SCHLUSSANTRAGE VON HERRN JACOBS — RECHTSSACHE C-39/97

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
FRANCIS G. JACOBS

vom 2. April 1998 "

1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Mar-
kenrichtlinie ! verbietet die Eintragung einer
Marke, ,wenn wegen ihrer Identitit oder
Ahnlichkeit mit der ilteren Marke und der
Identitit oder Ahnlichkeit der durch die bei-
den Marken erfaflten Waren oder Dienstlei-
stungen fitlr das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, die die Gefahr ein-
schliefit, daf die Marke mit der ilteren
Marke gedanklich in Verbindung gebracht

wird®,

2. Um der Eintragung einer Marke auf der
Grundlage dieser Vorschrift widersprechen
zu konnen, ist daher der Nachweis erforder-
lich, daf} die Marke mit einer ilteren Marke
identisch oder dieser ihnlich ist und dafl die
durch die beiden Marken erfaflten Waren
oder Dienstleistungen identisch oder hnlich
sind. :

3. Der Bundesgerichtshof mochte wissen, ob
bei der Beurteilung, ob Waren oder Dienst-
leistungen als dhnlich im Sinne dieser Vor-
schrift anzusehen sind, die Kennzeichnungs-
kraft einer dlteren Marke, insbesondere deren
Bekanntheit, zu beriicksichtigen sein kann.

# Originalsprache: Englisch.

1 — Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber gie Marken, ABL. 1989, L. 40, S. 1.
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Die Markenrichtlinie

4. Durch die Markenrichtlinie werden die
Vorschriften des nationalen Markenrechts
harmonisiert, ,die sich am unmittelbarsten
auf das Funktionieren des Binnenmarktes
auswirken“ (dritte Begriindungserwigung
der Richtlinie). So werden u. a. die Griinde
fir die Ablehnung der Eintragung oder die
Ungiiltigerklirung einer Marke (Artikel 3
und 4) und die Rechte aus der Marke (Arti-
kel 5 ff.) harmonisiert.

5. Nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie
waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, die
Vorschriften der Richtlinie bis zum 28.
Dezember 1991 umzusetzen. Mit der Ent-
scheidung 92/10/EWG 2 machte der Rat
jedoch von seiner Befugnis aus Artikel 16
Absatz 2 Gebrauch und verlingerte die Frist
fiir die Umsetzung der Richtlinie bis zum 31.
Dezember 1992.

2 — ABL 1992, L6, S. 35.
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6. Artikel 4 Absatz 1, der die Fihigkeit zur
Eintragung einer Marke betrifft, sieht folgen-
des vor:

»Eine Marke ist von der Eintragung ausge-
schlossen oder unterliegt im Falle der Eintra-
gung der Ungiiltigerklirung,

a) wenn sie mit einer ilteren Marke iden-
tisch ist und die Waren oder Dienstlei-
stungen, fiir die die Marke angemeldet
oder cingetragen worden ist, mit den
Waren oder Dienstleistungen identisch
sind, fiir die die iltere Marke Schutz
genieflt;

b) wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlich-
keit mit der dlteren Marke und der Iden-
titit oder Ahnlichkeit der durch die bei-
den Marken erfaften Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die
die Gefahr einschliefft, da} die Marke mit
der alteren Marke gedanklich in Verbin-
dung gebracht wird.“

7. In dhnlicher Weise sieht Artikel 5 Absatz
1, in dem die Rechte aus einer Marke im ein-
zelnen genannt werden, vor:

Die eingetragene Marke gewihrt ihrem Inha-
ber ein ausschlieflliches Recht. Dieses Recht

gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbie-
ten, ohne seine Zustimmung im geschaftli-

chen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen fiir
Waren oder Dienstleistungen zu benut-
zen, die mit denjenigen identisch sind, fur
die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der
Identitit oder der Ahnlichkeit des Zei-
chens mit der Marke und der Identitit
oder Ahnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen erfaflten Waren oder
Dienstleistungen fir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die
die Gefahr einschliefit, daf das Zeichen
mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird.

8. Bekannte Marken koénnen einen noch
weiter gehenden Schutz erhalten. Nach Aru-
kel 4 Absatz 4 Buchstabe a kénnen Mitglied-
staaten die Eintragung einer Marke unter
bestimmten Umstinden ablehnen, wenn die
Marke mit einer ilteren nationalen Marke,
die bekannt ist, identisch oder dieser ihnlich
ist, auch wenn die Waren oder Dienstleistun-
gen, in bezug auf die der Antrag fiir die jiin-
gere Marke gestellt wird, den Waren oder
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Dienstleistungen nicht dhnlich ist, fiir die die
iltere Marke eingetragen ist:

»Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen,
dafl eine Marke von der Eintragung ausge-
schlossen ist oder im Falle der Eintragung
der Ungiiltigerklirung unterliegt, wenn und
soweit

a) sie mit einer ilteren nationalen Marke im
Sinne des Absatzes 2 identisch ist oder
dieser ihnlich ist und fiir Waren oder
Dienstleistungen eingetragen werden soll
oder eingetragen worden ist, die nicht
denen ihnlich sind, fir die die iltere
Marke eingetragen ist, falls diese iltere
Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist
und die Benutzung der jiingeren Marke
die Unterscheidungskraft oder die Wert-
schitzung der ilteren Marke ohne recht-
fertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde.”

9. Ist die iltere Marke eine durch die Ver-
ordnung iiber die Gemeinschaftsmarke 3
geregelte Gemeinschaftsmarke, so 1iflt Arti-
kel 4 Absatz 3 der Richtlinie zu, dafl der
Inhaber einer ilteren Gemeinschaftsmarke,
die in der Gemeinschaft bekannt ist, gegen
die Eintragung einen Einwand der gleichen
Art erhebt. Im Gegensatz zu Arukel 4

3 — Verordnuns (EWG) Nr. 40/94 des Rates vom 20, Dezember
1993 iiber die Gemeinschaftsmarke, ABI 1994, L 11, S, 1.

