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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2015 037 159
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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung am 23. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 28. April 2015 angemeldete Bezeichnung

Melitta Capz

ist am 4. November 2015 unter der Nummer 30 2015 037 159 fir die Waren der

Klasse 11:

elektrische Kaffeekapselmaschinen; elektrische Teekapselmaschinen; elektrische
Espressokapselmaschinen; elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Teemaschi-
nen; elektrische Espressomaschinen;

Klasse 29:
Milchpulver auf pflanzlicher Basis; Milchpulver auf tierischer Basis; Milchpulver auf
pflanzlicher Basis in Kapseln; Milchpulver auf tierischer Basis in Kapseln;

Klasse 30:
Kaffee; Tee; Kaffeekapseln; Teekapseln; Kaffeepads; Teepads

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Markenregister

eingetragen worden.



Gegen die Eintragung der am 4. Dezember 2015 veroffentlichten Marke hat die
Widersprechende aus ihrer seit dem 5. Dezember 2005 unter der Registernummer
305 61 699 eingetragenen Marke

Capsa

sowie aus ihrer seit dem 25. Mai 2007 unter der Registernummer 307 18 296 ein-

getragenen Marke

Dallmayr Capsa

am 23. Februar 2016 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarken sind jeweils

geschutzt fur die Waren der

Klasse 7:
Kaffeeverkaufsautomaten;

Klasse 11:
elektrische Kaffeeautomaten fir Hei3getranke; elektrische Kaffeemaschinen, elek-
trische Kaffeefiltergerate; Kaffeeroster;

Klasse 30:
Kaffeepulver in Kapselform, Tee in Kapselform, Kakaopulver in Kapselform; kaffee-,
kakao- und teehaltiges Getrankepulver in Kapselform.

Die Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem
Beschluss eines Beamten des héheren Dienstes vom 19. Oktober 2017 eine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne des 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich
gegeniberstehenden Marken verneint und die Widersprtiche zurtickgewiesen. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 307 18 296 ,Dallmayr Capsa“ sei
aufgrund des kennzeichnungskréaftigen Bestandteils ,Dallmayr als normal, die der
Widerspruchsmarke 305 61 699 ,Capsa“ aufgrund des beschreibenden Anklangs
zu den Wortern ,,Caps, Capsules” bzw. ,Kapseln“ als leicht geschwéacht einzuschat-
zen. Insoweit sei mit ,Capsa“ ein Hinweis darauf, dass die Waren fir Kapseln



geeignet bzw. in Kapseln verpackt seien, verbunden. Diese originare Kennzeich-
nungsschwéche sei durch die geltend gemachte intensive Benutzung der Marke
nicht tberwunden worden. Denn aus den von der Widersprechenden umfangreich
vorgelegten Unterlagen und dem Vortrag zur Benutzung der Marken ergebe sich
nur, dass das Produkt ,Dallmayr Capsa“ aufwandig beworben und in den Markt ein-
gefuhrt worden sei und in der Folge eine starke Stellung im Markt der Nespresso-
kompatiblen Kapseln erreicht habe. Eine isolierte Verwendung der Marke ,Capsa‘“
lieRe sich daraus aber nicht ersehen. Die Marke ,Capsa“ erscheine weder in der
Werbung noch auf den Produkten in Alleinstellung. Die herausgehobene Marktstel-
lung der Widersprechenden in nur einem Teilsegment des Marktes fur Kaffeekap-
seln kdnne eine besondere Stellung im Gesamtmarkt nicht begrinden. Zwischen
den jeweiligen Vergleichswaren bestehe Identitat beztiglich der elektrischen Kaffee-
kapselmaschinen in der Klasse 11 sowie beziiglich der beiderseits in der Klasse 30
geschutzten Waren. Die Zeichen aber wirden sich in ihrer Gesamtheit durch die
jeweils weiteren Bestandteile ,Dallmayr* bei der éalteren Widerspruchsmarke
,Dallmayr Capsa“ bzw. ,Melitta“ bei der angegriffenen Marke (auch gegentber der
Widerspruchsmarke ,Capsa“) ausreichend unterscheiden. Eine Verwechslungs-
gefahr bestehe auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Pragung durch einen Zei-
chenbestandteil. Soweit die Widersprechende ausfihre, dass die Bestandteile
.Melitta“ bzw. ,Dallmayr” als Herstellerkennzeichnung und die Bestandteile ,Capz*
und ,Capsa“ als Produktkennzeichen zu verstehen seien, stinde dem entgegen,
dass die Bestandteile ,Capsa“ und ,Capz” aufgrund ihrer Ndhe zum beschreiben-
den Begriff ,Caps” deutlich in der Kennzeichnungskraft geschwécht seien. Zudem
seien die angesprochenen Konsumenten der Kaffeeprodukte der Widersprechen-
den an das Zusammentreffen zweier gleich kennzeichnungskraftiger Bestandteile
in einer Kennzeichnung mit einer Aufteilung in Hersteller- und Produktmarke nicht
gewohnt. Vielmehr verwende die Widersprechende auch die Kennzeichnungen
,Dallmayr Classic”, ,Dallmayr Ethiopia“ oder ,Dallmayr Standard”. Bei keiner dieser
Kennzeichnungen besal3e der neben der Herstellerbezeichnung Dallmayr verwen-

dete weitere Bestandteil eine eigenstéandige Kennzeichnungskraft, so dass er iso-



