Bestandigkeit der anderen Widerspruchsmarken. In diesem Zusammenhang kann daher keine Prajudizialitat
gesehen werden.

3.1 Das Verfahren vor dem Patentamt sei auch mangelhaft, weil sich die Entscheidung des Patentamts in wesentlichen
Punkten ausschlielRlich auf eine fremdsprachige (englische) Urkunde, ndmlich das Affidavit (Beilage ./B des Akts des
Patentamts) stitze. Nach der Rechtsprechung des OGH bewirke die Bericksichtigung fremdsprachiger (nicht
Ubersetzter) Urkunden nur dann keine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, wenn diese Urkunden durch weitere Beweise
erganzt werden. Dies sei im konkreten Fall nicht erfolgt. Die zudem vorgelegten Rechnungen wirden die
Widerspruchsmarken auch nicht nennen; es seien nur die Positionen der Marken PRADA, VALENTINA und andere
Marken des Unternehmens PACO RABANNE aufgelistet.

3.2 Diese Darstellung eines Formmangels einer nicht in der Gerichtssprache vorliegenden Urkunde greift zu kurz. Denn
es liegt auch dann kein Verfahrensmangel vor, wenn das Erstgericht (die erstinstanzliche Behorde) selbst und die
Gegenpartei sprachkundig sind und aufgrund der leichten Verstandlichkeit der Urkunde trotz Fremdsprachigkeit davon
auszugehen ist, dass auch die Rechtsmittelinstanz diese verstehen wird. In diesem Fall ist es eine Frage der
Beweiswirdigung, welche Beweiskraft der Urkunde zukommt. Allféllige Fehler sind in der Beweisriige geltend zu
machen, die die Antragsgegner aber nicht erhoben haben (vgl Kodek in Fasching/Konecny2 & 85 ZPO Rz 96 ff;
Sengstschmid, Fremdsprachige Beweisurkunden im Zivilverfahren, OBl 2015/13 mwN). Ebensowenig haben sie explizit
behauptet, den Inhalt der Urkunde nicht zu verstehen.3.2 Diese Darstellung eines Formmangels einer nicht in der
Gerichtssprache vorliegenden Urkunde greift zu kurz. Denn es liegt auch dann kein Verfahrensmangel vor, wenn das
Erstgericht (die erstinstanzliche Behdrde) selbst und die Gegenpartei sprachkundig sind und aufgrund der leichten
Verstandlichkeit der Urkunde trotz Fremdsprachigkeit davon auszugehen ist, dass auch die Rechtsmittelinstanz diese
verstehen wird. In diesem Fall ist es eine Frage der Beweiswlrdigung, welche Beweiskraft der Urkunde zukommt.
Allféllige Fehler sind in der Beweisrilige geltend zu machen, die die Antragsgegner aber nicht erhoben haben vergleiche
Kodek in Fasching/Konecny2 Paragraph 85, ZPO Rz 96 ff; Sengstschmid, Fremdsprachige Beweisurkunden im
Zivilverfahren, OBl 2015/13 mwN). Ebensowenig haben sie explizit behauptet, den Inhalt der Urkunde nicht zu
verstehen.

Im Wesentlichen enthdlt die englische Urkunde bezogen auf das Beweisthema der mangelnden Benutzung der
Widerspruchsmarken Umsatzzahlen, die tabellarisch fur die Jahre 2009 bis (Janner) 2014 aufgelistet und unabhangig
von der Sprachkenntnis verstandlich sind. Die (nicht naher bekampfte) Wirdigung des Patentamts, dass im
Zusammenhalt mit den weiters vorgelegten Urkunden eine (ernsthafte) Benutzung gegeben ist, ist nicht zu
beanstanden. Zudem zeigen die Antragsgegner auch keine Umstande auf, die diese Einschatzung erschittern konnten.