I-5512

Absatz 4 Buchstabe a verpflichtet Artikel 4
Absatz 3 die Mitgliedstaaten dazu, einen der-
artigen Schutz zu bieten, und ermichtigt sie
nicht lediglich dazu.

10. Ferner riumt Artikel 5 Absatz 2 (der
nicht die Eintragung, sondern die Verwen-
dung emner jiingeren Marke betrifft) den
Mitgliedstaaten eine Befugnis ein, die der in
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a geregelten
ihnlich ist:

»Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestim-
men, dafl es dem Inhaber gestattet ist, Drit-
ten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr ein mit der Marke
identisches oder ihr ihnliches Zeichen fir
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die nicht denen ihnlich sind, fiir die die
Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und
die Benutzung des Zeichens die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschitzung der
Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrich-

tigt.”

11. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daff
der Bundesgerichtshof, auch wenn die Frage
sich auf Marken bezicht, die bekannt sind,
und in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a
und 5 Absatz 2 derartige Marken besonders
erwihnt werden, deutlich gemacht hat, daff
die Vorschrift, um die es in der vorliegenden
Rechtssache geht, aus den im folgenden dar-
gelegten Griinden Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe b st 4.

4 — Siche unten, Nr. 26.
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Sachverhalt

12. Am 29. Juli 1986 reichte die Pathe Com-
munications Corporation (im folgenden:
Pathe), die ihren Sitz in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika hat, eine Anmeldung fiir
das Wortzeichen ,CANNON* fiir die fol-
genden Waren und Dienstleistungen ein: ,auf
Videobandkassetten aufgezeichnete Filme
(Videofilmkassetten); Produktion, Verleih
und Vorfithrung von Filmen fiir Lichtspiel-

theater und Fernschanstalten®.

13. Dieser Anmeldung widersprach die
Canon Kabushiki Kaisha (im folgenden:
CKK) mit der Begriindung, daf§ sie gegen ihr
eigenes Wortzeichen ,,Canon® verstofle. Die-
ses Zeichen war bereits eingetragen, u. a. fiir
,,Steh- und Laufbildkameras und
-projektoren; Fernsehaufnahme- und Fernse-
haufzeichnungsgerite, Fernsehiibertragungs-
gerite, Fernsehempfangs- und
-wiedergabegerite, einschliefilich Band- und
Plattengerite fiir Fernschaufnahme und
-wiedergabe®.

14. Als die CKK Widerspruch einlegte, war
die Markenrichtlinie noch nicht erlassen
worden; es wurde daher das deutsche Gesetz

iiber Marken angewendet. Dieses Gesetz ist
als das Warenzeichengesetz (WZG) bekannt.

Die am 21. Dezember 1988 erlassene Richtli- -

nie, die zum 31. Dezember 1992 umgesetzt
sein sollte5, wurde im deutschen Recht

5 — Siche oben, Nr. 5.

durch ein am 25. Oktober 1994 erlassenes
Gesetz umgesetzt. Die Hauptvorschriften
dieses Gesetzes traten am 1. Januar 1995 in
Kraft. Der Bundesgerichtshof erklirt jedoch,
dafl der vorliegende Fall auf der Grundlage
des jetzt geltenden Gesetzes zu entscheiden
sei, durch das die Richtlinie umgesetzt
werde. Das neue deutsche Gesetz heifit
Markengesetz, und der Bundesgerichtshof
erklirt, daf Artikel 9 Absatz 1 Nummer 2
dieses Gesetzes Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
b der Richtlinie entspreche.

15. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist
fiir die rechtliche Beurteilung davon auszu-
gehen, daf die beiden Zeichen ,CANNON*
und ,Canon” klanglich identisch sind. Sie
werden jedoch nicht fiir identische Waren
und Dienstleistungen verwendet. Die Frage,
die sich den deutschen Gerichten stellt, geht
dahin, ob die jeweiligen Waren und Dienst-
leistungen jedoch als dhnlich angesehen wer-
den kénnen.

16. Bei der Priifung des Antrags der Firma
Pathe durch die deutschen Behdrden hat der
Erstpriifer angenommen, dafl die Waren und
Dienstleistungen der beiden Parteien in der
Tat gleichartig seien, und hat daher die Ein-
tragung und das Zeichen ,,CANNON" ver-
sagt. Der Erinnerungspriifer hat diesen
Beschlufl aufgehoben und den Widerspruch
wegen fehlender Gleichartigkeit zuriickge-
wiesen. Die Firma CKK hat Beschwerde
beim Bundespatentgericht eingelegt. Diese ist
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jedoch durch Beschluff vom 6. April 1994
zuriickgewiesen worden. Die CKK hat
daraufhin Rechtsbeschwerde beim Bundes-
gerichtshof eingelegt; im Rahmen dieses Ver-
fahrens ist die Vorlage erfolgt, um dic es hier
geht.

17. Das  Bundespatentgericht hat  die
Beschwerde der CKK zuriickgewiesen, weil
es mit dem Erinnerungspriifer darin iiberein-
stimmte, dafl keine Gleichartigkeit im Sinne
von § 5 Absatz 4 Nummer 1 WZG zwischen
den Waren und Dienstleistungen der Par-
teien bestehe. Eine Gleichartigkeit kénne nur
angenommen werden, wenn die Waren oder
Dienstleistungen  ithrer  wirtschaftlichen
Bedeutung und Verwendungsweise nach, ins-
besondere hinsichtlich ihrer regelmifligen
Fabrikations- und Verkaufsstitten, so enge
Berithrungspunkte aufwiesen, dafl beim
Durchschnittskiufer die Meinung aufkom-
men konne, sie stammten aus dem gleichen
Geschiftsbetrieb, Die CKK behauptet, im
November 1985 hitten 76,6 % der Bevélke-
rung ihr Zeichen gekannt, und der Bundes-
gerichtshof stellt fest, danach sei davon aus-
zugehen, dafl das Zeichen ,Canon“ eine
bekannte Marke sei. Das Bundespatent-
gericht hat jedoch angenommen, dafl der
Bekanntheit des Zeichens der CKK bei der
Beurteilung der Ahnlichkeit der betreffenden
Waren und Dienstleistungen keine Bedeu-
tung beizumessen sei.