liert als Marke erkennbar sei. Aber selbst bei Annahme einer Pragung der Ver-
gleichsmarken durch die Bestandteile ,Capsa“ bei der Widerspruchsmarke
307 18 296 und ,Capz” bei der angegriffenen Marke sei eine Zeichenahnlichkeit in
schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht nicht gegeben. Trotz weitge-
hender Ubereinstimmungen jeweils am Zeichenbeginn in den Buchstaben bzw.
Lauten ,Cap” sei angesichts der Kirze der Zeichen und der beschreibenden Be-
deutung des Ubereinstimmenden Elements ,cap” (im Sinn einer Eignung der Waren
fur Kapseln bzw. die Verpackung in Kapseln) der Unterschied am Zeichenende flr
ein eindeutiges Auseinanderhalten der Marken ausreichend. Beide Zeichen seien
als Abwandlungen des Begriffs ,cap® bzw. ,caps” zu verstehen und wirden jeweils
in der Art der Abwandlung keine Ahnlichkeit aufweisen. Wahrend die angegriffene
Marke mit der Verwendung des ,z“ statt des ,s", was klanglich kein hérbarer Unter-
schied bedeute, eher auf einen Aufmerksamkeitsgewinn durch einen gewissen
Witz, der sich aus der klanglichen Identitat ergebe, setze, stelle die Widerspruchs-
marke ,Capsa“ eine romanisierende Abwandlung von ,cap“ bzw. ,caps“ dar, die
Assoziationen zur Herkunft des Espresso aus Italien auslése. Die Zeichen kamen
sich damit nicht in relevanter Weise nahe. Schlie3lich bestehe auch keine Ver-
wechslungsgefahr durch ein gedankliches in Verbindung bringen nach § 9 Abs. 1
Nr. 2 letzter HS MarkenG, weil davon nur dann auszugehen sei, wenn eine mindes-
tens normal kennzeichnungskraftige altere Marke in der jingeren Marke mit einer
bekannten Firmenkennzeichnung kombiniert werde. Bei der Widerspruchsmarke
,Capsa“ handle es sich jedoch nur um eine eingeschrankt kennzeichnungskraftige
Bezeichnung. Ein Schutzhindernis nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aufgrund des
Sonderschutzes der bekannten Marke scheide aus, weil die Marke ,Capsa“ im We-
sentlichen nicht isoliert zur Warenkennzeichnung verwendet werde. Insoweit kénne
allenfalls die Widerspruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ als bekannte Marke im Sinne
dieser Vorschrift angesehen werden. Dann sei aber eine Ahnlichkeit der Vergleichs-
zeichen, die eine der in 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG genannten Beeintrachtigungen
auslosen konnte, nicht gegeben. Denn die Widerspruchsmarke bestehe zwar aus
dem von Haus aus kennzeichnungskraftigen und bekannten Bestandteil ,Dallmayr®

und der geschwachten Kennzeichnung ,Capsa“. Diese habe mit der angegriffenen



Marke ,Melitta Capz“ aber allein die Anspielung auf die Warenform ,,Caps” gemein.
Hieraus ergebe sich keine gedankliche Verknupfung zwischen den Marken, wie sie
Voraussetzung fur den Tatbestand des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sei. Dieser schiitze
die unternehmerische Leistung, eine bestimmte Kennzeichnung bekannt gemacht
zu haben. Vorliegend k&me allenfalls eine allgemeine Assoziation zum beschrei-
benden Begriff ,Caps* in Frage.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begriindung
ihrer Beschwerde fiihrt sie im Wesentlichen aus, dass eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr der Zeichen deshalb bestehe, weil die angegriffene Marke aus Sicht
des Verkehrs in die Bestandteile ,Melitta“ und ,,Capz“ zerfalle und damit die aus der
Widerspruchsmarke 305 61 699 bestehende Bezeichnung ,Capsa“ und den die
Widerspruchsmarke 307 18 296 ,Dallmayr Capsa“ pragenden Bestandteil enthalte,
dem das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin der jungeren Marke
vorangestellt worden sei. Die Widerspruchsmarke 307 18 296 ,Dallmayr Capsa“
zerfalle in gleicher Weise wie die angegriffene Marke in das Unternehmenskennzei-
chen ,Dallmayr* und die Produktmarke ,Capsa*“, die nahezu identisch in die ange-
griffene Marke tbernommen worden sei. Auch seien die Voraussetzungen des Son-
derschutzes einer bekannten Marke zu bejahen. Durch die Wahl des hochgradig
ahnlichen Zeichens ,,Capz“ als pragenden Bestandteil der angegriffenen Marke fur
identische oder &hnliche Produkte versuche die Markeninhaberin die von den
bekannten Marken ausgehende Wertschéatzung fur eigene Zwecke zu nutzen.

Die Vergleichsprodukte der sich jeweils gegenluberstehenden Marken seien tber-
wiegend identisch und im Ubrigen hochgradig dhnlich. Fur samtliche Waren sei von
einer origindr durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken
auszugehen.

Die Bezeichnung ,Capsa“ habe keinen beschreibenden Anklang in Bezug auf den
englischen Begriff ,Caps* oder ,capsules” fur Kapsel. Denn bei dem Wort ,,Cap/
Caps"” handle es sich nicht um eine im Deutschen ubliche Abktrzung fur das Wort

.Kapsel* fur Kaffeeprodukte, sondern um die mittlerweile in die deutsche Sprache



aufgenommene Bezeichnung fir ,Baseball Caps®. Soweit daher mit der Marken-
stelle von einem beschreibenden Anklang von ,Capsa“ an das Wort ,,Caps” ausge-
gangen werde, sei von einer gedanklichen Verknupfung zu ,,Caps” im Sinn der Kopf-
bedeckungen auszugehen. Zu den in Rede stehenden Waren fehlte aber jegliche
Verbindung. Zudem habe die Bezeichnung ,,Capsa“ mit dem Begriff der ,Kapsel*,
die sich schon durch den Anfangsbuchstaben ,C* anstelle von ,K* unterscheide,
wenig gemein. Fur die deutschen Verkehrskreise sei der englische Begriff der
.capsule“ nicht so gebrauchlich, als dass sie von dem Wort ,Capsa“ auf ,,capsule”
schlieRen wurden. In jedem Fall bedurfe es mehrerer Gedankenschritte und einer
analytischen Betrachtungsweise, um von ,Capsa“ zu dem beschreibenden Wort mit
dem Begriffsinhalt ,Kapsel“ fir Kaffeeprodukte zu gelangen.