3.3 Die durch das Europarecht und die Rechtsprechung des EuGH determinierten Grundsatze des Nachweises der
Benutzung lassen sich folgendermal3en zusammenfassen:

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentitat der Waren
oder Dienstleistungen zu garantieren, flUr die sie eingetragen wurde - benutzt wird, um fir diese Waren und
Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieBen oder zu sichern (C-40/01, Ansul [Rn 43],C-416/04 P, Sunrider
[Rn 70], C-259/02, La Mer Technology[Rn 27]; 17 Ob 11/08d, BUZZ!; RIS-Justiz RS0123519; Om 8/11, WEG). Nur eine
kennzeichenmaRige Benutzung kann daher rechtserhaltend sein. Sie liegt vor, wenn im geschaftlichen Verkehr eine
wortliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so
gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher der
betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaf3stab C-342/97, Lloyd) annimmt oder annehmen
kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren
oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84, Ford-Spezialwerkstatte; 4 Ob 79/06f, Smiley; 4 Ob 134/06v,
BUZZ!; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel; RIS-Justiz RS0066671; Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 33a Rz 27 ff).
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Dieses Zeichen muss daher als Herkunftshinweis fir das damit beworbene Produkt verstanden werden (BGH
| ZR 293/02 = GRUR 2005, 1047, OTTO; | ZR 167/05 = GRUR 2009, 60, Rz 19, LOTTOCARD; Om 2/10, Flugerl).Eine Marke
wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentitdt der Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren, fir die sie eingetragen wurde - benutzt wird, um flar diese Waren und
Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieBen oder zu sichern (C-40/01, Ansul [Rn 43],C-416/04 P, Sunrider
[Rn 70], C-259/02, La Mer Technology [Rn 27];17 Ob 11/08d, BUZZ!; RIS-JustizRS0123519; Om 8/11, WEG). Nur eine
kennzeichenmaRige Benutzung kann daher rechtserhaltend sein. Sie liegt vor, wenn im geschaftlichen Verkehr eine
wortliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so
gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher der
betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaf3stab C-342/97, Lloyd) annimmt oder annehmen
kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren
oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84, Ford-Spezialwerkstatte;4 Ob 79/06f, Smiley; 4 Ob 134/06v,
BUZZ!; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel; RIS-JustizRS0066671; Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 Paragraph 33 g3,
Rz 27 ff). Dieses Zeichen muss daher als Herkunftshinweis fir das damit beworbene Produkt verstanden werden (BGH
I ZR 293/02 = GRUR 2005, 1047, OTTO; | ZR 167/05 = GRUR 2009, 60, Rz 19, LOTTOCARD; Om 2/10, Flugerl).

3.4 Die Frage, ob eine Benutzung mengenmaRig ausreicht, um Marktanteile zu behalten oder hinzuzugewinnen, hangt
von mehreren Faktoren und von einer Einzelfallbeurteilung ab. Dabei sind die Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen, die Haufigkeit und die RegelmaRigkeit der Benutzung der Marke, die Frage, ob die Marke benutzt
wird, um alle identischen Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder nurmanche von diesen zu
vermarkten, oder auch die Beweise Uber die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, zu bericksichtigen.
Es gibt kein Mindestmal einer Benutzung; selbst eine geringfligige, aber wirtschaftlich tatsachlich gerechtfertigte
Benutzung kann ausreichen, um die Ernsthaftigkeit zu belegen (C-416/04 P, Slg 2006 [-4237,Vitafruit; Om 14/06,
Dreher; Om 4/09, Sallaki; Om 10/10, Nuke mwN; RIS-JustizRW0000806).

3.5 Auch eine mengenmaRig geringflgige Benutzung kann ernsthaft sein, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig
als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen (C-259/02, La Mer Technology; C-
416/04 P, Sunrider, Rn 72). Die GréRe des Vertriebsgebietes ist dabei nur einer der zu berilcksichtigenden Faktoren C-
416/04 P, Sunrider, Rn 76). Auch die Eigenschaften des Markts, die einen unmittelbaren Einfluss auf die kaufmannische
Strategie des Markeninhabers haben kénnen, kénnen dabei herangezogen werden (C-259/02, La Mer Technology, Rn 3;
Om 10/10, Nuke; Om 11/09, BT). Letztlich ist auch zu unterscheiden, ob die Marke zur Kennzeichnung von
Massenartikeln oder von Nischenprodukten verwendet wird (Om 11/09, BT).