18. Das Bundespatentgericht hat ausgefiihrt,
dafl die in der Anmeldung der Firma Pathe
bezeichneten Waren ,Videofilmkassetten®
den durch das Zecichen der CKK erfafiten
Waren ,,Fernsehaufnahme- und Fernschauf-
zeichnungsgerite, Fernsehiibertragungsge-
rite, Fernsehempfangs- un

-wiedergabegerite, einschlieflich Band- und
Plattengerite fir Fernsehaufnahme und
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-wiedergabe® am nichsten stiinden. Es hat
jedoch angenommen, daf} die beiden Waren-
gruppen nicht gleichartig seien. Unter
Abweichung von der Auffassung des 30.
Senats des Bundespatentgerichts in einem
dhnlich gelagerten Verfahren hat es festge-
stellt, daff nicht angenommen werden kénne,
dafl Videofilmkassetten mit durch das Zei-
chen der CKK erfafiten Fernsehgeriten oder
den von der CKK vertriebenen Videokame-
ras gleichartig seien.

19. Das Bundespatentgericht habe schon
1989 festgestellt, daf} unter den Produzenten
von Videobindern im Industriekatalog von
Seibt von 1988 kein einziger Hersteller von
Geriten der Unterhaltungselektronik zu fin-
den sei; insoweit hitten sich jedenfalls in
bezug  auf  bespielte  Videokassetten
zwischenzeitlich keine wesentlichen Ande-
rungen ergeben. Die Nachfrage in einschligi-
gen Fachgeschiften habe ergeben, dafl im
Sortiment bespielter Videokassetten kein
Name eines Herstellers von Fernsehgeriten
oder Videorecordern zu finden sei. Es konne
daher nicht angenommen werden, dafl der
angesprochene Durchschnittskiufer der Mei-
nung sei, bespielte Videobinder und die ent-
sprechenden Aufnahme- und Wiedergabe-
gerite stammten aus demselben
Geschiftsbetrieb. Auch den allgemeinen Ver-
kehrsteilnehmern seien die unterschiedlichen
Voraussetzungen fiir die Herstellung bespiel-
ter Kassetten ausreichend bekannt, und sie
verstinden, dafl Videokassetten und Video-
recorder nicht von demselben Hersteller
stammten.

20. Das Bundespatentgericht hat auch die
Mbéglichkeit einer Gleichartigkeit der in der
Anmeldung der Firma Pathe genannten
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Dienstleistungen ,Produktion, Verleih und
Vorfithrung von Filmen fiir Lichtspieltheater
und Fernsehanstalten® und der durch das
Zeichen der CKK geschiitzten Fernsehfilm-
gerite usw. verneint. Das Bundespatent-
gericht hat angenommen, daff die Verwen-
dung von Kameras und Projektoren fiir die
Herstellung und Vorfihrung von Filmen
nicht in einem zeichenrechtlich relevanten
Umfang zu dem irrtiimlichen Schluf} verleite,
die Produzenten derartiger Gerite stellten
regelmiflig auch Filme her und verliehen sie
oder fiihrten sie vor.

21, In threr Rechtsbeschwerde gegen den
Beschluf des Bundespatentgerichts macht
die CKK geltend, seit der Umsetzung der
Markenrichtlinie im deutschen Recht sei die
Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts
in bezug auf die Beurteilung der Ahnlichkeit
von Waren oder Dienstleistungen nicht mehr
sachgerecht. Das Zeichen ,,Canon® sei eine
beriihmte bzw. notorisch bekannte Marke
und dieser Umstand verbunden mit der Tat-
sache, dafl  Videofilmkassetten  und
Videoaufnahme- und -wiedergabegerite iiber
gleiche Vertriebsstitten angeboten wiirden,
miisse zu der Schluflfolgerung fiihren, dafl
die von den beiden Marken erfafiten Waren
dhnlich seien und sich daraus fiir das Publi-
kum eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
§ 9 Absatz 1 Nummer 2 des Markengesetzes
ergebe ¢,

6 — Wic oben dargelegt, cntspricht diese Vorschrift Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie.

Die Frage

22, Der  Bundesgerichtshof hat dem
Gerichtshof daher folgende Frage zur Vorab-
entscheidung vorgelegt:

Kann bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
der durch die beiden Marken erfalten Waren
oder Dienstleistungen die Kennzeichnungs-
kraft, insbesondere die Bekanntheit der
priorititsilteren Marke (zum Zeitpunkt des
fiir den Zeitrang der jiingeren Marke mafi-
geblichen Tages), zu beriicksichtigen sein,
msbesondere  ~ dergestalt, dafl die
Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 4
Absatz 4 Buchstabe b der Markenrechts-
richtlinie auch dann zu bejahen ist, wenn der
Verkehr die Waren und/oder Dienstleistun-
gen  unterschiedlichen = Herkunftsstitten
zuordnet?

23. Der Bundesgerichtshof erklirt, die Frage
besteche im wesentlichen darin, ob der Erlaf}
der Markenrichtlinie die deutschen Gerichte
dazu verpflichte, thre Betrachtungsweise bei
der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren
oder Dienstleistungen zu indern. Er versucht
dementsprechend festzustellen, welche Krite-
rien bei der Beurteilung anzuwenden sind,
ob Waren oder Dienstleistungen ihnlich im
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie sind.
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24. Der Vorlagebeschlufl enthilt folgende
Angaben zur Umsetzung der Richtlinie. Bei
der Umsetzung der Richtlinic sei der deut-
sche Gesetzgeber davon ausgegangen, dafl
der Begriff der Ahnlichkeit von Waren oder
Dienstleistungen nicht in der gleichen Weise
verstanden werden konne, in der dieser
Begriff nach fritherem deutschem Recht ver-
standen worden sei. In der Begriindung des
Entwurfs des Markenrechtsreformgesetzes
sei festgestellt worden, dafl auf den im gel-
tenden Recht entwickelten ,statischen
Gleichartigkeitsbegriff kiinftig nicht zuriick-
gegriffen werden konne.