Den Widerspruchsmarken komme aufgrund intensiver Benutzung eine erhdhte
Kennzeichnungskraft zu. Demzufolge wirden sie einen erweiterten Schutzumfang
bis hin zu einem Bekanntheitsschutz beanspruchen kdnnen. Die Bekanntheit der
Widerspruchsmarken sei durch die umfangreich vorgelegten Benutzungsunterlagen
belegt worden. Den Unterlagen sei die ausreichende Benutzung von ,Capsa“ als
Kennzeichen in Alleinstellung zu entnehmen, zudem seien im Ubrigen auch Mehr-
fachkennzeichnungen mdoglich, bei welchen mehreren Bestandteilen eines Gesamt-
zeichens ein kennzeichnender Charakter zukomme. So verwende die Widerspre-
chende auf Produktverpackungen eine Vielzahl unterschiedlicher Kennzeichnun-

gen, ,Dallmayr” als Unternehmenskennzeichen bzw. Dachmarke, das ,Dallmayr-

Logo* als Dachmarke und ,Capsa“ erkennbar zur Bezeichnung der spezifischen
Kaffeespezialitat. Derartige Mehrfachkennzeichnungen seien branchentblich. Aus
den vorgelegten Unterlagen gehe aber auch die Verwendung von ,Capsa“ in Allein-
stellung hervor. Die Bezeichnung ,,Capsa“ sei seit August 2014 und bereits zu einem
friheren Zeitpunkt fir nicht mit Nespresso-Kaffeemaschinen kompatible Kapseln fur
den rein gewerblichen Bereich an gewerblichen Verkaufspunkten oder auf Rech-
nungen und Lieferscheinen angebracht gewesen. Im Markt der Nespresso-kompa-
tiblen Kaffeekapseln habe die Bezeichnung ,Capsa“ im April 2015, dem Anmelde-
zeitpunkt der jingeren Marke, einen Marktanteil von 44 % (exklusive Discounter

sogar von 46 %) innegehabt. Auf diesem abgrenzbaren und fir die Kaufer auch



notwendigerweise abgrenzungsbedurftigen Markt komme ,Capsa“ somit ein deut-
lich erhéhter Schutzumfang im Umfang eines Bekanntheitsschutzes zu. Zweifel an
dem Zuerkennen erhdhter Kennzeichnungskraft seien auch nicht allein deswegen
angebracht, weil zwischen der erstmaligen Listung der mit den Widerspruchsmar-
ken gekennzeichneten Produkte im Einzelhandel und dem maf3geblichen Kollisi-
onszeitpunkt eine nur relativ kurze Zeitspanne gelegen habe.

Beim Zeichenvergleich sei davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke
,Dallmayr Capsa“ wie auch die jingere Marke ,Melitta Capz"“ jeweils in zwei Teile,
namlich in die Herstellermarke Dallmayr und die pragende Produktbezeichnung
,capsa“ einerseits sowie die Herstellermarke ,Melitta“ und die pragende Produkt-
bezeichnung ,Capz" andererseits zerfielen. Die jeweiligen Herstellerkennzeichen
seien zu vernachlassigen, weil sich die Verbraucher in erster Linie an den pragen-
den Produktkennzeichnungen orientierten. Die sich insoweit gegentberstehenden
Zeichen ,Capsa“ und ,,Capz“ stimmten sowohl in schriftbildlicher Hinsicht als auch
in klanglicher Hinsicht durch den ohnehin starker beachteten identischen Wortan-
fang ,Cap“ bzw. ,Caps/z" weitestgehend Uberein, wohingegen die Zeichenunter-
schiede nicht zu einem ausreichenden Abstand fuhrten, nachdem der Endungs-
vokal ,a“ insbesondere auch bei der klanglichen Wiedergabe haufig verschluckt
werde. Die Bezeichnungen ,Cap“ bzw. ,Caps“ hatten keinen beschreibenden An-
klang. Es sei von einer durchschnittlichen Zeichenahnlichkeit auszugehen.

Auch sei eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpa-
tion gegeben. Die Widerspruchsmarke ,Capsa“ verfiige tUber einen deutlich erwei-
terten Schutzumfang aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft und sogar Uber
Bekanntheitsschutz. Damit komme ihr eine selbstdndig kennzeichnende Stellung
innerhalb der jingeren Marke zu. Dem mit ,Capsa“ hochgradig ahnlichen Element
,Capz" sei lediglich die Herstellerbezeichnung ,Melitta“ vorangestellt worden, wobei
kein neuer Gesamtbegriff entstehe. Insoweit sei vom Vorliegen einer Verwechs-
lungsgefahr gemaR 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszugehen. Ebenso seien die
Voraussetzungen von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erfullt, nachdem den Widerspruchs-

marken eine erhohte Bekanntheit zukomme.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 30 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Oktober 2017 in der Hauptsache aufzuheben und
wegen der Widerspriiche aus den Marken 305 61 699 ,Capsa“ und
307 18 296 ,Dallmayr Capsa“ die LOoschung der angegriffenen Marke
30 2015 037 159 ,Melitta Capz" anzuordnen.

Sie regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde an und meint, zum einen sei
bei der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke klarungsbedurftig
auf welche Produktgruppe abzustellen sei, auf den Markt der Kaffeekapseln allge-
mein oder den abgrenzbaren Produktbereich der Nespresso-kompatiblen Kaffee-
kapseln. Zum anderen sei hochstrichterlich zu klaren, welches Gewicht der Frage
des Zeitraums zukomme, der zwischen der Markteinfiihrung eines Produkts und
einer etwaigen gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke liege, wenn mit den
so gekennzeichneten Waren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums nach Pro-
dukteinfihrung bereits hohe Umsatzzahlen erreicht wirden. Zudem sei héchstrich-
terlich abzuklaren, welche eigenen Ermittlungen der erkennende Senat bei verblei-
benden Zweifeln am Vorliegen einer geltend gemachten gesteigerten Kennzeich-

nungskraft durchzufiihren habe.

