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=» Markenrecht

Art 1 Abs 2, Art 9 Abs 1 lit b, Art 102 Abs 1 UMV

OBI-LS 2019/12

Begriffliche Unterschiede von Zeichen neutralisieren die klangli-
chen Ahnlichkeiten nur, wenn zumindest eines der Zeichen aus
der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise bei der konkreten
Verwendung fiir bestimmte Waren oder Dienstleistungen einen
eindeutigen, bestimmten und ohne Weiteres erfassbaren Sinnge-

halt hat.
BGH 12.7.2018, | ZR 74/17, Combit Software I, ECLI:DE:
BGH:2018:120718UIZR74.17.0. ->
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Anmerkung: Die Auseinandersetzung zwischen ,,combit® und
»commit® hat schon eine lingere Vorgeschichte. Die Klage der
»combit“-Inhaberin gegen ,commit“ war zunichst nur fir
Deutschland erfolgreich. Die Kl wollte aber mehr — und zwar Un-
terlassung im ganzen Gebiet der EU. Das BerG” legte dem EuGH
die Frage vor, wie damit umzugehen ist, wenn nur in einem Teil
der Gemeinschaft Verwechslungsgefahr besteht - ist dann die
Verletzung in der gesamten EU zu bejahen oder ist zwischen
den einzelnen Mitgliedstaaten zu differenzieren?

Der EuGH entschied sich fiir Zweiteres — wo keine Verwechs-
lungsgefahr, dort keine Verletzung.!? Bleibt die Frage, wie die Ver-
braucher in der EU die Unterschiede zwischen ,,combit® und
»commit“ wahrnehmen. Das OLG Diisseldorf ging nach dem Vor-
liegen der EuGH-E davon aus, dass zwar in Deutschland Ver-
wechslungen auftreten kénnten, im englischsprachigen Raum hin-
gegen der unterschiedliche Sinngehalt von ,,commit® und der Sil-
benkombination ,,combit (aus ,,com® fiir Computer und ,bit“)
die Verwechslungsgefahr beseitige.

Der BGH zeigt sich davon nicht tiberzeugt, und zwar aus meh-
reren Griinden. Die klanglichen Unterschiede seien unrichtig be-
wertet worden. Angesichts der Moglichkeit undeutlicher Ausspra-
che spreche die Lippenumformung in der Mitte von ,,combit®
nicht gegen, sondern fiir die Ahnlichkeit der Zeichen. Die Ver-
kehrskreise seien weiters falsch bestimmt worden. Angesprochen
seien auch Computerldaden ,,um die Ecke®, die nicht in ganz Eu-
ropa durchgingig als englischkundig qualifiziert werden kénnten.
Dazu habe ,,commit“ keinen eindeutigen und bestimmten Be-
griffsinhalt, denn es konne etwa ,begehen®, ,sich binden®, ,sich
verpflichten® uvm bedeuten.

Die Sache geht zur neuen Entscheidung zuriick ans OLG Diis-
seldorf, uzw mit dem deutlichen Hinweis, dass Zeichendhnlichkeit
kaum zu verneinen sein diirfte und die Bekl firr das Fehlen der
Verwechslungsgefahr in Teilen der EU beweispflichtig sei. Fort-
setzung folgt.

Kritik: Wenn bereits verschiedene Verwendungsmdoglichkeiten
eines Verbs (hier: ,,commit®) einem ,eindeutigen und bestimm-
ten® Begriffsinhalt dieses Verbs entgegenstehen, wird die Neut-
ralisierungstheorie mE in nicht sachgerechter Weise ausgehdohlt.
Dass ,commit® - wie viele Verben, gerade im Englischen - in
unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden kann, dndert
mE nichts daran, dass die englischkundigen Verbraucher eine
klar umrissene Vorstellung vom Bedeutungsinhalt dieses Verbs
haben werden. Wenn der BGH im Einzelnen die verschiedenen
Verwendungen von ,commit® seziert, so nimmt er eine deutsch-
sprachige Perspektive ein, die mE zu einem unrichtigen Ergebnis
fithrt. Fir den englischsprachigen Verbraucher werden die ver-
schiedenen Verwendungsméglichkeiten mE weit weniger ins Ge-
wicht fallen.

Uberspitzt gesagt konnte ebenso ein englisches Gericht zum
Schluss kommen, das deutsche Wort ,erinnern® hitte fiir deutsch-
kundige Verbraucher keine bestimmte Bedeutung, weil es nicht
nur in seiner Kernbedeutung, sondern zudem in der deutschen
Rechtssprache fiir ,,vorbringen®, ,,zu bedenken geben verwendet
wird (vgl Rn 21 der BGH-E™).

Johannes Strobl, Patentanwalt,
Sonn & Partner Patentanwéilte, Wien

9) OLG Dusseldorf. .

10) C-223/115, ECLI:EU:C:2016:719, OBI 2017/41, 148 (Strobl).

11) ,Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke [...] und
der angegriffenen Verwendungsform andererseits bestehe eine — wenn auch nicht
hohe — Ahnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht, ist im Ergebnis revi-
sionsrechtlich nichts zu erinnern.”
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