BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

in der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2013 053 535

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Dezember 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
der Beschluss der Markenstelle fur Klasse35 vom
30. November 2015 insoweit aufgehoben, als die Léschung der
Marke 302013 053 535 auf den Widerspruch aus der Marke
30 2008 062 829 angeordnet worden ist.
Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 829 wird zuriickge-

wiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke 30 2013 053 535

e
C) 2V




ist am 4. Oktober 2013 angemeldet und am 15. Januar 2014 fir die Dienstleistun-
gen der

Klasse 35: Organisation von Ausstellungen und Messen fir wirtschaftliche und
Werbezwecke; Prasentation von Waren in Kommunikations-Medien,

fur den Einzelhandel;

in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetra-

gen worden. Die Vero6ffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Februar 2014.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch er-

hoben aus zwei Marken, namlich

1. aus der Wortmarke 30 2008 062 828 (W1)

JOOP!

die am 30. September 2008 angemeldet und am 30. Oktober 2008 fur die Dienst-

leistungen der

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, GrofRhandelsdienstleistungen, On-
line- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen
Haushaltswaren, Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiiche,
Glaswaren, Porzellan und Steingut, Bauartikel, Heimwerkerartikel
und Gartenartikel, Beleuchtungsgerate, sanitare Anlagen, Uhren und
Schmuckwaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwa-
ren, Buroartikel, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,
Haute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnen-
schirme und Spazierstocke, Taschnerwaren und Sattlerwaren, Ein-
richtungswaren und Dekorationswaren, Mobel, Spiegel, Bilderrah-

men, Bekleidungsartikel, Schuhe, Kopfbedeckungen, Webstoffe und



Textilwaren, Bett- und Tischdecken, handbetatigte Werkzeuge und
Gerate, Messerschmiedewaren, Gabeln und Loéffel, Rasierapparate,
Brillen, Sonnenbrillen, Kerzen und Dochte flir Beleuchtungszwecke,
Teppiche, FuBmatten, Matten, Bodenbelage, Tapeten; Werbung;
Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Or-
ganisation und Fuhrung von Unternehmen; Beratung in Geschafts-

angelegenheiten; Marktforschung; Public Relations; Blroarbeiten;

eingetragen worden ist

und

2. aus der Wortmarke 30 2008 062 829 (W2)

JOOP

die am 30. September 2008 angemeldet und am 20. November 2008 fiur die

nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist:

Klasse 4:

Klasse 8:

Kerzen und Dochte fir Beleuchtungszwecke;

Handgerate zum Abfullen, Abziehstahle, Austernoffner, Essbestecke
(Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel), Bigeleisen (nicht
elektrisch), Dosendffner (nicht elektrisch), Eispickel, Essgabeln, Fri-
siergerate (handbetétigt, nicht elektrisch), Gemusehobel, Wiegemes-
ser fur Gemuse, Rasierklingen, Loffel, Maniklrenecessaires, Messer,
Messerschmiedewaren, Mdrser (Stampfgefald), Nagelfeilen, Nagel-
scheren, Rasiernecessaires, Nussknacker, Pinzetten, Rasierappa-
rate (elektrisch oder nicht elektrisch), Rasiermesser, Rasiermesser-
streichriemen, Scheren, Tafelsilber (Messerschmiedewaren, Gabeln

und Loffel), Zuckerzangen;



Klasse 9:

Klasse 11:

Klasse 14:

Brillen, Sonnenbrillen;

Abwaschbecken, Spilen, Abzugshauben fur Kichen, Badeanlagen,
Badeodfen, Badewannen, Badewanneneinlagen, Beleuchtungslam-
pen, Bidets, Bogenlampen, Brotroster, Deckenlampen, Duschen,
Duschkabinen, Eisschréanke, elektrische Friteusen, Gaslampen, Ge-
frierschranke, Gefriertruhen, Haartrockner, Handlaternen, Hei3was-
sergerate, Heizkissen, nicht fir medizinische Zwecke, Heizkoérper,
Herde, Kaffee-Filtergerate (elektrisch), Kaffeemaschinen (elektrisch),
Kocher, Kronleuchter, Kiihlschranke, Lampenschirme, Laternen, Mik-
rowellengerate (Kochgerate), Mischhahne fir Wasserleitungen,
Ofen, sanitare Apparate und Anlagen, Taschenlampen, Tellerwar-
mer, Toiletten (WC), Toilettenschisseln, Toilettensitze, Toiletten-
spulungen, Urinale, Waschbecken (Teile von Sanitareinrichtungen),

Wasserzapfgerate, Ziindgerate;