Den mit Schriftsatz vom 20. Marz 2018 gestellten Antrag, der Markeninhaberin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat die Widersprechende in der

mundlichen Verhandlung vom 23. Januar 2020 zuriickgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der ihr am 1. Marz 2018 zuge-
stellten Beschwerde der Widersprechenden vom 24. November 2017 und der um-
fangreichen Beschwerdebegriindung nicht geéuf3ert und auch keine Antrage
gestellt. An der auf Antrag der Widersprechenden anberaumten muindlichen Ver-

handlung hat die Markeninhaberin nicht teilgenommen.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 30, auf die Schriftsatze der Widersprechenden sowie den
Ladungszusatz des Senats vom 18. Dezember 2019 nebst Anlagen und den weite-

ren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulassige
Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der
Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine
Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG oder § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
1.V.m. 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Widerspriiche aus
den Widerspruchsmarken ,,Capsa“ und ,Dallmayr Capsa“ zu Recht zurtickgewiesen
hat, 8 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 28. April 2015 und damit zwischen
dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemaf}
§ 158 Abs. 3 MarkenG fiir den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42
Abs. 1 und Abs. 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF)

anzuwenden.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fir das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuUGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER,;
GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9
- Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833
Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR
2018, 79 Rn. 9 - Oxford/Oxford Club). Von mal3geblicher Bedeutung sind insoweit
insbesondere die ldentitat oder Ahnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte


http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE115770964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
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(Waren und/oder Dienstleistungen), die Identitat oder Ahnlichkeit der Marken sowie
die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar fur sich gesehen voneinander
unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Ver-
wechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria
Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040
Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl.,
8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Dartiber hinaus kénnen sich fir die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a.
etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus
folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzie-

rungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Nach diesen Grundsatzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke
,Melitta Capz" und den élteren Widerspruchsmarken ,Capsa“ und ,Dallmayr Capsa*“
keine Verwechslungsgefahr geman 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. DaBenutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der Widerspruchs-
marken von der Registerlage auszugehen. Die Vergleichsmarken kénnen zur Kenn-
zeichnung identischer Waren der Klassen 11 sowie 30 verwendet werden. Hinsicht-
lich der Waren der Klasse 29 (Milchpulver) der angegriffenen Marke besteht zu den
Widerspruchswaren der Klasse 30 (Kaffeepulver in Kapselform) eine jedenfalls
noch durchschnittliche Ahnlichkeit, nachdem diese haufig zusammen verwendet
und entsprechend angeboten werden, zum Teil sogar bereits vorgefertigt und vor-

portioniert in einer Kaffeekapsel oder einem Kaffeepad.

b. Bei den Widerspruchsmarken ist anders, als die Widersprechende meint, von
einer originér unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
,capsa“ und einer origindr durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ auszugehen.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/

-12 -

Die originare Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke
bestimmt, sich unabhangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei-
dungsmittel fiir die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den betei-
ligten Verkehrskreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75
Rn. 19 — Wunderbaum II;, GRUR 2016, 283 Rn. 10 — BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der tatsachlichen im Ver-
fahren malgeblichen Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstande zu
bertcksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus
aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geografi-
sche Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des
Unternehmens flr die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehéren,
die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EUGH GRUR Int 1999, 734
— Lloyd; GRUR Int 2000, 73 — Chevy; GRUR 2005, 763 — Nestle/Mars; BGH GRUR
2013, 833 Rn 41 — Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 — Kinder Il;
GRUR 2007, 1066 Rn. 33 — Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 — Stofffahnchen I;
GRUR 2009, 672 Rn. 21 — OSTSEE-POST). Entgegen der Auffassung der Wider-
sprechenden liegen Umstande vor, die zu einer Schwachung der Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarken bzw. des Zeichenbestandteils ,Capsa“ fuhren,
wohingegen die von Seiten der Widersprechenden fur Kaffeekapseln geltend
gemachte Steigerung der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung ,,Capsa“ nicht vor-
liegt bzw. im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr nicht aner-

kannt werden kann.

aa. Die Bezeichnung ,Capsa“ enthélt vollstandig das Wort ,Caps” und damit die
englische Kurzbezeichnung fur ,Capsule®, also Kapsel, die in Deutschland wegen
der vielfachen Verwendung durch unterschiedliche Hersteller flr verschiedene Pro-
duktgruppen als Hinweis auf deren Darreichung in Kapselform problemlos verstan-
den wird. Das Wort ,,Caps” wird im Bereich der Kosmetik, der Nahrungserganzungs-

mittel und nicht zuletzt auch fur Tee- und Kaffeekapseln umfangreich verwendet.


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1999&s=734&z=GRURINT
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&s=763&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2007&s=1071&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2007&s=1071&z=GRUR&rn=27
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2007&s=1066&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2007&s=1066&z=GRUR&rn=33
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=672&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=672&z=GRUR&rn=21
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Die Beliebtheit des Zusatzes ,Caps” fur in Kapselform vertriebene Produkte zeigt
sich auch in der Vielzahl der allein in der Klasse 30 eingetragenen Marken mit dem
Zusatz ,Caps”. Insoweit wird auf die den Beteiligten mit dem Ladungszusatz vom
18. Dezember 2019 Ubersandten umfangreichen Rechercheunterlagen des Senats
verwiesen. Der zutreffende Hinweis der Widersprechenden, dass die Bezeichnung
,Caps” auch fur die in Deutschland beliebten ,Baseballcaps” verwendet wird, hat
vorliegend keinen Einfluss auf das Verstandnis der inlandischen Verkehrskreise,
nachdem eine dementsprechende Deutung im Zusammenhang mit den einschlagi-
gen Produkten der Kaffee(kapsel)maschinen und Kaffee- oder Teekapseln fernlie-
gend ist. Das Wort bzw. der Begriff ,Caps“ beschreibt die (vorportionierte) Verpa-
ckungs- und Gebrauchsform der Waren der Klasse 30 und damit die Art und Form
der Waren sowie die Funktionsweise der Waren der Klasse 11 und 7 als solche, die
mit vorportionierten Kapseln funktionieren bzw. betrieben werden. Die Wider-
spruchsbezeichnung ist mit der wesentlichen Ubernahme des Wortes deutlich und
erkennbar an die beschreibende Angabe ,,Caps”, also Kapsel, angelehnt und unter-
scheidet sich von dieser allein durch den am Ende angehangten Buchstaben ,a“.
Damit ist von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke ,Capsa“ bzw. des Markenbestandteils ,Capsa“ auszugehen, zumal die zwei-
silbige Bezeichnung ,Capsa“ klanglich auch noch deutlich an den einschlagigen

deutschen Begriff ,Kapsel* angenahert ist.

