28 W (pat) 573/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2008 009 650.0

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Juni 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin
Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi
beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und

Markenamtes, Markenstelle fiur Klasse 7, vom 20. Juli 2010 wird

zuruckgewiesen.

Grinde

Die am 14. Februar 2008 angemeldete Wortmarke

filterclean puro

ist am 24. September 2008 unter der Nummer 30 2008 009 650.0 fur die Waren

der

Klasse 1. Aktivkohle, Filterkohle und Filtermaterial (chemische Erzeugnisse)

sowie Microfliesfilter;

Klasse 7: Staubsaugerbeutel;

Klasse 16: Filtermaterialien und -beutel aus Papier

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register ein-
getragen worden. Die Veroffentlichung erfolgte am 24. Oktober 2008.



Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 3. November 2008 Wider-

spruch erhoben und zwar

aus der am 11. Juli 2000 fur die Waren der Klassen 7, 11 und 16:

Teile und Ersatzteile von Staubsaugern; Staubsaugerfilterbeutel,
Staubfilterbeutel, Filterbeutel, Filtersacke, Staubsacke aus Papier
und/oder Kunststoff und/oder textilem Material; Kuchenfilter aus
Papier und/oder Kunststoff und/oder textilem Material; Filter fur
Absauganlagen in Industrie und Haushalt aus Papier und/oder
Kunststoff und/oder textilem Material; Kaffeefilter aus Papier
und/oder Kunststoff und/oder Metall; Microfilter aus Papier, Kunst-
stoff und textilem Material oder deren Verbindung fir Staubsau-
gergerate insbesondere als Ersatzteil fur Staubsauger zur Luft-
filterung als Motor- und Abluftfilter; Microfilter aus Papier,
Kunststoff und textilem Material oder deren Verbindung fur Ab-
sauganlagen in Industrie und Haushalt als Ersatzteil zur Luft-

filterung

eingetragenen -in den Farben blau und grin gestalteten - Wort-/Bildmarke
DE 300 13 833.4

Fi

(im folgenden: Widerspruchsmarke zu 1)



und aus der am 27. Mai 2008 fur die Waren der

Klasse 7:

Klasse 16:

Klasse 21:

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere Staubsauger,
Teile und Ersatzteile fir Staubsauger; Staubsaugerfilterbeutel,
Staubsaugerbeutel, Staubfilterbeutel, Filterbeutel, Filtersacke,

Staubséacke,

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Ver-
packungstaschen aus Papier, Millbeutel aus Papier einschlief3lich
Staubbeutel, Filtermaterialien einschlie3lich Filter aus Papier fur
Staubsauger, Papierfilter fur Kaffee und Tee, Filter fir
Kichenabsorber, Briefumschlage und Briefpapier; Druckerei-
erzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Kleb-
stoffe fur Papier- und Schreibwaren oder fur Haushaltszwecke;
Kinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Buroartikel
(ausgenommen Mabel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in
anderen Klassen enthalten ist, insbesondere Verpackungsbeutel aus
Kunststoff, Miullbeutel aus Kunststoff einschlielich Staubbeutel,
Filtermaterialien einschlieRlich Filter fir Staubsauger; Drucklettern;

Druckstocke;

Geréate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall

oder plattiert), insbesondere Filter fir den Haushalt, Ansauganlagen
fur Kichenabsorber; Kamme und Schwamme; Blrsten (mit Aus-
nahme von Pinseln); Blrstenmachermaterial, Putzzeug; Stahlspéane;
rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas);
Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen

Klassen enthalten sind,



eingetragenen  Gemeinschafts-Wortmarke EM 4455341 (im folgenden:

Widerspruchsmarke zu 2)

LFILTER Clean“.