Im Zweifel sind aber keine hohen Anforderungen an den Gebrauch der Marke zu stellen, Om 3/11, Jones; Om 5/10,
Coolwater; RIS-Justiz RS0066797 [das Loschungsverfahren betreffend]).

3.6 Dass der Verkauf moglicherweise nicht nur unter der registrierten Marke, sondern unter abgewandelten Zeichen
(8 33a Abs 4 MSchG) erfolgt, schadet der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke nicht von vornherein: Die Marke
muss jedoch auch in der tatsachlich benutzten (erweiterten) Form eindeutig das die Herkunft aus einem bestimmten
Unternehmen kennzeichnende Element bilden (4 Ob 119/06p = RIS-JustizRS0121289, SIERRA Tequila; Om 1/91 = PBI
1991, 193, ALPO/ALPOFLEX; Om 10/07, Rothmans; Om 13/10, Goudina [Gestaltungsspielraum]).3.6 Dass der Verkauf
moglicherweise nicht nur unter der registrierten Marke, sondern unter abgewandelten Zeichen (Paragraph 33 a, Absatz
4, MSchG) erfolgt, schadet der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke nicht von vornherein: Die Marke muss
jedoch auch in der tatsachlich benutzten (erweiterten) Form eindeutig das die Herkunft aus einem bestimmten
Unternehmen kennzeichnende Element bilden (4 Ob 119/06p = RIS-JustizRS0121289, SIERRA Tequila; Om 1/91 = PBI
1991, 193, ALPO/ALPOFLEX; Om 10/07, Rothmans; Om 13/10, Goudina [Gestaltungsspielraum]).

3.7 Vor diesem Hintergrund bestehen fiir die (ernsthafte) Benltzung der Wortbildmarke 1 MILLION und der
Wortmarke LADY MILLION in der eingetragenen oder abweichenden Form auch bezogen auf die eingetragenen Waren
keine Bedenken.

4. Die Antragsgegner monieren, dass das Patentamt die Verwechslungsgefahr insoweit unrichtig rechtlich beurteilt
habe, als die Zusatze ,Twenty” und ,Lady” zu wenig berlicksichtigt worden seien. Der gemeinsame Wortbestandteil
.Million” sei als numerischer Ausdruck fur sich allein relativ schwach ausgepragt. Zwischen ,Lady” und ,Twenty”
bestehe hingegen ein deutlicher Abstand, der eine Verwechslungsgefahr ausschliel3e.
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5. Gemal’ 8 29a iVm 8 30 Abs 1 Z 2 MSchG ist auf Widerspruch des Inhabers einer friher angemeldeten noch zu Recht
bestehenden Marke eine Marke zu l6schen, wenn die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, fir die die
Marken eingetragen sind, gleich oder &hnlich sind und wenn dadurch fir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschliel3t, dass die Marke mit der alteren Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wirde.5. Gemall Paragraph 29 a, in Verbindung mit Paragraph 30, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG ist auf
Widerspruch des Inhabers einer friiher angemeldeten noch zu Recht bestehenden Marke eine Marke zu I6schen, wenn
die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Marken eingetragen sind, gleich oder ahnlich sind
und wenn dadurch fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlief3t, dass die

Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wirde.

