26 W (pat) 13/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 307 62 733

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 307 62 733
peppermint
fur die Waren und Dienstleistungen
.Klasse 9: Tontrager
Klasse 24: Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 35: Organisation und Durchfuhrung von Werbeveran-
staltungen;

Werbung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung

von Waren und Dienstleistungen fur Dritte



Klasse 38: Bereitstellung von Telekommunikationskanélen fir
Teleshopping-Dienste; Bereitstellung des Zugriffs auf

Informationen im Internet

Klasse 41: Organisation und Durchfihrung  von Live-
Veranstaltungen; Dienstleistungen eines Musikverla-
ges, ndmlich Herausgabe von Druckerzeugnissen fur
Musiker; Rundfunkunterhaltung; Zusammenstellung
von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Kunstler-

vermittiung

Klasse 43: Verpflegung von Gasten in Restaurants

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und

Urheberrechten”

ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren und Dienstleistungen

,9. Fotografische und optische Apparate und Instrumente;
elektrische, elektronische, magnetische und optische Nach-
richten-, Bild-, Text-, Sprach- und Datenerfassungs-, -auf-
nahme-, verarbeitungs-, -sende-, -Ubertragungs-, -vermitt-
lungs-, -speicher- und -ausgabegerate, einschlie3lich EDV-
Hardware und digitale Kameras; elektrische Apparate und
Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Teile der vorge-
nannten Gerate, Apparate und Instrumente, soweit in Klasse
9 enthalten; Computer-Software einschliel3lich EDV-Pro-
grammen, Daten und Datenbanken, soweit in Klasse 9 ent-
halten; mit Software, Daten und Datenbanken versehene
maschinenlesbare Datentrager; Aufzeichnungstréger und

Speichermedien (soweit in Klasse 9 enthalten), mit und ohne



16

35

Aufzeichnung, einschliel3lich belichteter Filme; speicher-
bzw. aufzeichenbare Bilder und Ansichten, auch virtuell oder

animiert; elektronische Publikationen (herunterladbar).

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit in Klasse 16 enthalten; Papier- und Schreibwaren;
Druckereierzeugnisse, einschlie3lich Farbdrucke, digitale
Druckerzeugnisse, Laser- und Farblaserdruckerzeugnisse,
digitale und analoge Proofs (Kontrollausdrucke und Andru-
cke) und Druckvorlagen, Poster, Plakate, Kalender, Kata-
loge, Zeitschriften, Zeitungen, Broschiren, Blicher; Fotogra-
fien und Bilder; Klischees, Drucktypen.

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbeberatung,
Werbegestaltung, Entwurf von Werbetexten; Planung und
Gestaltung von WerbemalRnahmen; Werbung, einschlief3lich
online-Werbung, Versandwerbung, Direktwerbung; Media-
Schaltungen, namlich Schaltung von Werbe- und Stellenan-
zeigen in Druck-, Bild- oder Tonmedien; Marketing, ein-
schliel3lich Direktmarketing und Telefon-Marketing; Marke-
tingberatung, einschlie3lich Direktmarketingberatung; Ent-
wicklung von Marketing-Konzepten; Marktforschung, Markt-
analysen; Public Relation (Offentlichkeitsarbeit); Unterneh-
mensberatung, einschliel3lich Organisationsberatung; be-
triebswirtschaftliche Beratung; Absatzplanung und Absatzbe-
ratung; Sammlung, Erfassung, Verarbeitung, Verwaltung,
Vermittlung und Vermietung von Adressen (soweit in
Klasse 35); Kunden-Service und Call-Service, namlich tele-
fonische oder elektronische Beratung von Interessenten tber
Dienstleistungen anderer (soweit in Klasse 35); Erstellung

von wirtschaftlichen Analysen, einschlie3lich beziiglich des
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40

Verbraucherverhaltens; gutachterliche Tatigkeit wirtschaftli-
cher Art; Organisation von und Werbung fiir Datenbanken in
wirtschaftlicher Hinsicht; Systematisierung und Zusammen-
stellung von Daten in Datenbanken; Firmen- und Produkt-
prasentationen im Internet und anderen Medien, insbeson-
dere Text, Grafik, Audio, Video und Kombinationen davon;
Erstellung von betriebswirtschaftlichen Projektanalysen, ins-
besondere auf den Gebieten der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie und anderer computerverwandter
Technologien sowie der Drucktechniken, Organisation und
Durchfiihrung von Veranstaltungen und Events (zu Werbe-
zwecken); Sammeln von Daten und Bildern; Datenerfassung
sowie Verarbeitung von maschinell erfaldten Daten fur an-

dere; Datenpflege.