Das DPMA, Markenstelle fur Klasse 7, hat die beiden Widerspriche durch
Beschluss vom 20. Juli 2010 mit der Begrindung zurtickgewiesen, zwischen den
streitbefangenen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchs-
marken zu 1) und zu 2) besafl3en nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft. Es
handele sich bei den Worten ,Filter Clean* um beschreibende Angaben, die vom
Verbraucher mit der Bedeutung ,sauberer Filter" oder ,Sauberkeit durch Filter"
verstanden wirden. Die Worte wiesen den Verbraucher lediglich in anpreisender
Weise auf den Zweck der Waren hin. Anhaltspunkte fir die Annahme, dass die
Widerspruchsmarken ihre Kennzeichnungsschwache aufgrund umfangreicher
Benutzung Uberwunden hatten, bestinden nicht. Das angegriffene Zeichen
einerseits und die Widerspruchsmarken andererseits seien in ihrem Gesamt-
eindruck allein aufgrund der jeweils abweichenden Bestandteile gut zu unter-
scheiden. Wegen der Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarken kénne
dem Wortelement des angegriffenen Zeichens | filterclean* eine selbstandig

kennzeichnende Stellung nicht zuerkannt werden.

Gegen diesen, der Widersprechenden und Beschwerdeflhrerin am 26. Juli 2010
zugestellten, Beschluss richtet sich ihre mit zwei Schriftsdtzen vom 18. August
2010 eingelegte Beschwerde. Sie argumentiert, aufgrund teilweiser ldentitat der
Waren und der hohen Ahnlichkeit der Zeichen bestehe eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und den beiden
Widerspruchsmarken. Allein kennzeichnender Bestandteil beider Widerspruchs-
marken sei der Wortbestandteil ,Filter clean". Die Widerspruchsmarken verfligten
origindr zumindest Uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Auch bei
Kenntnis der Bedeutung der Begriffe ,FILTER" und ,Clean" kénne der Verkehr

keine klare, umfassende und erschopfende Zuordnung zu den konkreten Waren



der Widerspruchsmarke vornehmen. Aufgrund der intensiven Benutzung der
Widerspruchsmarken Uber einen Zeitraum von fiinfzehn Jahren habe sich ihre
Kennzeichnungskraft erhoht. Als Beleg hierfur hat die Widersprechende neben
einer eidesstattlichen  Versicherung ihres Geschaftsfuhrers L... vom
3. Mai 2011 diverse Belege und Unterlagen vorgelegt. Ein Vergleich des allein
kennzeichnenden Bestandteils ,filterclean” des angegriffenen Zeichens mit den
Widerspruchsmarken ergebe jeweils eine klangliche Identitat und eine hohe
schriftbildliche Ahnlichkeit. Der zweite Bestandteil des angegriffenen Zeichens
(,puro™) habe keine eigenstandige Kennzeichnungskraft. Dieser sei lediglich ein
Ublicher beschreibender Zusatz im Sinne eines puren bzw. reinen Produktes bzw.
ein Hinweis darauf, dass sich mit den Waren des angegriffenen Zeichens eine
hohere Reinheit erreichen lasse. Im ubrigen bestehe zwischen den Zeichen eine
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil der aus den Widerspruchsmarken
Ubernommene Bestandteil in dem angegriffenen Zeichen eine selbstandig
kennzeichnende Stellung erhalten habe und bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen wegen der Ubereinstimmung dieses Bestandteils der Eindruck
hervorgerufen werde, die so bezeichneten Waren stammten aus wirtschaftlich

miteinander verbundenen Unternehmen.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt sinngeman,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 7, vom 20. Juli 2010 aufzuheben und dem
Deutschen Patent- und Markenamt aufzugeben, die Marke
30 2008 009 650.0 zu léschen.

Mit Schriftsatz vom 30. August 2011 hat sie ihren urspringlich hilfsweise ge-
stellten Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung zurtickge-

nommen.



Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens und Beschwerdegegnerin hat im
gerichtlichen Verfahren keinen Sachantrag gestellt. Im Verfahren vor dem Amt hat
sie argumentiert, die Wortfolge ,Filterclean” sei rein beschreibend und damit nicht
pragend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig. Da nur ein Verfahrensbeteiligter gegen einen Be-
schluss des DPMA vorgeht, handelt es sich der Sache nach um lediglich eine
Beschwerde, auch wenn die Widersprechende ihre Beschwerde durch zwei
getrennte Beschwerdeschriftsatze anhangig gemacht hat (vgl. Knoll, in Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, 2012, 8 66 Rdnr. 47).