5.1 Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu
berlcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren
gehdren - ausgehend vom Registerstand (RIS-Justiz RS0066553, T13; ua) - insbesondere ihre Art, ihr
Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende
Waren oder Dienstleistungen (vgl C-39/97, Cannon/Canon[Rn 23]; Koppensteiner, Markenrecht4 117 mwN bei
FN 108).5.1 Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen
Faktoren zu berUcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen
Faktoren gehdéren - ausgehend vom Registerstand (RIS-Justiz RS0066553, T13; ua) - insbesondere ihre Art, ihr
Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende
Waren oder Dienstleistungen vergleiche C-39/97, Cannon/Canon [Rn 23]; Koppensteiner, Markenrecht4 117 mwN bei
FN 108).

5.2 Fur den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Mal3stab, den
der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (zB C-191/11 P, Yorma's [Rn 43]; EuG T-599/10, Eurocool
[Rn 97]); dem folgt auch die standige Osterreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter
Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (OBI 2001, 159, T-One mwN; OBI 2003, 182,
Kleiner Feigling ua; RIS-JustizRS0121500, insb T4,RS0121482, RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k; 17 Ob 1/08h;
17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i und 4 Ob 228/14d; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 8 10
Rz 51 ff mwN).5.2 Flr den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher
Malstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (zB C-191/11 P, Yorma's [Rn 43]; EuG T-599/10,
Eurocool [Rn 97]); dem folgt auch die standige Osterreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr
unter Beriicksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (OBI 2001, 159, T-One mwN; OBI 2003,
182, Kleiner Feigling ua; RIS-Justiz RS0121500, insb T4,RS0121482, RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k;
17 Ob 1/08h; 17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i und4 Ob 228/14d; Schumacher in Kucsko/Schumacher,
marken.schutz2 Paragraph 10, Rz 51 ff mwN).

5.3 Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden
Faktoren, insbesondere die Ahnlichkeit der Marken, ihre Kennzeichnungskraft und die Ahnlichkeit der von ihnen
erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist (vgl RIS-Justiz RS0121482). So kann eine hdhergradige
Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen eine geringere Ahnlichkeit der Marken ausgleichen und
umgekehrt (C-39/97, Cannon/Canon). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentitat
ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschlieRen
(RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d, Firn; 17 Ob 36/08f, Kobra/cobra-couture.at; Koppensteiner, Markenrecht4 111
mwN).5.3 Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht
kommenden Faktoren, insbesondere die Ahnlichkeit der Marken, ihre Kennzeichnungskraft und die Ahnlichkeit der
von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist vergleiche RIS-Justiz RS0121482). So kann eine
héhergradige Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen eine geringere Ahnlichkeit der Marken
ausgleichen und umgekehrt (C-39/97, Cannon/Canon). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder
Dienstleistungsidentitdt ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die
Verwechslungsgefahr auszuschlieRen (RIS-Justiz RS0116294; 4 Ob 36/04d, Firn; 17 Ob 36/08f, Kobra/cobra-couture.at;
Koppensteiner, Markenrecht4 111 mwN).

5.4 Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil fir den
Gesamteindruck mafigebend, weil der Geschaftsverkehr sich meist an diesem Wort - sofern es unterscheidungskraftig
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ist - zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedachtnis behalten wird (RIS-Justiz RS0066779; Koppensteiner,
Markenrecht4 116). Das Recht an einer Wortbildmarke wird daher regelmal3ig auch durch solche Zeichen verletzt, die
nur den unterscheidungskraftigen Wortbestandteil in einer zur Herbeifihrung von Verwechslungen geeigneten Weise
wiedergeben (OBI 1988, 154, Preishammer; OBl 1996, 279, Bacardi/Baccara; 4 Ob 119/02g; 4 Ob 10/03d, More).

5.5 Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn Ubereinstimmung in einem der Kriterien Bild,
Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a = OBl 1998, 246,Go;4 Ob 55/04y = RIS-JustizRS0079190, T22;
17 Ob 36/08f, Kobra/Cobra).