25. Nach friiher geltendem Recht habe eine
objektive Gleichartigkeit der Waren oder
Dienstleistungen vorliegen miissen: Es habe
daher keinen zeichenrechtlichen Schutz
gegeben, wenn keine objektive Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen vorge-
legen habe, und zwar unabhingig vom Ahn-
lichkeitsgrad der beteiligten Marken und der
Bekanntheit der priorititsilteren Marke. Im
Schrifttum werde die Auffassung vertreten,
seit Umsetzung der Richtlinie sei dies nicht
mehr der Fall: Es bestehe jetzt eine Wechsel-
beziehung zwischen der Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen einerseits und
der Ahnlichkeit der Marken und der Kenn-
zeichnungskraft der ilteren Marke. Je niher
sich die Zeichen stiinden und je stirker die
Kennzeichnungskraft der ilteren Marke sei,
um so weniger Ahnlichkeit der Waren und
der Dienstleistungen brauche nachgewiesen
zu werden. Der Bundesgerichtshof ist der
Auffassung, daf eine derartige Auslegung
bedeuten wiirde, daf} es erheblich leichter
wire, eine Verwechslungsgefahr darzutun,
als nach dem vorher geltenden deutschen
Recht.

26. Der Bundesgerichtshof erkennt an, dafl
die iltere Marke unter bestimmten Umstin-
den nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der
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Richtlinie auch in bezug auf nicht ihnliche
Waren und Dienstleistungen geschiitzt wer-
den kénne. Obwohl diese Vorschrift fakulta-
tiv sei, sei siec im deutschen Recht durch § 9
Absatz 1 Nummer 3 des Markengesetzes
umgesetzt worden. Der Bundesgerichtshof
hebt jedoch hervor, dafl es wichtig sei, zwi-
schen der Anwendung von Artikel 4 Absatz
1 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 4 Buch-
stabe a zu unterscheiden, da nach nationalem
Recht der ersten Eintragung einer Marke fiir
nicht ihnliche Waren nach den nationalen
Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 4
Absatz 4 Buchstabe a als solcher nicht wider-
sprochen werden koénne: Derjenige, der Ein-
winde erhebe, konne lediglich eine Klage auf
Loschung der Marke, sobald diese eingetra-
gen sei, oder wegen Verletzung seiner eige-
nen Marke erheben, wobei von der Vorstel-
lung  ausgegangen werde, dafl das
Eintragungsverfahren abstrakt schematisch
ablaufen solle. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
b gebe dagegen einen Grund dafiir ab, der
Eintragung einer Marke zu widersprechen.
Die Frage, ob eine spezielle Verwendung
einer Marke unter Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe b oder Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a
falle, sei daher von erheblicher praktischer
Bedeutung.

Die Bedeutung des Wortes ,, Verwechslung*®

27. Die Frage geht teilweise dahin, ob eine
Verwechslungsgefahr 7 auch dann zu bejahen

7 — Der deutschen Fassung der Richtlinie ist von ciner
Verwechslungsgefabr die Rede, wihrend es in der englischen
Fassung um die ,likelihood® (Wahrscheinlichkeit) einer Ver-
wechslung geht.
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ist, wenn das Publikum die Waren oder
Dienstleistungen unterschiedlichen
Herkunftsstitten zuordnet. Die Bedeutung
des Wortes ,Verwechslung” in Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist vom
Gerichtshof bereits in seinem Urteil vom 11.
November 1997 in der Rechtssache Sabel 8
hervorgehoben worden.

28. Dabei ging es um die Auslegung des
Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtli-
nie, soweit darin davon die Rede ist, daf ,fiir
das Publikum die Gefahr von Verwechslun-
gen besteht, die die Gefahr einschliefit, daff
die Marke mit der ilteren Marke gedanklich
in Verbindung gebracht wird“. Der Gerichts-
hof hat ausgefiihrt, ihm sei vorgetragen wor-
den, daf ,die Gefahr der gedanklichen Ver-
bindung ... drei Fallgestaltungen [umfasse],
und zwar erstens den Fall, daf} das Publikum
das Zeichen und die betreffende Marke ver-
wechsle (unmittelbare Verwechslungsgefahr),
zweitens den Fall, daf das Publikum einen
Zusammenhang zwischen dem Inhaber des

Zeichens und dem Inhaber der Marke her-

stelle und sie miteinander verwechsle (mittel-

bare Verwechslungsgefahr oder Gefahr der
gedanklichen Verbindung), und drittens den
Fall, daf# das Publikum einen Zusammen-
hang zwischen dem Zeichen und der Marke
sehe, da die Wahrnehmung des Zeichens die
Erinnerung an die Marke wecke, obwohl
beide nicht verwechselt wiirden (Gefahr der
gedanklichen Verbindung im eigentlichen
Sinne)“ 9,

29. Der Gerichtshof hat festgestellt, dafl
daher zu entscheiden sei, ,ob ... Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe b Anwendung finden
kann, wenn keine unmittelbare oder mittel-
bare Verwechslungsgefahr, sondern lediglich
eine Gefahr der gedanklichen Verbindung im
eigentlichen Sinne besteht” 19, Er ist zu fol-

8 — Rechtssache C-251/95 (Sabil BV, Slg. 1997, 1-6191).
9 — Randnr. 16 des Urteils.
10 — Randnr. 17 des Urteils.