Die Widerspruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ weist mit dem fur Kaffee allgemein
bekannten und im Sinn von 8§ 291 ZPO gerichtsbekannten Markenbestandteil
,Dallmayr‘ einen Markenbestandteil mit erhdhter Kennzeichnungskraft auf. Das
allein rechtfertigt allerdings noch keine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ insgesamt und erst Recht keine erhdhte Kenn-
zeichnungskraft des darin enthaltenen Markenbestandteils ,Capsa“. Denn die
Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Marken bestimmt sich nach ihrem Ge-
samteindruck (vgl. BGH GRUR 2008, 505, 507 Rn. 23 - TUC-Salzcracker; Strobele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8 9 Rn. 141).


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2008&s=505&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2008&z=GRUR&sx=507
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2008&s=505&z=GRUR&rn=23
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bb. Soweit die Widersprechende die Auffassung vertritt, durch die dargelegte
Benutzung der Widerspruchsmarken sei deren Kennzeichnungskraft fur Kaffeekap-
seln als Uberdurchschnittlich kennzeichnungskréftig zu beurteilen, kann dem nicht
gefolgt werden.

Fiar die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft durch intensive Benut-
zung bedarf es konkreter Angaben zum Marktanteil im Inland, zur Dauer der Benut-
zung, zum Umsatz, zur geografischen Verbreitung und zum Werbeaufwand ein-
schlie3lich dem Investitionsumfang zur Foérderung der Marke (vgl. BGH GRUR
2013, 833 Rn. 41 — Culinaria/Villa Culinaria). Eine Steigerung der Kennzeichnungs-
kraft durch intensive Benutzung ist darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die
Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. Strobele/
Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 9 Rn. 163 ff m.w.N.). Der Nachweis
einer erhbhten Kennzeichnungskraft unterliegt grundsatzlich dem Beibringungs-
grundsatz (st. Rspr., vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 — Malteserkreuz;
BGHZ 46, 152, 160 — Vitapur sowie Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
12. Aufl.,, 8 9 Rn. 178, 179). Mal3geblicher Zeitpunkt fir die Beurteilung einer in
Folge der Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsatzlich der An-
meldetag der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2008, 903 Rn. 14 — SIERRA
ANTIGUO). Zudem muss die erhéhte Kennzeichnungskraft bis zum Entscheidungs-
zeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2019, 1316, Rn. 14 - KNEIPP), um im
Widerspruchsverfahren Berucksichtigung finden zu kénnen.

Die erforderliche Gesamtschau der zu wirdigenden Aspekte einer durch Benutzung
gesteigerten Kennzeichnungskraft lasst einen solchen Schluss nicht zu. Mal3geb-
liche Zeitpunkte fur das Vorliegen der gesteigerten Kennzeichnungskraft sind vor-
liegend der Prioritatszeitpunkt der jingeren Marke, der Tag der Anmeldung am
28. April 2015 und der Zeitpunkt der Entscheidung. Die Widersprechende hat bezo-
gen auf den Anmeldetag am 28. April 2015 vorgetragen, mit den ab August 2014
fur die Endverbraucher erhéltlichen Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln einen
Nettoumsatz von dber ... im Jahr 2014 und von Januar bis Juni 2015 von

mehr als ... Euro erzielt zu haben (gemaf eidesstattlicher Versicherung


https://www.juris.de/r3/document/KORE303332013/format/xsl/part/K?oi=B332pMnep9&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE303332013/format/xsl/part/K?oi=B332pMnep9&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE303332013/format/xsl/part/L/anchor/rd_41?oi=B332pMnep9&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE306002008/format/xsl/part/K?oi=B332pMnep9&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE306002008/format/xsl/part/L/anchor/rd_14?oi=B332pMnep9&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

-15 -

eines Mitglieds der Geschéftsleitung vom 30. September 2016, bezeichnet als An-
lage 2 der Widersprechenden/Beschwerdefuhrerin) und bis zum April 2015 fur
Nespresso-kompatible Kapseln im Lebensmittelhandel inklusive Discount einen
Marktanteil von 44,0 % erreicht zu haben (gemal Kapselubersicht IRI XleratePlus
Jan — April 2015, Anlage 69 zum Schriftsatz von 22. Januar 2020). Ebenso sei die
Widersprechende im Jahr 2014 und im ersten Tertial 2015 mit Abstand die groi3te
Werbetreibende auf dem Nespresso-kompatiblen Markt gewesen (gemald Quelle
Nielsen AdEX, Anlage 70 zum Schriftsatz vom 22. Januar 2020).

Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen beziehen sich nahezu
ohne Ausnahme erkennbar auf die Bezeichnung ,Dallmayr Capsa“, nicht auf
,Ccapsa"“ in Alleinstellung (vgl. u.a. die zuletzt eingereichten Anlagen 69, Anlage 70,
Anlage 71). Lediglich ein Beleg, der eine Kaffeekapsel selbst zeigt, enthalt auf dem
Deckel bzw. der die Kapsel verschlieRenden Abdeckfolie die Bezeichnung ,Capsa*“
neben dem Dallmayr Bildlogo ohne den Zusatz ,Dallmayr® (vgl. Anlage 16 zum
Schriftsatz der Widersprechenden und Beschwerdefihrerin zum Schriftsatz vom
19. Oktober 2016). In dieser quasi ,unverpackten* Form der Einzelkapsel begegnen
die Waren der Klasse 30 den angesprochenen Verbrauchern in der Regel erst
unmittelbar vor dem Gebrauch, so dass schon deshalb durchgreifende Bedenken
dahingehend bestehen, dass der Verkehr die Bezeichnung ,Capsa“ in relevantem
Umfang als isoliertes bzw. eigenstandiges Kennzeichen wahrnehmen kann.
Zudem sind die erzielten Marktanteile bezogen auf den Prioritatszeitpunkt der
angegriffenen Marke, die sich nur auf das Produktsegment der Nespresso-kompa-
tiblen Kaffeekapseln beziehen, nicht ausreichend aussagekréftig fur die insoweit
nicht darauf beschrankten Widerspruchswaren des ,Kaffeepulvers in Kapselform®.
Denn insoweit betreffen sie einen nur eingeschrankten zu engen und zu speziellen
Teilbereich dieser Waren. Auch wenn fir den Verbraucher das Kriterium der Kom-
patibilitat mit einer bestimmten Kaffeemaschinenform ein kaufbestimmendes Merk-
mal sein mag, mussen Umsatzzahlen und Marktanteil im jeweiligen Marktumfeld
gesehen werden. Das jeweilige Marktsegment darf weder zu Lasten des Markenin-

