BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 502/12 Verkindet am
22. April 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 304 58 179

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. April 2013 durch die Richterin Dorn als

Vorsitzende, den Richter Schwarz und den Richter Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 13. Mai 2005 vero6ffentlichte Eintragung
der am 11. Oktober 2004 angemeldeten, urspringlich fur

Klasse 09:
Laser fur kosmetische Zwecke, insbesondere zur Behandlung der

Haut und Kopfhaut sowie des Haares

Klasse 10:

chirurgische und arztliche Instrumente und Apparate;
Lichttherapiegerate; Laser fur medizinische Zwecke, insbesondere
zur Behandlung der Haut und Kopfhaut sowie des Haares;
Magnetfeldtherapiegerate; Ultraviolettlampen und Infrarotlampen

fur medizinische Zwecke



Klasse 11:
Braunungsgerate; Ultraviolettlampen und Infrarotlampen fur

kosmetische Zwecke

Klasse 44:
Gesundheits- und Schonheitspflege fur Menschen

geschutzten Marke Nr. 304 58 179

BEAUTYX

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 20. August 2004 angemeldeten und seit
13. September 2004 fur

Klasse 07:

Haushalts- und Kiichenmaschinen und -geréte (soweit in Klasse 7
enthalten), insbesondere elektrische Kichenmaschinen und -
gerate einschlie3lich Zerkleinerungsgeréte, Rihr- und Knetgerate,
Pressgeréate, Entsafter, Saftzentrifugen, Mabhlgerate, Schneide-
gerate, elektromotorische Werkzeuge, Dosendffner, Messer-
schleifgerate sowie Maschinen und Gerate zur Bereitung von
Getranken und/oder Speisen; elektrische Millentsorgungsgerate
einschliel3lich  Mdullzerkleinerer und Maullverdichter; Geschirr-
spuilmaschinen; elektrische Maschinen und Gerate zur
Behandlung von Wésche- und Kleidungsstiicken einschlief3lich
Waschmaschinen, Wascheschleudern, Bigelpressen, Bugelma-
schinen; elektrische Reinigungsgerate fur den Haushalt
einschlieBlich elektrische Fensterputzgerate und elektrische
Schuhputzgerate und Staubsauger; Teile aller vorgenannten
Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Schlauche,

Rohre, Staubfilter und Staubfilterbeutel, alle fir Staubsauger



Klasse 09:

elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9
enthalten, namlich elektrische Bilgeleisen; Kichenwaagen,
Personenwaagen; elektrische Folienschweil3gerate; elektrische
Ausgabegerate fur Getranke oder Speisen, Verkaufsautomaten;
Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten

Klasse 11:

Heizungs-, Dampferzeugungs- und Kochgerate, insbesondere
Herde, Back-, Brat-, Grill-, Toast-, Auftau- und Warmhaltegerate,
Tauchsieder, eigenbeheizte Kochtopfe, Mikrowellengeréte, elek-
trische Tee- und Kaffeemaschinen; Kuihlgerate, insbesondere
Kihlschranke, Kuhltruhen, Kuhl-Gefrierkombinationsgerate, Ge-
friergerate, Eismaschinen und -apparate; Trockengerate, insbe-
sondere auch Waschetrockner, Waschetrockenmaschinen, Han-
detrockner, Haartrockengerate; Luftungsgeréate, insbesondere
Ventilatoren, Dunstfilter, Dunstabzugsgerate und Dunstabzugs-
hauben, Klimaapparate sowie Gerate zur Verbesserung der
Luftgite, Luftbefeuchter; Wasserleitungsgerate sowie sanitare
Anlagen, insbesondere auch Armaturen fir Dampf-, Luft- und
Wasserleitungsanlagen, Warmwassergerate, Speicherwasserer-
hitzer und Durchlaufwassererhitzer; Geschirrspulbecken; Warme-
pumpen; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11

enthalten

eingetragenen Marke Nr. 304 48 534

beautixx.