gendem Ergebnis gelangt: ,Bereits nach
threm Wortlaut ist diese Besttmmung daher
nicht anwendbar, wenn fiir das Publikum
keine Verwechslungsgefahr besteht™ 11, Der
Gerichtshof hat daher entschieden, dafl die
»rein assoziative gedankliche Verbindung,
die der Verkehr iiber die Ubereinstimmung
des Sinngehalts zweier Marken zwischen die-
sen herstellen kénnte, ... fiir sich genommen
keine ,Gefahr von Verwechslungen® ... im
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b
begriindet 12,

30. Wenn im vorliegenden Fall keine Gefahr
besteht, dafl das Publikum irgendeine Art
von geschiftlicher Verbindung zwischen den
Marken ,Canon“ und ,CANNON*“
annimmt, besteht folglich keine
Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 4
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Die
Kommission weist jedoch darauf hin, dafl die
Frage sich auf die Zuordnung von Waren
oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen
»Herkunftsstitten® beziehe; dieser Begriff
mag die Bedeutung widerspiegeln, die das
frithere deutsche Markenrecht dem Ort der
Herstellung der betreffenden Waren beimafi.
In diesem Zusammenhang sei darauf hinge-
wiesen, dafl es nicht ausreicht, lediglich dar-
zutun, dafl fiir das Publikum die Gefahr
einer Verwechslung in bezug auf den Ort
besteht, an dem die Waren hergestellt oder
die Dienstleistungen erbracht werden: Wenn
fiir das Publikum, auch wenn es erkennt, dafl
die Waren oder Dienstleistungen unter-
schiedliche Herkunftsorte haben, die Gefahr
besteht, dafl es glaubt, dafl eine Verbindung
zwischen den beiden Unternehmen besteht,
so liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne
der Richtlinie vor.

11 — Randnr. 18 des Urteils.
12 — Urteilstenor.
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Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen

31. Die Hauptdiskussion in der vorliegen-
den Sache hat sich auf die Frage konzen-
triert, ob die Kennzeichnungskraft einer
Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei
der Beurteilung beriicksichtigt werden kann,
ob Waren oder Dienstleistungen als dhnlich
im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b
anzuschen sind. Mit anderen Worten: Ist es
zuldssig, Waren oder Dienstleistungen als
ihnlich in bezug auf besonders charakteristi-
sche Merkmale anzusehen, wenn diese
Waren oder Dienstleistungen in bezug auf
andere weniger charakteristische Merkmale
nicht als dhnlich angesehen werden wiirden?
Oder sollte der Mafstab fiir die Beurteilung
der Ahnlichkeit von Waren oder Dienstlei-
stungen objektiv sein (d. h. nicht auf die Art
der in Frage stehenden Merkmale bezogen)?

32. Alle Marken miissen, wenn sie thre Auf-
gabe erfiillen sollen, unterscheidungskriftig
sein; eine Marke, die keine Unterscheidungs-
kraft hat, darf nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b der Richtlinie nicht eingetragen wer-
den oder unterliegt im Falle der Eintragung
der Ungiiltigerklirung. Unterscheidungs-
kraft ist aber eine Frage des Grades. Eme
Marke kann besonders unterscheidungs-
kriftig sein, weil sie wohlbekannt oder weil
sic ungewdhnlich ist. Je bekannter oder
ungewdhnlicher eine Marke ist, je grofler ist
fiir die Verbraucher die Gefahr, dafl bei
thnen die falsche Vorstellung entsteht, daff
eine geschiftliche Verbindung zwischen den
Waren oder Dienstleistungen mit derselben
oder einer dhnlichen Marke bestcht. Wie der
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Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechts-
sache Sabel festgestellt hat, ist die
»Verwechslungsgefahr ... um so grofler, je
grofler sich die Kennzeichnungskraft der
ilteren Marke darstellt” 13, Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, daf es in jenem Fall im
Gegensatz zum vorliegenden Fall nicht strei-
tig war, dafl zumindest einige der Waren, auf
die sich die betreffenden Marken bezogen,
gleich waren; die Frage bestand darin, ob die
betroffenen Marken (im Gegensatz zu den
Waren) so ighnlich waren, dafl eine
Verwechslungsgefahr entstehen konnte.

33. Die CKK, die franzosische Regierung
und die Kommission sind der Auffassung,
dafl das Ausmafl der Kennzeichnungskraft
einer Marke fiir die Beurteilung der Ahnlich-
keit der Waren oder Dienstleistungen erheb-
lich sei. In der miindlichen Verhandlung hat
die italienische Regierung vorgetragen, Ahn-
lichkeit sei ein sehr unbestimmter Begriff,
der nicht allein auf objektive Faktoren
gestiitzt werden kdnne.

34. Sie verweisen auf die zehnte Begriin-
dungserwigung in der Priambel der Richtli-
nie, die folgende Formulierung enthilt:

»Es ist unbedingt erforderlich, den Begnff
der Ahnlichkeit im Hinblick auf die
Verwechslungsgefahr ~ auszulegen.  Die
Verwechslungsgefahr stellt die spezifische
Voraussetzung fiir den Schutz dar; ob sie
vorliegt, hingt von einer Vielzahl von

13 — Zitiert in Fuflnote 8, Randnr. 24 des Urteils.
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Umstinden ab, insbesondere dem Bekannt-
heitsgrad der Marke im Markt, der gedankli-
chen Verbindung, die das benutzte oder ein-
getragene Zeichen zu ibr hervorrufen kann,
sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen
der Marke und dem Zeichen und zwischen
den damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen. Bestimmungen iiber die
Art und Weise der Feststellung der
Verwechslungsgefahr, insbesondere iiber die
Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrens-
regeln, die von der Richtlinie nicht beriihrt
werden.” 14 15

35. Die CKK und die franzdsische Regie-
rung machen geltend, diese Begriindungser-
wigung, insbesondere die Feststellung, dafl
es ,unbedingt erforderlich (ist], den Begnff
der Ahnlichkeit im Hinblick auf die
Verwechslungsgefahr auszulegen®, zeige, dafl
der Mafistab fiir die Priifung der Ahnlichkeit
von Waren oder Dienstleistungen nicht als
ein objektiver Mafistab angesehen werden
kénne.