Die Beschwerde ist jedoch nicht begriindet. Zwischen dem angegriffenen Zeichen
einerseits und den beiden Widerspruchsmarken andererseits besteht aus Rechts-
grinden keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1
und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller
Umsténde, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-
leistungen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der &lteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICA-
RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824, Rdnr.19 - Kappa; GRUR 2010, 833,



Rdnr. 12 - Malteserkreuz ll; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR
2009, 484, 486, Rdnr. 23 - Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR
2008, 258, 260, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903,
Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

1. Selbst bei Zugrundelegung identischer Waren und Anwendung nur durch-
schnittlicher Sorgfalt seitens der angesprochenen Verkehrskreise ist eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der Widerspruchs-

marke zu 1) zu verneinen.

Die Widersprechende musste eine Benutzung ihrer zum Zeitpunkt der Ve-
roffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens am 24. Oktober 2008
bereits langer als flnf Jahre eingetragenen Widerspruchsmarke zu 1) nach 8§ 43
Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft machen, denn die Inhaberin des angegriffenen
Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) nicht - auch nicht

konkludent - bestritten.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen

und der Widerspruchsmarke zu 1) besteht nicht.

(1) Mit den Waren der Klasse 7: ,Staubsaugerbeutel®* und der Klasse 16:
.Filtermaterialien und -beutel aus Papier* beanspruchen die Widerspruchsmarke

zu 1) und das angegriffene Zeichen Markenschutz fir identische Waren.

(2) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) ist aufgrund des

Bildbestandteils gerade noch als durchschnittlich einzustufen.

Der mal3gebliche Durchschnittsverbraucher wird der in der Wort-/Bildmarke
enthaltenen Wortkombination ,filter clean® im Zusammenhang mit ,Staubsau-
gerbeuteln® bzw. ,Filtermaterialien und -beuteln aus Papier” im wesentlichen einen

schlagwortartigen Sachhinweis auf die Bestimmung dieser Waren entnehmen.



Das Wort ,Filter* bezeichnet in der deutschen Sprache durchlassiges Material
(verschiedener Art), das zum Filtern von flissigen oder gasférmigen Stoffen
verwendet wird (Duden - Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006
- CD-ROM). In der gleichen Weise wird das Wort filter* auch in der englischen
Sprache verwendet. Der Begriff ,clean” gehért mit der Bedeutung ,sauber bzw.
.rein” zu dem auch fir den deutschen Durchschnittsverbraucher verstéandlichen
Grundwortschatz der englischen Sprache (Langenscheidts Grol3wdrterbuch
Englisch-Deutsch 2010).

Im Zusammenhang mit ,Staubsaugerbeuteln”, die Schmutz aus der angesaugten
Luft filtern und sammeln, bzw. ,Filtermaterialien und -beuteln aus Papier” ergibt
sich hieraus der Hinweis auf den Zweck dieser Waren, namlich eine filterreine
Sauberung. Gerade im Zusammenhang mit Filtern, Filterbeuteln und Staub-
saugerzubehor ist die Filterreinheit ein wesentliches Merkmal (vgl. auch BPatG 33

W (pat) 59/10 - filterclean plus, juris).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist von einer beschreibenden
Angabe nicht nur dann auszugehen, wenn eine Eigenschaft der Ware selbst
beschrieben wird, sondern es genugt, wenn ihre Bestimmung, d. h. ihr Ver-
wendungszweck naher bezeichnet wird. Es kommt daher nicht darauf an, dass der
~Staubsaugerbeutel” oder ,Filter* selbst nicht filterrein“ ist. Vielmehr genigt es,
dass durch das verwendete Zeichen darauf hingewiesen wird, dass der Staub-
saugerbeutel oder Filter dazu dient, die diesen durchstromende Luft ,filterrein“ zu
filtern (BPatG a. a. O. - filterclean plus).

Die im Wesentlichen werbetbliche graphische Gestaltung vermag die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) nur geringfligig zu erhéhen, so
dass im Ergebnis gerade noch von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft aus-

zugehen ist.
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Eine Erhéhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) vermochte

die Widersprechende nicht glaubhaft zu machen.