Das gegen die Widerspruchsmarke anhéngige Widerspruchsverfahren wurde am

12. November 2010 abgeschlossen.

Die Markenstelle fur Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 1. November 2011 den Widerspruch zuriickgewiesen, weil trotz
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und enger Mar-
kendhnlichkeit eine Verwechslungsgefahr wegen der Unahnlichkeit der jeweils
beanspruchten Waren auszuschlieBen sei; denn die fur die angegriffene Marke
geschutzten Waren und Dienstleistungen wiesen keine oder allenfalls nur ganz
geringfugige Bertihrungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke auf.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie im Wesentlichen schriftsatzlich geltend gemacht hat, die jeweils bean-
spruchten Waren wiesen entgegen der Annahme des Patentamts doch eine
hinreichende Ahnlichkeit auf, so dass angesichts der normalen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und der sehr engen Markenahnlichkeit eine
Verwechslungsgefahr bestehe. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Wider-
sprechende fruher selbst die im Warenverzeichnis der jungeren Marke genannten

Waren hergestellt habe.

Die Widersprechende hat schriftsatzlich (sinngemaR) beantragt,
den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 10 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 1. November 2011 aufzuheben
und die Marke 304 58 179 wegen des Widerspruchs aus der
eingetragenen Marke 304 48 534 zu l6schen.

Die Markeninhaberin hat schriftsatzlich beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Im
Ubrigen ist sie der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke wegen der An-
lehnung an den englischen Begriff beauty eine originare Kennzeichenschwéche
aufweise, die jeweils beanspruchten Waren nur sehr entfernt ahnlich seien und die
beiden Marken in ihren allein schutzbegriindenden Teilen, die nur wegen in den
deutlich unterschiedlichen Schreibweisen der jeweiligen Abwandlung des eng-
lischen Begriffs beauty zu erkennen seien, die fur beide Marken allein schutz-

begriindend sei, undhnlich seien.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 18. April 2013 hat die Beschwerdegegnerin auf die
Waren der Klasse 11, fur welche die angegriffene Marke eingetragen worden ist,
verzichtet und den Schutz dieser Marke auf die Waren der Klassen 9, 10 und 44

beschrankt.

An der mundlichen Verhandlung haben beide Beteiligten entsprechend vorheriger

Ankindigung nicht teilgenommen.

Die zulassige Beschwerde hat nach der Beschrankung des Schutzes der
angegriffenen Marke auf die im Warenverzeichnis genannten Waren der Klassen
9, 10 und 44 in der Sache keinen Erfolg. Jedenfalls hinsichtlich dieser damit nur
noch fur die angegriffene Marke geschiitzen Waren hat das Deutsche Patent- und
Markenamt zu Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat
anschlie3t, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der
Vergleichsmarken nach 8 43 Abs. 2 Satz2, 8§42 Abs.2 Nr.1, 89 Abs.1 Nr.2

MarkenG zuriickgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsalteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu I6schen, wenn zwischen beiden

Zeichen wegen Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit und Warenidentitat oder —ahn-



lichkeit unter Berlcksichtigung der Kennzeichnungskraft des alteren Zeichens die
Gefahr von Verwechslungen einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken mit-
einander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Recht-
sprechung des Européischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Kompo-
nenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer
Komponente durch den gréReren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen
werden kann (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;
MarkenR 1999, 236, 239 [Rz.19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241,
243 - Lions). Der Schutz der alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu
beschranken, in denen die Benutzung eines identischen oder dhnlichen Zeichens
durch einen Dritten die Funktionen der é&lteren Marke, insbesondere ihre
Hauptfunktion zur Gewahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
gegenuber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen konnte (vgl.
EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005,
153, 155 [Rz.59] - Anheuser-Busch/Budvar;, GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] -
Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsatzen ist nach der Einschrankung des Warenverzeichnisses
der jungeren Marke inshesondere der Grad der Warenahnlichkeit zu gering, um

eine Verwechslungsgefahr zu begrinden.

Der Widerspruch der Beschwerdefiihrerin ist allerdings entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin nicht schon deshalb unbegrindet, weil erstere auf die
Nichtbenutzungseinrede der Beschwerdegegnerin eine rechtserhaltende Benut-
zung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Denn die Nichtbenutzungseinrede
der Beschwerdegegnerin ist unzuldssig, weil, nachdem das Widerspruchs-
verfahren gegen die Widerspruchsmarke erst 2010 abgeschlossen wurde, sich die
Widerspruchsmarke - worauf die Widersprechende in ihrer Beschwerdebe-
grindung zutreffend hingewiesen hat - noch in der Benutzungsschonfrist (8 26
Abs. 5 MarkenG) befindet, so dass die Voraussetzungen des 8§43 Abs. 1