36. Die CKK macht auflerdem geltend, es
sei wichtig, dafl man der ersten Eintragung
einer Marke nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe b widersprechen kénne und nicht die
erste Eintragung hinnehmen und dann auf-
grund anderer Vorschriften gegen die Ver-
wendung der Marke vorgehen miisse. Sie st
der Ansicht, den Parteien in Widerspruchs-
verfahren entstiinden niedrigere Kosten und
sie kénnten thre Rechte wirksamer und effi-
zienter als in anderen Verfahren vertreten.

14 — Anm. d. U.: Dic Fuflnote bezicht sich auf einen Fehler im
englischen Text und ist in der deutschen Fassung gegen-
standslos.

15 — Siche Fufinote 14.

37. Die Firma Pathe und das Vereinigte
Konigreich treten dagegen fiir eine objektive
autonome Beurteilung der Ahnlichkeit von
Waren oder Dienstleistungen ein (d. h. einer
Beurteilung ohne Beriicksichtigung der Art
oder der Bekanntheit der ilteren Marke).
Das Vereinigte Konigreich macht geltend,
wenn man verlange, dafl im Stadium der Ein-
tragung einer Marke die Bekanntheit einer
ilteren Marke bei der Beurteilung der Ahn-
lichkeit der betroffenen Waren oder Dienst-
leistungen beriicksichtigt werde, so wiirde
dies die Priifer iber Gebiihr belasten und das
Eintragungsverfahren erheblich in die Linge
ziehen. Die Firma Pathe trigt auflerdem vor,
daf grofle Unternehmen die Eintragungs-
verfahren absichtlich verzdgern wiirden.

38. Dariiber hinaus macht die Firma Pathe
geltend, dafl fliefende Abgrenzungen der
Definition von #hnlichen Waren oder
Dienstleistungen zu Rechtsunsicherheit fiih-
ren wiirden. Als ein letztes Argument vertritt
das Vereinigte Konigreich die Ansicht, wenn
die Frage der Verwechslungsgefahr behandelt
werden miisse, um zu entscheiden, ob Waren
oder Dienstleistungen dhnlich seien, so hitte
das Erfordernis, dafl Ahnlichkeit vorliegen
miisse, keinen Sinn: Die einzige Frage
bestiinde darin, ob eine Verwechslungsgefahr
vorliege oder nicht; wire dies beabsichtigt
gewesen, so hitte die Richtlinie einen ande-

ren Aufbau gehabt.

39. Meines Erachtens bestcht der fir die
Entscheidung der Streitfrage ausschlagge-
bende Gesichtspunkt in der Feststellung in

der zehnten Begriindungserwigung der
Richtlinie, daf die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr  insbesondere  vom
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Bekanntheitsgrad der Marke abhingt. Diese
Feststellung lautet zusammenhingend wie
folgt:

~Zweck des durch die eingetragene Marke
gewihrten Schutzes ist es, insbesondere die
Herkunftsfunktion der Marke zu gewihrlei-
sten; dieser Schutz ist absolut im Falle der
Identitit zwischen der Marke und dem Zei-
chen und zwischen den Waren oder Dienst-
leistungen. Der Schutz erstreckt sich eben-
falls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen
und Marke und der jeweiligen Waren oder
Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforder-
lich, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick
auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die
Verwechslungsgefahr stellt die spezifische
Voraussetzung fiir den Schutz dar; ob sie
vorliegt, hingt von einer Vielzahl von
Umstinden ab, insbesondere dem Bekannt-
heitsgrad der Marke im Markt, der gedankli-
chen Verbindung, die das benutzte oder ein-
getragene Zeichen zu ithr hervorrufen kann,
sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen
der Marke und dem Zeichen und zwischen
den damit gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen.”

Diese Feststellung macht deutlich, dafl der
Bekanntheitsgrad der Marke, auch wenn er
in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richt-
linie nicht besonders genmannt wird, fiir die
Entscheidung erheblich ist, ob die Ahnlich-
keit so grof ist, dafl sie zu einer
Verwechslungsgefahr fithren kann.

40. Diese Auffassung wird auch durch das
Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache

1-5520

Sabel bestitigt, in dem dieser entschieden
hat, daf} das , Vorliegen einer Verwechslungs-
gefahr unter Beriicksichtigung aller
Umstinde des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen [ist]“ 16, Es ist richtig, dafl diese
Feststellung in einem anderen Zusammen-
hang getroffen worden ist: Der Gerichtshof
hat dort die Frage gepriift, ob Ahnlichkeit in
der Bedeutung der Marken allein zu ciner
Verwechslung im Sinne von Artikel 4 Absatz
1 Buchstabe b in einem Fall fiihren konnte,
in dem die betroffenen Waren eindeutig die
gleichen waren. Die Feststellung hat jedoch
allgemeine Geltung.

41. Die Regierung des Vereinigten Konig-
reichs versucht das Argument zu widerlegen,
daf die zehnte Begriindungserwigung der
Richtlinie fiir eine globale Betrachtungsweise
spreche. Sie macht geltend, diese Begriin-
dungserwigung bedeute lediglich, daf bei
der Beurteilung der Ahnlichkeit die Frage zu
beriicksichtigen sei, ob die Waren oder
Dienstleistungen so geartet seien, dafl das
Publikum aufgrund einer Verwechslung zu
der Vorstellung gelangen kénne, daf sie die
gleiche Herkunft hitten, und dafl bei dieser
Beurteilung die Bekanntheit der ilteren
Marke nicht berticksichtigt werden diirfe.