Eine Erh6hung der originaren Kennzeichnungskraft kann Marken zuerkannt
werden, die intensiv benutzt werden und infolgedessen eine gesteigerte Ver-
kehrsbekanntheit erlangt haben (EuGH GRUR 2005, 763 - Nestlé; BGH GRUR
2003, 1040 - Kinder).

Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen in Form von Kata-
logausziigen, Werbeanzeigen und Fotos belegen jedoch nur, dass eine Be-
nutzung stattgefunden hat, erlauben jedoch keine Feststellung Gber den Umfang,
in dem Absatzgeschéfte getéatigt wurden, weil Angaben zu den Auflagen der
Werbe- und Informationsmaterialien oder zu regionaler Verbreitung fehlen. Die
vorgelegten Bestatigungen einzelner (auch Konkurrenz-) Unternehmen und Ver-
bande geben ebenfalls keinen Gesamteindruck tber die Bekanntheit der Marke in
Fachkreisen oder bei Endverbrauchern, da es sich lediglich um stichprobenartige
Aussagen handelt, die einen gesicherten Nachweis durch Marktibersicht mit
Angabe des Marktanteils oder durch Verkehrsbefragung (EuGH a. a. O. - Lloyd
Schuhfabrik; BGH GRUR 2007, 1071, Rdnr. 27 - Kinder Il) nicht ersetzen kdnnen.
Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschéftsfihrers der Wider-
sprechenden vom 3. Mai 2011 enthélt ebenfalls keine hinreichend konkreten
Angaben Uber den Umsatz und die Verbreitung der Widerspruchsmarke zu 1). Es
fehlt ein nachvollziehbarer Beleg fur die Behauptung, dass die Widersprechende
nach der Melitta-Gruppe eine der bekanntesten Herstellerinnen von Staubsau-
gerfilterbeuteln in Deutschland ist. Auch die als Anlage zur eidesstattlichen
Versicherung eingereichte Ubersicht (iiberschrieben mit ,Basis: Abrechnung It.
Verpackungsverordnung®) reicht als Beleg flr eine gesteigerte Bekanntheit der
Widerspruchsmarken nicht aus, zumal diese auch keine Anhaltspunkte dafir gibt,
fur welche der beiden Widerspruchsmarken die Umsatzzahlen gelten sollen. Die
aus der Tabelle ersichtlichen Zahlen sind auch nicht geeignet, eine erhohte

Verkehrsbekanntheit zu belegen, weil diese keine Feststellung Uber die
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Marktstellung der mit den Widerspruchsmarken vertriebenen Waren im Vergleich

zu Mitbewerbern erlauben.

(3) Die Widerspruchsmarke zu 1) und das angegriffene Zeichen unterscheiden
sich zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend
deutlich voneinander. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht deshalb

nicht.

Maf3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie
einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428,
431, Rdnr. 53 - Henkel; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; BGH MarkenR
2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im
(Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmaRig bereits die hinreichende Uberein-
stimmung in einer Hinsicht aus (EuGH GRUR 2006, 413, Rdnr. 21 - ZIRH/SIR;
BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; MarkenR 2008, 393, 395,
Rdnr. 21 - HEITEC; BGH GRUR 2011, 824 - Kappa/KAPPA; GRUR 2006, 60,

Rdnr. 17 - coccodrillo).

(@) In (schrift-)bildlicher Hinsicht kdénnen beide Marken auf Anhieb sicher
auseinandergehalten werden. Der nur in dem angegriffenen Zeichen enthaltene
Bestandteil ,puro® findet in der Widerspruchsmarke zu 1) keine Entsprechung.
Auch die - beim angegriffenen Zeichen nicht vorhandenen - Bildbestandteile der
Widerspruchsmarke zu 1) kénnen bei der Beurteilung von optischen Ahnlichkeiten
nicht unbericksichtigt bleiben, da sie in ihrer Gesamtheit zur Kennzeichnungskraft
der Marke beitragen. Insofern bleiben sie in der Erinnerung der Verkehrsteil-
nehmer und wirken bildlichen Verwechslungen zuséatzlich entgegen (vgl. BGH
GRUR 2008, 254, 257, Rdnr.36 — THE HOME STORE; a.a.O. - SIERRA
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ANTIGUO). Eine Verwechslungsgefahr in (schrift-)bildlicher Hinsicht ist daher zu

verneinen.