habers zu weit ausgedehnt, noch zu seinen Gunsten zu sehr eingeschréankt werden
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(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 9 Rn. 166). Eine Veren-
gung auf den Markt der Nespresso-kompatiblen Kapseln entspricht weder objektiv-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, noch den im Register geschitzten Produktanga-
ben und kann deshalb im Zusammenhang mit der Beurteilung der Kennzeichnungs-
kraft nicht als relevant angesehen werden. Entsprechendes gilt im Zusammenhang
etwa mit fabrikatskompatiblen Druckerpatronen oder Staubsaugerbeuteln. Auch
wenn die Firma N... mit ihren Kapselkaffeemaschinen als erste und

aktuell immer noch als Marktfihrer in diesem Produktbereich verhaltnismaRig
bedeutend sein mag, kann in dem Produktsegment der Nespresso-kompatiblen
Kaffeekapseln markenrechtlich kein eigenstandiger und isoliert zu betrachtendes

Produktsegment gesehen werden.

Nicht zuletzt kann der Widerspruchsmarke bzw. der Bezeichnung ,Capsa“ keine
gesteigerte Kennzeichnungskraft zuerkannt werden, weil die produktrelevante Be-
nutzung dieser Bezeichnung erst seit August 2014 und damit gerade einmal acht
Monate vor dem maf3geblichen Prioritatszeitpunkt im Markt fir die Endverbraucher
begonnen hatte. Nach gefestigter Rechtsprechung rechtfertigt die Benutzung eines
Kennzeichens uber langere Zeit und intensiv im Markt das Zuerkennen eines erwei-
terten Schutzumfangs einer alteren Marke gegen Verwechslungsgefahr (vgl. auch
BGH GRUR 2003, 1040 Rn 41 — Kinder I). Insoweit ist der Aspekt der Verwendung
der Bezeichnung ,Capsa*“ tiber einen verhaltnismalig sehr kurzen Zeitraum vor dem
relevanten Prioritatszeitpunkt ein maf3geblicher Umstand, der gegen die Annahme
der gesteigerten Kennzeichnungskraft der alteren Marke spricht. Anders als die
Widersprechende meint, ist der Entscheidung des BGH vom 15. Dezember 2005
(BGH GRUR 2006, 679 — Porsche Boxster) Gegenteiliges nicht zu entnehmen. Zum
einen bezogen sich die Ausfuihrungen, wonach sich die Form des als dreidimensio-
nale Marke angemeldeten Modells eines (hochpreisigen) Kraftfahrzeugs ein knap-
pes Jahr nach seiner Markteinfihrung im Verkehr als Herkunftshinweis durchsetzen
kann, auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung. Zudem handelt es sich um eine Ent-

scheidung, die erkennbar auf die speziellen Modalitaten im Kraftfahrzeugbereich bei
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der in der Regel aul3erst pressewirksam begleiteten Einflhrung eines neuen Auto-
modells eines bekannten Herstellers abstellt, der bekannte charakteristische (her-
stellertypische) Merkmale mit neuen Gestaltungsmerkmalen in der neuen Ausge-
staltung des Fahrzeugs verbindet (vgl. hierzu BGH a.a.O. Rn. 18, 23, 24 — Porsche
Boxter). Solche besonderen Umstande, die es rechtfertigen kdnnten, den Wider-
spruchsmarken eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit und damit eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft zuzubilligen, obwohl angesichts der hier maf3geblichen Da-
tenlage nur ein sehr kurzer Verwendungszeitraum seit der Markteinfihrung im ein-
schlagigen Produktbereich von deutlich unter einem Jahr berlcksichtigt werden
kann, sind nicht gegeben.

Aus den oben genannten Umstanden ergibt sich flr den Senat in der Gesamtschau
nicht mit hinreichender Eindeutigkeit, dass der Widerspruchsmarke ,Capsa“ oder
dem Markenbestandteil ,Capsa“ innerhalb der Widerspruchsmarke ,Dallmayr
Capsa“ auch nur fur die Waren der Klasse 30 eine durch Benutzung gesteigerte
Kennzeichnungskraft zum Prioritatszeitpunkt im April 2015 zukommt. Insoweit ver-
bleibt es bei der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke ,Capsa“ und einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke ,Dallmayr Capsa®“.

c. Den bei dieser Ausgangslage - teilweise identische Waren und unterdurch-
schnittliche bzw. durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken -
zu fordernden teilweise noch strengen und im Bereich unterdurchschnittlicher Kenn-
zeichnungskraft durchschnittlichen Anforderungen an den Markenabstand wird die

jungere Marke indes in jeder Hinsicht gerecht.

Die Frage der Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren
Ahnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beur-
teilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher,
klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen. Dabei gentgt fur die Bejahung

der Zeichenahnlichkeit regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in einem der genannten
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Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist auf den
durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbeson-
dere ihre unterscheidungskréftigen und dominierenden Elemente zu berucksichti-
gen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 — Oxford/Oxford Club). Abzustellen
ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers,
der eine Marke regelmafig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschie-
denen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 — BioGourmet

m.w.N.).

Maf3gebend fiur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken unter Berticksichtigung der unterscheidungskréaftigen und domi-

nierenden Elemente.

aa. Zunachst ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen gegeben.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Wortmarke ,Melitta Capz“ und die Wider-

spruchswortmarken ,Capsa“ bzw. ,Dallmayr Capsa“ gegeniiber.

1) Soweit die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit gegentbergestellt werden,
kommt eine Verwechslungsgefahr angesichts des in der angegriffenen Marke
zusatzlich vorhandenen Markenbestandteils ,Melitta®, der sich in den Widerspruchs-
marken nicht wiederfindet (,Capsa“ und ,Dallmayr Capsa“) bereits offenkundig nicht

in Betracht.