Wird eine Marke vollstandig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmaRig - und zwar auch dann, wenn noch andere
Bestandteile vorhanden sind - Ahnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsihnlichkeit auch
Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b, gotv; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax
= OLG Wien34 R 5/14a; RIS-JustizRS0079033). Bei der Ubernahme eines schwachen Zeichens besteht
Verwechslungsgefahr, wenn das Ubernommene Zeichen innerhalb des Ubernehmenden Zeichens keine
untergeordnete Rolle spielt und nicht gegentber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des Ubernehmenden
Zeichens pragen, ganzlich in den Hintergrund tritt (Om 15/01 = PBI 2002, 135, Jack&Jones; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel;
17 Ob 32/08t, Jukebox; RIS-Justiz RS0079033, T20; RIS-JustizRS0079033, insb T26).

Auch nach der Judikatur des EuGH (vglC-120/04, Thomson life) kann - Ubereinstimmend mit der vorgenannten,
jingeren Rechtsprechung - bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr fir das Publikum
bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und
einer normal kennzeichnungskraftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die altere Marke im
zusammengesetzten Zeichen eine selbstandig kennzeichnende Stellung behalt (vgl 7 Ob 32/08t, Jukebox; Om 12/10 PBI
2011, 67, PeakZero; jungst 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax).Auch nach der Judikatur des EuGH vergleicheC-120/04,
Thomson life) kann - Ubereinstimmend mit der vorgenannten, jingeren Rechtsprechung - bei identischen Waren oder
Dienstleistungen Verwechslungsgefahr fir das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die
Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskraftigen
eingetragenen Marke gebildet wird und die altere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbstandig
kennzeichnende Stellung behélt vergleiche 7 Ob 32/08t, Jukebox; Om 12/10 PBI 2011, 67, PeakZero; jingst
4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax).

5.6 Bereits aus alteren Entscheidungen des OGH ergibt sich, dass (unter bestimmten Voraussetzungen) ein
abweichender Begriffsinhalt trotz Ahnlichkeit im Wortbild oder Wortklang die Verwechselbarkeit ausschlieRen kann
(4 Ob 30/89 mwN; RIS-JustizRS0079571, T17, T18; vgl zuletzt vgl4 Ob 228/14d). Dies stimmt mit der standigen
Rechtsprechung des EuGH (iberein, wonach Bedeutungsunterschiede die optische und klangliche Ahnlichkeit zweier
Zeichen ,neutralisieren” konnen. Dies setzt voraus, dass zumindest eine der kollidierenden Marken aus Sicht der
mafgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, welche die Verkehrskreise ohne weiteres
erfassen kénnen (C-361/04 P, Picaro/Picasso; C-206/04 P, Mihlens; C-16/06 P, Mobilix/Obelix; weitere Nachweise bei
Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 & 14 Rz 928, und beiOnken in Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht [Stand
1.12.2014] § 8 Rz 22; vgl auch BGH | ZR 102/07, GRUR 2010, 235, AIDA/AIDU, mwN zur deutschen Rsp).5.6 Bereits aus
dlteren Entscheidungen des OGH ergibt sich, dass (unter bestimmten Voraussetzungen) ein abweichender
Begriffsinhalt trotz Ahnlichkeit im Wortbild oder Wortklang die Verwechselbarkeit ausschlieRen kann (4 Ob 30/89
mwnN; RIS-Justiz RS0079571, T17, T18; vergleiche zuletzt vergleiche4 Ob 228/14d). Dies stimmt mit der standigen
Rechtsprechung des EuGH (iberein, wonach Bedeutungsunterschiede die optische und klangliche Ahnlichkeit zweier
Zeichen ,neutralisieren” konnen. Dies setzt voraus, dass zumindest eine der kollidierenden Marken aus Sicht der
mafgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, welche die Verkehrskreise ohne weiteres
erfassen kénnen (C-361/04 P, Picaro/Picasso; C-206/04 P, Muhlens; C-16/06 P, Mobilix/Obelix; weitere Nachweise bei
Ingerl/Rohnke, Markengesetz3 Paragraph 14, Rz 928, und bei Onken in Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht
[Stand 1.12.2014] Paragraph 8, Rz 22; vergleiche auch BGH | ZR 102/07, GRUR 2010, 235, AIDA/AIDU, mwN zur
deutschen Rsp).