MarkenG fur ein zulassiges Bestreiten der rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke (noch) nicht vorliegen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke wenn nicht durchschnittlich, so doch zumindest leicht un-
terdurchschnittlich. Allerdings ist der Markeninhaberin darin zuzustimmen, dass
die Schutzfahigkeit beider Marken nur insoweit besteht, als sie den fur den
Verkehr deutlich erkennbaren englischen Begriff ,beauty mehr oder weniger
phantasievoll abwandeln; denn dieser im Sinne von ,Schonheit® verstandliche und
in beiden Marken erkennbare englische Begriff ist fur alle von beiden Marken
jeweils beanspruchten Waren beschreibend, da er nur als Hinweis auf deren
Design verstanden wird, welches &asthetischen Kriterien folgt und daher in der
Regel mit den Begriffen ,schon®, ,Schonheit® umschrieben wird. Dieser Umstand
fuhrt aber nicht dazu, dass die Widerspruchsmarke nur Uber eine sehr geringe
originare Kennzeichnungskraft verfigte oder sie ihr gar ganz fehlte. Denn fir die
Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke kommt es auf ihre
Gesamtheit und insbesondere auf ihre schutzbegrindenden Elemente an,
aufgrund derer auch eine an eine beschreibende Bedeutung angelehnte Marke
u. U. noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden kann.
Vorliegend ist die jeweilige Abwandlung durch die Ersetzung des Buchstabens Y
durch | und die doppelte Anfiigung des visuell und akustisch markanten Kon-
sonanten X in der Widerspruchsmarke aber ausreichend, um der Wider-
spruchsmarke eine wenn nicht (wie die Widersprechende meint) durchschnittliche,
so doch jedenfalls zumindest eine leicht unterdurchschnittliche Kennzeich-
nungskraft zuzubilligen. Allerdings fuhrt die Anlehnung an den erkennbaren Begriff
,beauty“ dazu, dass beim Zeichenvergleich nur die schutzbegrindenden Merk-

male der Marken berucksichtigt werden kénnen.

Die Beschrankung des Zeichenvergleichs auf die allein schutzbegrindenden
Elemente beider Marken hat vorliegend aber nicht zur Folge, dass die

Markenahnlichkeit nur als gering einzustufen wére. Die gegenuberstehenden



Marken weisen namlich in ihren schutzbegriindenden Teilen, die dem Zeichen-
vergleich allein zugrunde zu legen sind, sehr starke Ubereinstimmungen auf, da
die vorhandenen Unterschiede zu geringfligig sind, um einen nur geringen Grad
an Markenahnlichkeit anzunehmen oder diese gar, wie die Beschwerdegegnerin
meint, verneinen zu koénnen. Denn im Wesentlichen beschranken sich die
Unterschiede bei der Abwandlung des Begriffs ,beauty® darauf, dass der End-
konsonant Y in der Widerspruchsmarke durch den Vokal | ersetzt wird und den
Konsonanten X doppelt enthalt, wahrend er in der jungeren Marke nur einfach
vorkommt. Diese Unterschiede sind aber nicht von einem solchen Gewicht, dass
die angesprochenen Verkehrskreise, als welche vorliegend nach der Art der
jeweiligen Waren samtliche Inlandsverbraucher anzusehen sind, die beiden
Marken als unahnlich oder allenfalls nur ausserst gering &ahnlich ansahen.
Vielmehr kénnen diese Unterschiede leicht Uberlesen oder Uberhort werden und
aus der bekanntlich nur undeutlichen visuellen und akustischen Erinnerung der
Verbraucher leicht entfallen. Dies spricht schon fir eine engere, wenn auch
(entgegen der Ansicht der Widersprechenden) nicht zwingend fir eine hoch-

gradige Markenahnlichkeit.

Letztlich kann aber der Grad der Zeichen&hnlichkeit hier offen bleiben, da vor-
liegend selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden eine hochgradige
Markenahnlichkeit und eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
unterstellt wirde, eine Verwechslungsgefahr wegen der nur sehr geringen

Warenahnlichkeit auf jeden Fall ausscheidet.

Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach
standiger Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller erheblichen Faktoren zu
ermitteln, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehdren insbe-
sondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergédnzende Produkte oder
Leistungen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben kénnen
auch ihre regelmafiige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart
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sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Bertcksichtigung finden (vgl. Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl.,, 8 9 Rn. 58 m. w. N.). Abzustellen ist dabei vor
allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so
enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder
Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der
Schluss aufdréangt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EUGH GRUR
Int. 1994, 644 [Rz.16] - Ideal Standard Il; GRUR 1998, 922, 924 [Rz.29] -
Canon).

Ausgehend hiervon liegt zwischen den fir die Widerspruchsmarke geschitzten
Waren der Klassen 7, 9 und 11 auf der einen Seite und den nach dem Teilverzicht
fur die jungere Marke nur noch geschitzten Waren der Klassen 9, 10 und 44 auf
der anderen Seite nur ein sehr geringer Grad an Warenéhnlichkeit vor. Die
jungere Marke beansprucht nach der Einschrankung ihres Warenverzeichnisses
allein noch medizinische und kosmetische Gerate bzw. die damit durchzu-
fuhrenden Dienstleistungen. Insbesondere nach ihrem Verwendungszweck und
den Vertriebswegen unterscheiden sich kosmetische Apparate aber von den
Haushaltsgeraten, die fir die Widerspruchsmarke geschutzt sind, deutlich; denn
selbst in Supermarkten oder auf Elektrogerate spezialisierten Markten wie media
markt, Saturn oder Techno Expert werden die jeweiligen Produkte in unter-
schiedlichen Abteilungen verkauft. Dass einzelne Hersteller —wie evil. die
Widersprechende selbst, die dies jedenfalls von sich (aber nur fir die Ver-
gangenheit!) behauptet, aber auch die Fa. Philips, auf welche die Wider-
sprechende insoweit verweist — beide Gerategruppen hergestellt haben oder gar
noch herstellen, fuhrt zu keinem anderen Ergebnis; denn zum einen bedurfte es
hierzu schon einer den Abnehmern auch bekannten allgemeinen Herstel-
lungspraxis, die sich aus nur vereinzelten Fallen, die insbesondere auch auf nicht
warenspezifischen Grinden (wie etwa der Konzernzugehoérigkeit eines Her-
stellers) beruhen kénnen, nicht herleiten lasst; und zum anderen ist selbst dann,

wenn es eine solche Herstellungspraxis tatsachlich gébe, dieser Umstand nur
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einer von vielen, die bei der Priufung des Grades der Warenadhnlichkeit
heranzuziehen sind; daher kdnnte dieser von der Widersprechenden behauptete
Aspekt allenfalls die Annahme begrinden, dass die jeweiligen Waren nicht
unahnlich sind, stellt aber fir sich genommen keinen Grund dar, hieraus auf einen
vorliegend fir eine Verwechslungsgefahr erforderlichen hohen Grad an Waren-
ahnlichkeit zu schlie3en. Gegen eine solche Annahme sprechen hier aber vor
allem die deutlich unterschiedlichen funktionalen Unterschiede zwischen den
Haushaltsgeraten, auf welche das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke
zusammenfassend ausgerichtet ist, auf der einen Seite und den medizinischen
Gerate, die zusammenfassend mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet
werden. Gerade diese erheblichen funktionalen Unterschiede, auf welche nach
der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs mal3geblich abzustellen ist,
weil sie die Kaufentscheidung der Verbraucher, auf deren Sichtweise es bei der
Bestimmung der Warenahnlichkeit allein ankommt, vor allem beeinflussen kénnen,
sprechen aber gegen einen hinreichend engen Grad an Warenahnlichkeit, bei
dem selbst bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter enger Marken-
ahnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr
bejaht werden kénnte. Vielmehr ergibt sich aus den funktionalen Unterschieden
eine allenfalls nur sehr entfernte Warenahnlichkeit, bei der eine Verwechs-

lungsgefahr ausscheidet.

Da somit das Patentamt den Widerspruch der Widersprechenden zutreffend
zurickgewiesen hat, weil unter Bericksichtigung der Waren- und Marken-
ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich im Ergebnis
eine Verwechslungsgefahr nicht feststellen lasst, war die Beschwerde der

Widersprechenden zurtickzuweisen.

Da Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8§ 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen aufRergerichtlichen Kosten
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selbst zu tragen haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Fur eine Zulassung der
Rechtsbeschwerde bestand ebenfalls keine Veranlassung.

Dorn Schwarz Paetzold

Me