2)  Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Vergleichszeichen Ahnlichkei-
ten in den Wortbestandteilen ,Capz* bei der jingeren und ,Capsa“ bei den alteren
Marken aufweisen, ergibt sich vorliegend keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
Von einer Pragung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil ,Capz* kann
nicht ausgegangen werden. Denn dies wirde voraussetzen, dass dieser Bestandtell

das zusammengesetzte Zeichen dominiert, wobei der andere Bestandteil weitge-
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hend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt. Der wei-
tere Bestandteil muss im Gesamteindruck soweit zurlicktreten, dass er zu vernach-
lassigen ist (vgl. u.a. BGH GRUR 2019, 1316 Rn. 38 — KNEIPP; GRUR 2016, 283
Rn. 14 — BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; GRUR 2013,
833 Rn. 45 — Culinaria/Villa Culinaria). Bei dem weiteren Markenbestandteil ,Melitta“
der angegriffenen Marke handelt es sich um das bekannte Unternehmenskenn-
zeichen und den Hinweis auf die Inhaberin der angegriffenen Marke, der Gberdurch-
schnittlich kennzeichnungskraftig ist und zudem, anders als der weitere Zeichenbe-
standteil ,Capz“, auch keine warenbeschreibenden Beziige aufweist. Der Zeichen-
bestandteil ,Capz® der angegriffenen Marke hat demgegeniber einen deutlich
beschreibenden Anklang an das englische Wort ,Caps"” fur Capsule oder Kapsel
und eignet sich insoweit als deutlich sprechendes Zeichen dazu, die geschiitzten
Waren, die in vorportionierten Kapseln angeboten und vertrieben werden (Waren
der Klasse 30) bzw. mit Kapseln funktionieren kénnen (Waren der Klasse 11 und
7), nach ihrer vorportionierten Verpackungs- und Gebrauchsform bzw. ihrer Funk-
tionsweise zu beschreiben bzw. einen deutlich (sprechenden) Zusammenhang her-
zustellen. Insoweit wird auf die obigen Ausfuhrungen zum beschreibenden Gehalt
des Kurzwortes ,,Caps” Bezug genommen (siehe unter Punkt 1. b. aa. mit Verweis
auf die mit dem Ladungszusatz tibersandten Anlagen). Der Schutzumfang des Zei-
chenbestandteils ,Capz“, der durch die Verfremdung in dem Endbuchstaben ,z* mit
,Capz* anstelle der beschreibenden Angabe ,Caps”, Schutz erlangt hat, ist eng
nach Maf3gabe der schutzbegriindenden Eigenpragung zu bemessen.

Vor diesem Hintergrund eignet sich ,Capz” jedenfalls nicht dazu, die angegriffene

Marke allein zu préagen.

Auch ist von einer Pragung der Widerspruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ durch den
Bestandteil ,,Capsa“ nicht auszugehen. Denn bei dem Wortbestandteil ,Dallmayr®
handelt es sich um das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden, ein
Uberregional sehr bekanntes Unternehmen fur Kaffee und Feinkost. Dem Bestand-

teil ,Dallmayr* kommt eine Uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, so dass
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auch bereits deshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass die angespro-
chenen Verkehrskreise diesen Bestandteil vernachlassigen werden.

Mit den Vergleichszeichen ,Melitta Capz“ einerseits und ,Capsa“ bzw. ,Dallmayr
Capsa“ andererseits stehen sich somit klanglich und schriftbildlich ausreichend
unterschiedliche Zeichen gegenuber. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist

daher nicht zu bejahen.

bb. Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr etwa
unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie der Widersprechenden mit dem

Stammbestandteil ,Capsa“ liegen nicht vor.

cc. Auch ist die Gefahr einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn etwa unter
der Annahme einer selbstéandig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils ,Capz*®
in der angegriffenen Marke - entgegen der Auffassung der Widersprechenden -

nicht zu bejahen.

Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigen kann, in einem zusammengesetzten
Zeichen einen Bestandteil als selbstandig kennzeichnend anzusehen, liegt vor,
wenn ein mit der alteren Marke Ubereinstimmender Bestandteil identisch oder (sehr)
ahnlich in eine komplexe prioritatsjingere Marke aufgenommen wird, in der er
neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem Stammbestandteil eines Se-
rienzeichens eine selbstandig kennzeichnende Stellung behalt, und wenn wegen
der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit der alteren Marke bei den angespro-
chenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen
Waren aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl.
EuGH, GRUR 2005, 1042 — THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 Rn. 18
— Malteserkreuz |; BGH, GRUR 2008, 258 Rn.33 — INTERCONNECT/
T-InterConnect; GRUR 2010, 833 Rn. 20 ff. — Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008,
905 Rn. 38 ff — Pantohexal).
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Bei der Bezeichnung ,Melitta“ handelt es sich um das Unternehmenskennzeichen
der Inhaberin der angegriffenen Marke, das der Bezeichnung ,,Capz“ hinzugefugt
worden ist. Dabei kombiniert die Inhaberin der angegriffenen Marke aber eine von
der Widerspruchsmarke ,Capsa“ abweichende Bezeichnung ,Capz“ mit ihrem

Unternehmenskennzeichen ,Melitta“.

Gegen die Annahme einer selbsténdig kennzeichnenden Stellung des Markenbe-
standteils ,Capz"“ innerhalb der angegriffenen Marke und damit gegen die Bejahung
einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn spricht bereits entscheidend die
erhebliche Kennzeichnungsschwéache dieses Bestandteils im Zusammenhang mit
~Kapselprodukten“. Insoweit kann auf die Ausfiihrungen unter oben Punkt 1. b. aa.)

verwiesen werden.

Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind im Ubrigen ahnlich wie bei der
mittelbaren Verwechslungsgefahr gewisse Kenntnisse bzw. Uberlegungen des Ver-
kehrs erforderlich, namlich dahingehend, dass ,Melitta“* das Unternehmenskenn-
zeichen ist und der Bestandteil ,Capz“ das eigentliche Produktkennzeichen dar-
stellt. Ausgehend davon ist es fur die Bejahung einer Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne grundsatzlich nicht ausreichend, dass die maf3geblichen Produkt-
kennzeichen bzw. Vergleichszeichen lediglich durchschnittlich &hnlich sind. Anders
ware es allerdings dann zu beurteilen, wenn es sich bei der tbernommenen Marke
um eine bekannte altere Marke handelte, da dieser auch bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn ein weiterer Schutzbereich zuzuerkennen
ist (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 47 — VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Strobele/
Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 9 Rn. 538), wovon vorliegend fur
,capsa“ aber gerade nicht ausgegangen werden kann (siehe die Ausfiihrungen zu
Punkt 1. b. aa.). Es ist bei dieser Art der Verwechslungsgefahr zwar keine Wesens-
gleichheit der mal3geblichen Bestandteile ,Capz” und ,Capsa“ im Sinne der mittel-
baren Verwechslungsgefahr zu fordern, angesichts der erforderlichen Uberlegun-
gen und der hierfur erforderlichen erhéhten Aufmerksamkeit der beteiligten Ver-