42. Diese Erklirung erfordert jedoch, dafl
die Begriindungserwigung dahin zu verste-
hen ist, dafl die Frage der Verwechslung bei
der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren
oder Dienstleistungen zu berticksichtigen ist,
dafl aber ein Kriterium bei der Priifung der
Verwechslungsgefahr, nimlich das Kritertum
des ,Bekanntheitsgrad[s] der [dlteren] Marke
im Markt® (das ausdriicklich in der Begriin-
dungserwigung genannt ist), bei dieser Beur-
teilung nicht berticksichtigt werden kann. Es

16 — Zitiert in Fuflnote 8, Randnr. 22.
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fillt mir schwer, die Begriindungserwigung
so zu verstehen. (Die Formulierung
~Bekanntheitsgrad der Marke im Market®
bezicht sich meines Erachtens auf den Grad
der Unterscheidungskraft der Marke, d. h.,
ob sie vom Publikum ohne weiteres erkannt
wird, entweder weil sie als solche ungewéhn-
lich ist oder wegen ihrer Bekanntheit.)

43, Auflerdem scheint mir die Gefahr, dafl
das Eintragungsverfahren dadurch verlingert
wird, daff die Beriicksichtigung der Bekannt-
heit einer ilteren Marke verlangt wird, nicht
so ernst zu scin, wie die Firma Pathe und die
Regierung des Vereinigten Kénigreichs
behaupten. Die franzésische Regierung hat
in der miindlichen Verhandlung vorgetragen,
dal die Priifung dieses Gesichtspunkts ihrer
Erfahrung nach das Verfahren nicht tiber
Gebiihr in die Linge ziche oder kompliziere.
Es mag sogar im Interesse der Rechts-
sicherheit liegen, dafl sichergestellt wird, dafl
Marken, deren Verwendung mit Erfolg
widersprochen werden kann, gar nicht erst
eingetragen werden. Jedenfalls zeigt die
zehnte Begriindungserwigung der Richtlinie
meines Erachtens, dafl die Bekanntheit einer
Marke bei der  Beurteilung  der
Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken
selbst dann zu beriicksichtigen ist, wenn sie
bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen nicht beriick-
sichtigt werden kann. Dariiber hinaus wird
das Markenamt der Gemeinschaft verpflich-
tet sein, die Frage der Bekanntheit einer
Marke in vielen Fillen zu priifen, da die Ver-
ordnung iiber die Gemeinschaftsmarke eine
Vorschrift enthilt, die Artikel 4 Absatz 4
Buchstabe a der Richtlinie ahnelt. Nach Arti-
kel 8 Absatz 5 der Verordnung kann der
Inhaber einer ilteren Marke, die bekannt ist,
unter bestimmten Voraussetzungen der Ein-
tragung einer identischen oder ihnlichen
Marke fiir nicht dhnliche Waren oder Dienst-

leistungen widersprechen. Dies liffit darauf
schliefen, dafl die praktischen Probleme, die
dadurch entstehen, daf} die Registerbehérden
verpflichtet sind, die Bekanntheit einer
Marke zu priifen, nicht so grof sind, wie gel-
tend gemacht worden ist.

44, Ich méchte betonen, daff — auch wenn
meines Erachtens der Grad der Bekanntheit
der Marke bei der Entscheidung zu beriick-
sichtigen ist, ob die Ahnlichkeit so groff ist,
dafl sie eine Verwechslungsgefahr ausldsen
kann — dem Erfordernis der Ahnlichkeit
sowohl bei der Bewertung der Ahnlichkeit
der Marken als auch bei der Bewertung der
Ahnlichkeit der betroffenen Waren oder
Dienstleistungen sein volles Gewicht beige-
messen werden mufl. Es ist daher nicht rich-
tig, zu behaupten, infolge der Umsetzung
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der
Richtlinie in nationales Recht sei es bei einer
besonders charakteristischen Marke nicht
mehr erforderlich, die Ahnlichkeit der
betroffenen Waren oder Dienstleistungen
festzustellen. Bei der Beurteilung der Ahn-
lichkeit von Waren oder Dienstleistungen
wird die Beriicksichtigung der von der
Regierung des Vereinigten Konigreichs und
von der franzésischen Regierung vorgeschla-
genen Faktoren hilfreich sein.

45. Nach Ansicht der Regierung des Verei-
nigten Kénigreichs sind folgende Faktoren
bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von
Waren oder Dienstleistungen zu beriicksich-
tigen:

a) die Verwendungszwecke der jeweiligen
Waren oder Dienstleistungen;
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b) die Verwender der jeweiligen Waren oder
Dienstleistungen;

c) die materielle Eigenart der Waren oder
Dienstleistungshandlungen;

d) die Absatzwege, iiber die die Waren oder
Dienstleistungen auf den Markt kommen;

e) im  Fall von  Selbstbedienungs-
Gebrauchsartikeln: ob sie in der Praxis in
Supermirkten angeboten werden oder
wahrscheinlich dort angeboten werden,
und insbesondere, ob sie in demselben
Regal oder in verschiedenen Regalen
angeboten werden oder wahrscheinlich
angeboten werden;

f) das Ausmaf}, in dem die jeweiligen Waren
oder Dienstleistungen miteinander kon-
kurrieren; im Rahmen dieser Untersu-
chung kann beriicksichtigt werden, wie
der Verkehr die Waren klassifiziert, z. B.
ob  Marktforschungsunternehmen, die
natiirlich fiir die Industrie arbeiten, die
Waren oder Dienstleistungen denselben
oder anderen Bereichen zuordnen 17.

17 — Entnommen aus dem Urteil des englischen High Court vom
23. Mai 1996 in der Sache British Sugar Plc/James
Robertson & Sons Ltd [1996) RPC 281.
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‘46. In der miindlichen Verhandlung hat die

Regierung des Vereinigten Konigreichs zwar
eingerdumt, daf} dieses Verzeichnis von Fak-
toren nicht erschopfend sei, daf} es aber den-
noch einen gemeinsamen Nenner zeige, der
bei allen bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
von Waren oder Dienstleistungen beriick-
sichtigten Faktoren vorhanden sein sollte,
nimlich dafl die Faktoren mit den Waren
oder Dienstleistungen zusammenhingen.