Telekommunikation, einschlieBlich Ubermittlung von Daten,
Nachrichten und Informationen aller Art, einschlief3lich Tele-
kommunikation via Internet; E-Mail- und Mailbox-Dienstleis-
tungen; Sammeln, Liefern und Ubertragen von Nachrichten;
Ermdglichen des Zugangs zum Internet; elektronischer Da-
tenaustausch; Betrieb von Netzwerken fur die Ubertragung
von Nachrichten, Bildern, Filmen, Texten, Sprache, Signalen,
einschlie3lich Ton-, Fernseh- und Bildsignalen und Daten;
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, nadm-
lich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Da-

tenbanken; Ermdglichen des Zugangs zu Datenbanken.

Dienstleistungen einer Druckerei; Druckarbeiten in der digita-
len Druckvorstufe, insbesondere Herstellung von Druckvor-
lagen und Andrucken, Anfertigen von Film- und Papierbe-

lichtungen sowie digitalen und analogen Proofs (Kontrollaus-
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drucke und Andrucke); Ausbelichten von Filmen; Offset-
druckarbeiten, Satzherstellung; Liefern von Druckdaten;

Entwicklung von Filmen.

Herausgabe und Veroffentlichung von Blichern, Zeitungen,
Zeitschriften, Katalogen und sonstigen Druckerzeugnissen
sowie von elektronischen Medien; Bereitstellung von elektro-
nischen Publikationen (nicht herunterladbar); Ausbildung,
Weiterbildung, Unterricht, Durchfihrung von Seminaren,
Vortrags- und Lehrveranstaltungen sowie Schulungen, ins-
besondere als Hilfe bei der Anwendung und Einsatzplanung
von Computerlésungen; Ton-, Film-, Video-, Bild-, Fernseh-
und Musikproduktionen; Betrieb einer Musik-, Ton-, Bild-, Vi-
deo- und Filmagentur bzw. eines -studios; Planung, Organi-
sation und Durchfiihrung von Konzerten und Festivitaten;
Unterhaltung; Fotografieren; digitaler Bilderdienst; digitale
Bildbearbeitung.

Entwicklung, Erstellung, Weiterentwicklung und Wartung
(Verbesserung und Aktualisierung) von Computerprogram-
men, -programmsystemen, Datenbanken, Programmbiblio-
theken, graphischen Benutzeroberflachen, sowie deren Ver-
mietung oder Uberlassung in Form von besonderen Ver-
tragsverhaltnissen (lizenzweise Uberlassung); Erstellen von
EDV-Systemanalysen sowie Prifung von EDV-Systemen;
technische Beratung, gutachterliche Téatigkeit sowie Dienst-
leistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers;
Dienstleistungen eines Datenbankbetreibers, né&mlich Er-
stellung und Aktualisierung von Websiten; Gestaltung, De-
sign und Erstellung und Konzeptionierung von Web-Seiten;

Dienstleistungen eines Designers, insbesondere im Print-,



Medien-, Software- und Web-Bereich sowie in der Werbung;
Gestaltung, Planung und Ausfihrung von Computeranimati-
onen; Design und Programmierung von Internetseiten fur
On- und Offline-Auftritte; Dienstleistungen eines Grafikers;
Entwicklung von Drucktechniken, Druckfarben und bedruck-
baren Unterlagen; graphische Gestaltung von Druckvorlagen
und Andrucken; wissenschaftliche Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten, insbesondere auf den Gebieten der In-
formations- und Kommunikationstechnologie und anderer
computerverwandter Technologien sowie der Drucktechni-
ken; Vergabe, Vermittlung, Verwaltung, Vermietung oder
sonstige Verwertung von Rechten; Verwertung von Urheber-
rechten und gewerblichen Schutzrechten fiir andere; Ent-
wicklungsdienste bezuglich neuer Produkte (fur Dritte), ndm-
lich von Bulchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und
sonstigen Druckerzeugnissen sowie von elektronischen Me-
dien; Gestaltung von Buchern, Zeitungen, Zeitschriften, Ka-
talogen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie von elekt-
ronischen Medien; technische Beratung in Bezug auf alle

vorstehenden Dienstleistungen®
eingetragenen prioritatsélteren Gemeinschaftsmarke 004082301
peppermind.
Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf
den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Juni 2010 die teilweise Loschung der an-

gegriffenen Marke fir die Waren und Dienstleistungen

»rontrager; Organisation und Durchfihrung von Werbeveranstal-

tungen; Werbung, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von



Waren und Dienstleistungen fur Dritte; Bereitstellung von Tele-
kommunikationskanélen fur Teleshopping-Dienste; Bereitstellung
des Zugriffs auf Informationen im Internet; Organisation und
Durchfihrung von Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen eines
Musikverlages, namlich Herausgabe von Druckerzeugnissen fir
Musiker; Rundfunkunterhaltung; Zusammenstellung von Rund-
funk- und Fernsehprogrammen; Kinstlervermittiung; Vergabe von

Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten®

beschlossen und den Widerspruch im Ubrigen zuriickgewiesen. Die dagegen ein-
gelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom
21. Januar 2011 zurickgewiesen.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, zwischen den beiderseitigen
Marken bestehe eine groRe schriftbildliche und klangliche Ahnlichkeit. In schrift-
bildlicher Hinsicht unterschieden sich beide Marken bei ansonsten vollstandiger
Ubereinstimmung nur in ihren Endbuchstaben ,t“ und ,d“. Dass beide Marken eine
groRe schriftbildliche Ahnlichkeit aufwiesen, werde auch von der Markeninhaberin
nicht in Abrede gestellt. Auch in klanglicher Hinsicht seien sich die Marken einan-
der sehr ahnlich. Sie wiesen nur in der letzten von jeweils drei Silben einen klang-
lichen Unterschied auf, und das auch nur dann, wenn die Schlusssilbe ,mind“ der
Widerspruchsmarke wie ,maind“ ausgesprochen werde, was aber nicht durchgan-
gig zu erwarten sei, welil ein erheblicher Teil der Durchschnittsverbraucher die kor-
rekte Schreibweise des englischen Begriffs ,peppermint* nicht in Erinnerung habe
und die Widerspruchsmarke insgesamt dem englischen Begriff ,peppermint* sehr
stark &hnlich sei. Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Im
Umfang der beschlossenen Loschung der angegriffenen Marke bestehe zwischen
den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auch die erforderliche Identitat
bzw. Ahnlichkeit i. S. d. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, was die Markenstelle im Ein-

zelnen begriindet hat. Soweit die Identitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und



Dienstleistungen reiche, bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Die
von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Wider-
spruchsmarke sei unzuldssig, weil die funfjahrige Benutzungsschonfrist gemali
§ 15 Abs. 1 GMV zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht abgelaufen

gewesen sei.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde, die sie trotz ent-
sprechender Ankindigung in der am 9. Februar 2011 eingegangenen Beschwer-
deschrift nicht begriindet hat. Auch einen Antrag zur Hauptsache sowie einen

Hilfsantrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung hat sie nicht gestellt.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulassig, aber unbegrindet. Zwischen
den beiderseitigen Marken besteht in dem von der Markenstelle in den angegriffe-
nen Beschlissen festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen i. S. d.
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Markenstelle lasst wieder
sachliche noch rechtliche Fehler erkennen. Die Feststellungen zur Ahnlichkeit der
Marken, zur Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke sowie zur ldentitat
bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, fiir die die Marken eingetragen
worden sind, sind zutreffend und umfassend und bedtrfen weder einer Erganzung
noch einer Klarstellung. Zutreffend hat die Markenstelle auch die Unzuléassigkeit
der erhobenen Nichtbenutzungseinrede festgestellt. Die zu frih erhobene Einrede
entfaltet auch nicht automatisch mit Ablauf der Benutzungsschonfrist die Rechts-
wirkungen einer zulédssigen Einrede gemald Paragraph 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG
(BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 f. - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; GRUR 2005, 773,
775 f. — Blue BUll/RED BULL).
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Da die Markeninhaberin trotz entsprechender Ankiindigung ihre Beschwerde nicht
begriindet hat, ist nicht erkennbar, inwiefern sie die Beschliisse der Markenstelle
fur sachlich oder rechtlich unzutreffend erachtet. Deshalb sind auch erganzende

Feststellungen des Senats zur Sach- und Rechtslage nicht veranlasst.

Nachdem seit dem Eingang der Beschwerde und der Ankiindigung einer Be-
schwerdebegrindung deutlich mehr als ein Jahr vergangen ist, war ein weiteres
Zuwarten auf den Eingang der Beschwerdebegriindung weder erforderlich noch
angemessen. Es bestand auch keine Notwendigkeit, der Markeninhaberin eine
Frist zur Begriindung der Beschwerde zu setzen oder ihr den beabsichtigten Ter-
min zur Beschlussfassung mitzuteilen (BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Viel-

mehr war in der Sache zu entscheiden.

Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfah-
rensbeteiligten gemalR 8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand keine Veranlassung,
denn weder der Verfahrensausgang noch die Nichtvorlage einer Beschwerdebe-
grindung stellen ausreichende Billigkeitsgriinde dafiir dar, von dem in 8§71
Abs. 1S. 2 MarkenG normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die
ihm erwachsenen Kosten selbst tragt, abzuweichen (BGH GRUR 1972, 600, 601 -
Lewapur; BPatG Mitt. 1974, 17).

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann
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