kehrskreise ist gleichwohl zumindest eine deutlich tiberdurchschnittliche Ahnlichkeit
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der maf3geblichen Vergleichszeichen notwendig, wenn eine Verwechslungsgefahr
unter diesem Gesichtspunkt bejaht werden soll. Eine solche Uberdurchschnittliche
Ahnlichkeit ist nach Auffassung des Senats vorliegend offensichtlich aber weder in
klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht gegeben. Die insoweit maf3geblichen
Vergleichsbezeichnungen ,Capz“ und ,Capsa“ stimmen klanglich zwar in den
Anfangslauten ,,Cap*” tberein, heben sich aber deutlich in der Wortlange, der Silben-
zahl, im Sprechrhythmus und in der Vokalfolge, und damit in den fiir die Beurteilung
des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr maRRgeblichen Kriterien von-
einander ab. Auch in schriftbildlicher Hinsicht sind die Anforderungen an den Zei-
chenabstand zwischen den Bezeichnungen ,Capz“ und ,Capsa“ angesichts der
Kirze der Vergleichszeichen trotz der Ubereinstimmung in der Anfangsbuchstaben-
folge ,Cap" aufgrund der unterschiedlichen Zeichenldnge und der markant unter-
schiedlichen Schlussbuchstaben ,z* gegentber ,sa“ in jeder Beziehung erfiillt,
zumal beim schriftbildlichen Markenvergleich insbesondere auch die Schlussbuch-
staben die Umrisscharakteristik der Zeichen maf3geblich mit beeinflussen. Bei der
Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist zudem zu bericksichti-
gen, dass das Schriftbild von Marken - anders als dies beim fliichtig gesprochenen
Wort der Fall ist - erfahrungsgemal eine genauere und in der Regel wiederholte
Wahrnehmung der Bezeichnungen ermdglicht (vgl. Strobele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 12. Aufl., 8 9 Rn. 297 m.w.N.). Soweit die Vergleichsbezeichnungen
,Capz* und ,Capsa“ begrifflich tGbereinstimmend produktbeschreibend auf ,Kap-
seln® hinweisen, kommt insoweit aus Rechtsgriinden die Bejahung einer begriff-
lichen Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, weil warenbeschreibende Begrifflich-

keiten nicht monopolisiert werden durfen.

Beziglich der Widerspruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ sind erst Recht keine Anhalts-
punkte fur eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben. Denn die Fallge-
staltung, dass die Widerspruchsmarke ein Unternehmenskennzeichen enthalt, mit
der Folge, dass dann dem weiteren Bestandteil (hier ,Capsa“) eine selbstandig
kennzeichnende Stellung zukommen kdnnte, kommt nicht in Betracht. Ein Zeichen-

bestandteil einer alteren Marke kann — ohne dass er diese pragt oder dominiert —
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innerhalb dieser Marke keine selbstandig kennzeichnende Stellung einnehmen.
Denn dies wurde andernfalls auf einen unzuldssigen Elementenschutz hinauslaufen
(so st. Rspr., vgl. z.B. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 34 - SIERRA ANTIGUO; GRUR
2009, 1055 Rn. 31 - airdsl). Die Bejahung einer selbstandig kennzeichnenden Stel-
lung mit der Folge der Bejahung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

kommt nur bei einer angegriffenen jungeren Kollisionsmarke in Betracht.

d. Dervon der Widersprechenden weiter geltend gemachte Loschungsgrund des
Sonderschutzes der bekannten Marke gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist vorlie-
gend offensichtlich nicht gegeben. Dies kdnnte nur dann bejaht werden, wenn es
sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt und die Inhaberin
der jingeren Marke durch die Benutzung einer dazu identischen oder ahnlichen
Marke die Unterscheidungskraft und die Wertschatzung dieser bekannten Wider-
spruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Bei den
Widerspruchsmarken ,Capsa“ und ,Dallmayr Capsa“ handelt es sich im jedenfalls
auch malfigeblichen Prioritatszeitpunkt der jingeren Marke (gemal® § 51 Abs. 3
MarkenG), wie oben bereits festgestellt wurde, zum einen nicht um bekannte Mar-
ken, d.h. um Marken, die aufgrund der Dauer und Intensitat der Benutzung einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt sind (vgl. hierzu Strobele/Hacker/
Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 14 Rn. 359 ff m.w.N.) bzw. noch nicht einmal
um solche, denen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter
Schutzumfang zugebilligt werden kann. Insoweit kann auf die Ausfiihrungen zur
gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken Bezug genommen
werden. Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden aufgrund der sehr
bekannten Unternehmensbezeichnung ,Dallmayr von einer ausreichenden Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke ,Dallmayr Capsa“ ausgegangen wird, handelt es
sich gerade nicht um den Fall, in dem die Wertschatzung des bekannten Marken-
bestandteils ,Dallmayr® durch die jingere Marke ,Melitta Capz* ausgenutzt wird.

Insoweit ist vorliegend auch kein Fall des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gegeben.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurtickzuweisen.
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2.  Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen
Anlass (8 71 Abs. 1 MarkenG). Den zunéchst von der Widersprechenden gestellten
Kostenantrag hat die Widersprechende in der mundlichen Verhandlung zurtickge-

nommen.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da der Ausgang
des Verfahrens im Wesentlichen von der tatrichterlichen Bewertung der geltend
gemachten Umstande im Zusammenhang mit der gesteigerten Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarken abhangig war. Die dazu erfolgte Bewertung wie auch
die Entscheidung des Senats im Ubrigen steht dabei im Einklang mit der standigen
und gefestigten Rechtsprechung der anderen Senate des Bundespatentgerichts,
des Bundesgerichtshofs und des Européischen Gerichtshofs (8 83 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

1. das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt warr,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdrucklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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