47. Die franzdsische Regierung ist gleichfalls
der Ansicht, zu den Faktoren, die bei der
Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen zu beriicksichtigen seien,
sollten die Eigenart der Waren oder Dienst-
leistungen, ihre Zweckbestimmung und
Kundschaft, ihre gewohnliche Verwendung
und die iibliche Art und Weise ihres Ver-
triebs zahlen.

48. Die Verwendung dieser ,objektiven®
Faktoren fiir die Beurteilung von Ahnlich-
keit schliefft meines Erachtens jedoch nicht
aus, dafl der Grad der Bekanntheit der
Marke bei der Entscheidung beriicksichtigt
wird, ob die Ahnlichkeit so grof ist, daf} sie
eine Verwechslungsgefahr auslésen kann.

49. Gegen diese Auffassung liflt sich vor-
bringen, dafl es um so weniger wahrschein-
lich wire, daff nationale Markenregisterbe-
hérden oder Gerichte in verschiedenen
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Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Beur-
teilungen der Frage gelangen wiirden, dafl
eine bestimmte Marke Anlafl zu Verwechs-
lungen gibt, je einfacher und objektiver die
Priifung der Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen nach Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b wire. Dies wiirde zu dem Ziel
der Richtlinie passen, die Markenrechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten zu harmonisie-
ren.

50. Ich riume ein, daf ein flexibler Mafistab
bei der Priifung der Ahnlichkeit von Waren
oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen
Auslegungen dieser Ahnlichkeit in verschie-
denen Mitgliedstaaten fithren mag. Es ist
sogar moglich, dafl eine neue Marke entge-
gen der Auffassung in bestimmten Mitglied-
staaten in einem Mitgliedstaat nicht durch
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b erfaflt wird,
und zwar einfach deshalb, weil in diesem
Staat angenommen wird, dafl die Waren oder
Dienstleistungen trotz der Bekanntheit der
ilteren Marke und einer Verwechslungs-
gefahr nicht ihnlich genug sind. In einem
solchen Fall kann der Umstand, daf ‘die
altere Marke bekannt ist, jedoch sehr wohl
bedeuten, daff in diesem Mitgliedstaat statt
dessen Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie (der den
Schutz einer Marke in bezug auf nicht dhnli-
che Waren oder Dienstleistungen betrifft)
gelten wiirden. Die Kommission geht davon
aus, daf alle Mitgliedstaaten von dem ihnen
durch Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a einge-
riumten Recht Gebrauch gemacht haben 12,
Damit wire das Endergebnis in allen
Mitgliedstaaten (nimlich das Verbot oder die
Léschung der Eintragung einer Marke oder

18 — Erklirungen der Kommission in der miindlichen Verhand-
lung in der Rechtssache C-63/97, BMW, am 13. Januar 1998,

das Verbot ihrer Verwendung) oft das glei-
che.

51. Als abschliefende Bemerkung mdchte
ich hinzufiigen, dafl ich es nicht als unge-
recht ansehe, wenn der Inhaber einer Marke
in bezug auf ein grofleres Sortiment von
Waren geschiitzt wird als nur fir die Waren,
fiir die die Marke eingetragen ist. Es ist nicht
gerechtfertigt, von dem Inhaber einer Marke
zu verlangen, dafl er seine Marke fiir alle
Arten von Waren eintragen 1ifit, in bezug auf
die die Verwendung seiner Marke zu einer
Verwechslungsgefahr fiihren kénnte, weil der
Inhaber seine Marke fiir diese Waren viel-
leicht nicht verwendet; Marken, die fiir
Waren oder Dienstleistungen eingetragen
sind, fiir die sie nicht verwendet werden,
werden nimlich im Register nach fiinf Jahren
wegen Nichtverwendung gestrichen 1%. Dar-
iiber hinaus stellt das Kriterium der
Verwechslungsgefahr smher, dal der Inhaber
einer Marke, wenn er eine Marke fiir eine
bestimmte Gruppe von Waren oder Dienst-
leistungen eintragen liflt, dadurch nicht in
bezug auf eine zu breite Palette von Waren
und Dienstleistungen geschiitzt ist. Der
Begriff der Verwechslungsgefahr darf nicht
zu weit ausgelegt werden, da eine weite Aus-
legung, wie ich in meinen Schlufantrigen in
der Rechtssache Sab2l ausgefiihrt habe 20,
dem Ziel der Richtlinie, den freien Waren-
verkehr zu fordern, zuwiderlaufen wiirde.
Wo eine echte und angemessen substantiierte
Verwechslungsgefahr besteht, ist es jedoch
meines Erachtens nicht nur zu rechtfertigen,
sondern notwendig, sowohl den Verbraucher
als auch den Inhaber der Marke dadurch zu
schiitzen, daf die Eintragung einer jiingeren
Marke auch in bezug auf ihnliche Waren
und Dienstleistungen abgelehnt wird, fiir die
die iltere Marke nicht eingetragen ist.

19 — Vgl. Artikel 10 bis 12 der Richtlinie.
20 — Zidert in Fufinote 8, Randnrn, 50 und 51.
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Ergebnis

52. Die vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage ist meines Erachtens daher wie
folgt zu beantworten:

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von durch zwei Marken erfafiten Waren oder
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der ersten Richtli-
nie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken kann die Kennzeichnungskraft,
insbesondere die Bekanntheit der ilteren Marke, bei der Entscheidung zu beriick-
sichtigen sein, ob die Ahnlichkeit so grofl ist, daf} eine Verwechslungsgefahr ent-
stehen kann. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift wird jedoch nur
vorliegen, wenn die Gefahr besteht, daff das Publikum zu der nicht zutreffenden
Vorstellung veranlafit wird, daf! in irgendeiner Form eine geschiftliche Verbindung
zwischen den Lieferanten der betroffenen Waren oder den Erbringern der betrof-
fenen Dienstleistungen besteht.
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