(b) Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunachst davon
auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke zu
1) nach ihrem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit
.FILTER Clean* benennen werden (vgl. u.a. BGH a.a. O., 905, Rdnr.25 —
SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 859, 862, Rdnr. 29 — Malteserkreuz |), so dass

vorliegend graphische Unterschiede der Marken unberticksichtigt bleiben kénnen.

Vergleicht man die Widerspruchsmarke zu 1) mit dem angegriffenen Zeichen
Jilterclean puro® in einer Gesamtschau, fuhrt das nur in dem angegriffenen
Zeichen enthaltene Wort ,puro“ zu einem deutlich anderen Sprech- und Be-
tonungsrhythmus: die Silbenzahl (auf der einen Seite: funf Silben, namlich fil-ter-
clean-pu-ro“; auf der anderen Seite: drei Silben, namlich fil-ter-clean®) und die
Vokalfolge (i-e-i-u-0 gegenuber i-e-i) unterscheiden sich.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt auch nicht mit der Erwagung in
Betracht, dass der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil ,FILTER

Clean" bzw. ,filterclean“ eine kollisionsbegriindende Stellung einnnehmen wirde.

Denn dieser Bestandteil weist keine das angegriffene Zeichen pragende Funktion
auf, weil das Wortelement filterclean® in dem angegriffenen Zeichen fur die
angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurtcktritt, dass es fur den

Gesamteindruck vernachlassigt werden kann.

Die gemeinsamen Wortelemente ,Filter* und ,clean® pragen das angegriffene
Zeichen nicht, weil der Begriff filterclean“ mit der Bedeutung ,filterrein” geeignet
ist, ein Merkmal der maf3geblichen Waren zu beschreiben. Derartige beschrei-
bende Angaben kénnen ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft in der Regel

nicht pragen, weil ihnen die malRgeblichen Verkehrskreise lediglich eine inhaltliche
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Sachaussage entnehmen werden, ohne darin ein Warenzeichen zu erkennen, das
auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 36 f. - Kinder II).
Dabei kann fur die Kennzeichnungsschwache bereits die Anlehnung an einen
beschreibenden Begriff genligen (BGH a.a. O. - Kinder). Das beschreibende
Element ,filterclean® wird fir den Durchschnittsverbraucher auch nicht dadurch
zum pragenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens, dass auch der zweite
Bestandteil ,puro” kennzeichnungsschwach ist. Der Senat stimmt insoweit mit der
Auffassung der Widersprechenden uberein, dass es sich hierbei lediglich um
einen Ublichen beschreibenden Zusatz im Sinne eines puren bzw. reinen Pro-
duktes handelt. Das Adjektiv ,puro”“ hat in der italienischen, spanischen und
portugiesischen Sprache die Bedeutung ,pur", ,rein" bzw. ,sauber* (vgl.
www.pons.de). Das Wort &hnelt sehr stark dem deutschen Wort ,pur® im Sinn von
.rein, unverfalscht* (Duden - Das Fremdwodrterbuch, 9. Auflage Mannheim 2007).
Diese Begriffe werden in der Werbung gleichermal3en zur Anpreisung von Waren
oder Dienstleistungen verwendet, wie sich aus den Anlagen zum Schreiben des
Senats an die Verfahrensbeteiligten vom 3. Mai 2012 ergibt, z. B. fur Filter far
Aquarien (AQUA PUR JUNIOR), fur die Dienstleistung einer Veranstaltungs-
agentur als Hinweis auf ein ,unmittelbares” Erlebnis (www.puroberlin.de), in der
Lebensmittelindustrie fur reine Produkte (z. B. google-Suche: Joghurt ,pur®) oder
auch in der Telekommunikationsbranche fiir ein besonders einfaches Produkt (,T-

Home Entertain PUR bestellbar — Telefonanschluss & Fernsehen Tarif*).