5.7 Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsatzlich auch keinem
Beweisverfahren zuganglich (OBI 1994, 227, Ritter/Knight; stRsp RIS-Justiz RS0043640).

6.1 Von diesen Grundsatzen ausgehend ist die Beurteilung des Patentamts nicht zu beanstanden. Das Rekursgericht
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halt die diesbezugliche Begrindung der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen fur zutreffend (8 139 PatG iVm
§ 37 Abs 2 MSchG und 8 60 Abs 2 Aul3StrG).6.1 Von diesen Grundsatzen ausgehend ist die Beurteilung des Patentamts
nicht zu beanstanden. Das Rekursgericht halt die diesbezlgliche Begriindung der angefochtenen Entscheidung im
Wesentlichen fur zutreffend (Paragraph 139, PatG in Verbindung mit Paragraph 37, Absatz 2, MSchG und Paragraph 60,
Absatz 2, AulBStrG).

6.2 Sowohl in der Wortbildmarke der Antragstellerin 1 MILLION, verstarkt auch durch die grafische Aufmachung, als
auch in ihrer Wortmarke LADY MILLION tritt im Gesamteindruck bezogen auf die eingetragenen Waren der
Wortbestandteil MILLION als kennzeichnungskréftig hervor. Dem zufolge ist wegen dieser Ubereinstimmung und
wegen der Aufnahme dieses kennzeichnenden Wortbestandteils in die angegriffenen Marken (vgl 4 Ob 138/03b, gotv;
17 Ob 1/08h, Feeling/Feel; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax; RIS-Justiz RS0079033) von einer Verwechslungsgefahr
auszugehen. Die anderen begrifflichen, bildlichen oder klanglichen Unterschiede sind zu gering, um bei der gegebenen
Waren- und Dienstleistungsidentitat und/oder -dhnlichkeit den erforderlichen Abstand zu erzeugen.6.2 Sowohl in der
Wortbildmarke der Antragstellerin 1 MILLION, verstarkt auch durch die grafische Aufmachung, als auch in ihrer
Wortmarke LADY MILLION tritt im Gesamteindruck bezogen auf die eingetragenen Waren der Wortbestandteil
MILLION als kennzeichnungskréftig hervor. Dem zufolge ist wegen dieser Ubereinstimmung und wegen der Aufnahme
dieses kennzeichnenden Wortbestandteils in die angegriffenen Marken vergleiche 4 Ob 138/03b, gotv; 17 Ob 1/08h,
Feeling/Feel; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax; RIS-JustizRS0079033) von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
Die anderen begrifflichen, bildlichen oder klanglichen Unterschiede sind zu gering, um bei der gegebenen Waren- und
Dienstleistungsidentitat und/oder -dhnlichkeit den erforderlichen Abstand zu erzeugen.

Im Ergebnis bedarf die Entscheidung des Patentamtes daher keiner Korrektur.

7. Da die Entscheidung keine bisher von der Rechtsprechung unbeantworteten Rechtsfragen von der Qualitat des § 62
Abs 1 AuBStrG aufweist und Uber den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist, ist der Revisionsrekurs nicht zulassig.7. Da
die Entscheidung keine bisher von der Rechtsprechung unbeantworteten Rechtsfragen von der Qualitat des Paragraph
62, Absatz eins, Aul3StrG aufweist und Uber den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist, ist der Revisionsrekurs nicht

zulassig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AuBStrG auszusprechen, ob der Wert des
Entscheidungsgegenstands, der - wie hier - rein vermdgensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag
besteht, EUR 30.000,-- Ubersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im
Wirtschaftsleben gegeben.In diesem Fall hat das Rekursgericht nach Paragraph 59, Absatz 2, AuRStrG auszusprechen,
ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der - wie hier - rein vermdgensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem
Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- Ubersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes
im Wirtschaftsleben gegeben.
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