Hieraus ergibt sich, dass der angemessen informierte und verstandige Durch-
schnittsverbraucher in Deutschland ,puro” als tUblichen beschreibenden Zusatz zu
der beschreibenden Angabe | filterclean®, hier also als Hinweis auf eine
Verbesserung in dem Sinne versteht, dass sich mit den so (filterclean puro®)
gekennzeichneten ,Staubsaugerbeuteln bzw. Filtermaterialien und -beuteln aus
Papier® eine besonders ,reine” ,Filterreinheit* oder Sauberkeit durch Filterung

herstellen laft.


http://www.pons.de).
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Es bleibt deshalb bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach
bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck
zum Vergleich heranzuziehen ist (BGH a. a. O. - SIERRA ANTIGUO; Hacker, in
Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rdnr. 326 f.).

a) Begrifflich scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, da das zuséatzliche Wort im
angegriffenen Zeichen ,puro” in der Widerspruchsmarke zu 1) keine Entsprechung
findet.

b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke zu 1)
und dem angegriffenen Zeichen unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation

ist zu verneinen.

Eine solche wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine
zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen
wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selb-
standig kennzeichnende Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild der
zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt.
Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeichnenden Bestandteils
mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang kann das
Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu
bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck
hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen
zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen
(EuGH a. a. O., Rdnr. 31 -THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646, Rdnr. 15 -
OFFROAD; a.a.O., Rdnr. 20 - Malteserkreuz Il; a.a.O., Rdnr.33 - INTER-
CONNECT/T-InterConnect; a. a. O., Rdnr. 18 - Malteserkreuz 1).

Bereits der beschreibende Charakter des vom angegriffenen Zeichen uber-
nommenen Wortelements ,filterclean* steht der Anwendung dieser Rechtsfigur

entgegen. Es fehlt auch an der identischen bzw. sehr &hnlichen Ubernahme



-15 -

(Hacker, in Strobele/Hacker, a. a. O., 89 Rn. 416) samtlicher Zeichenelemente
der Widerspruchsmarke zu 1): das angegriffene Zeichen enthélt im Gegensatz zur
Widerspruchsmarke keine graphische Gestaltung. ,Puro” ist auch kein Unter-
nehmenskennzeichen der Inhaberin des angegriffenen Zeichens oder als Stamm-

bestandteil einer Markenserie der Inhaberin des angegriffenen Zeichens bekannt.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden also nicht glauben, dass die mit dem
angegriffenen Zeichen gekennzeichneten Waren von einem Unternehmen stam-
men, das mit der Inhaberin der Widerspruchsmarke zu 1) wirtschaftlich verbunden

ist.

c) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist
ebenfalls zu verneinen. Diese greift unter dem Begriff des gedanklichen Inver-
bindungbringens der jingeren mit der alteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in
einem Bestandteil Gbereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen
eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die
einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH
a. a. O. - Kinder II).

Nahezu schutzunfahige Bestandteile der Widerspruchsmarke zu 1), wie hier die
Worte: ,filter clean”, taugen mangels herkunftsindividualisierenden Gehalts grund-

satzlich nicht als Serienstammbestandteil.

d) Besondere Umstéande, aus denen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
hergeleitet werden konnte, sind nicht ersichtlich. Ausschliel3lich assoziative
Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden oder
verwassernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen
fuhren, reichen fur die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechs-
lungsgefahr nicht aus (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Rdnr. 18 -Sabel/Puma; BGH
GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeyChem).



-16 -

2. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 2), der Wortmarke ,Filter Clean®,
kommt die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auch bei Zu-
grundelegung identischer Waren schon deshalb nicht in Betracht, weil die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 2) wegen der fehlenden gra-
phischen Gestaltung unterdurchschnittlich ist und ihr Schutzumfang gegenuber

der Widerspruchsmarke zu 1) noch geringer ausfallt.

Ebenso scheitert die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bzw. einer
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aus den gleichen Griinden wie bei der

Widerspruchsmarke zu 1).

3. Soweit die Widersprechende den Antrag gestellt hat, J... nach
8§81 Abs.3 MarkenG als Bevollméchtigten der Inhaberin des angegriffenen
Zeichens auszuschliel3en, konnte eine Entscheidung des Senats wegen fehlender
rechtlicher Relevanz der Erklarungen des mdglicherweise nicht vertretungsbe-

fugten Vertreters unterbleiben.

Klante Dorn Jacobi
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