Abzeichen aus Edelmetall, Achate, Amulette (Schmuckwaren), An-
stecknadeln (Schmuckwaren), Armbander (Schmuck), Uhrenarm-
bander, Armbanduhren, Barren aus Edelmetall, Uhrkettenanhanger,
Bernsteinschmuck, Broschen (Schmuck), Blsten aus Edelmetall,
Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope,
Diamanten, Dosen aus Edelmetall, Draht aus Edelmetall (Schmuck),
Edelsteine, elektrische Uhren, Elfenbeinschmuck, Uhrenetuis, Figu-
ren (Statuetten) aus Edelmetall, Uhrengehduse, Uhrglaser, Gold-
draht (Schmuck), Silberdraht; Halbedelsteine, Halsketten (Schmuck),
Hutverzierungen aus Edelmetall, Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Kasten aus Edelmetall, Ketten (Schmuck), Uhrketten, Manschetten-
knopfe, Krawattenhalter, Krawattennadeln, Kunstgegenstande aus
Edelmetall, Medaillen, Medaillons (Schmuck), Minzen, Schmuckna-
deln, Ohrringe, Perlen (Schmuck), Platin, Perlen aus Pressbernstein,

Ringe (Schmuck), Schlisselanhdnger, Schmuckkasten, Schuhver-



Klasse 16:

zierung aus Edelmetall, Silbergespinste, Silberschmuck, Solaruhren,
Spinelle (Edelsteine), Statuetten aus Edelmetall, Stoppuhren, Strass
(Edelsteinimitation), Uhrketten, Taschenuhren, Uhren, Pendeluhren,

Uhrenschmucketuis, Wecker;

Aktenordner; Alben; Anzeigekarten (Papeteriewaren); Behélter, Kas-
ten flr Papier- und Schreibwaren; Bilder (Gemalde), gerahmt oder
ungerahmt; Papierblatter (Papeteriewaren); Bleistifte; Bleistiftspitzer
(elektrisch oder nicht elektrisch); Bleistiftmaschinen (elektrisch oder
nicht elektrisch); Blécke (Papier- und Schreibwaren); Briefbeschwe-
rer; Briefkorbe; Briefpapier; Broschiren; Blcher; Buchstiitzen; Biro-
artikel (ausgenommen Madobel); Druckereierzeugnisse; Federhalter;
Fullfederhalter; Glickwunschkarten; Hullen (Papier- und Schreibwa-
ren); Aktenhullen; Reisepasshiillen; Hutschachteln aus Pappe; Ka-
lender; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; lithografische
Kunstgegensténde; Lesezeichen; Locher (Buroartikel); Lochzangen
(Buroartikel); Magazine (Zeitschriften); Papiermesser (Buroartikel);
Radiermesser; Bleistiftminen; Minenschreibgerate; Notizbucher;
Packpapier; Papier- und Schreibwaren; Papiergesichtstiicher; Pa-
pierhandtticher; Papierservietten; Papiertaschentticher; Papiertiten;
Fotografien; Fotogravuren; Plakate; Portrats; Postkarten; Prospekte;
Radiergummis; Rosenkranze; Schachteln aus Pappe oder aus Pa-
pier; Schilder aus Papier und Pappe; Schnittmuster fir die Schneide-
rei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgerate; Schreibhefte;
Schreibmappen (Schreibnecessaires); Schreibmaterialien; Sets
(Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtticher
aus Papier; Tischwasche aus Papier; Untersetzer aus Papier; Verpa-
ckungsmaterial aus Karton; Verpackungspapier; Zeichenbedarfsarti-
kel; Zeichenblocke; Zeichenbretter; Zeichenetuis; Zeicheninstru-
mente; Zeichnungen; Zeitschriften; Zeitungen; Zigarrenbauchbinden;



Klasse 18:

Klasse 19:

Klasse 20:

Aktentaschen, Dokumentenmappen, Badetaschen, Verpackungsbeu-
tel (-hullen und -taschen) aus Leder, Lederbezlige fir Mobel, Briefta-
schen, Campingtaschen, Pferdedecken, Felldecken (Pelz), Doku-
mentenkoffer, Dosen aus Leder oder Lederpappe, Dosen und Kasten
aus Vulkanfiber, Einkaufsnetze, Einkaufstaschen; Schlusseletuis
(Lederwaren); Federgamaschen aus Leder, Felle (Pelze), Schirm-
futterale, Geldbérsen (Geldbeutel), Kettenmaschen-Geldbdrsen
(nicht aus Edelmetall), Handkoffer, Handtaschen, Jagdtaschen, Kar-
tentaschen (Brieftaschen), Késten aus Leder oder aus Lederpappe,
Kleidersacke fur die Reise, Koffer, Reisekoffer, Kosmetikkoffer, Re-
genschirme, Reisetaschen, Rucksacke, Schachteln aus Leder oder
Lederpappe, Schulranzen, Schultaschen, Sonnenschirme, Stécke
(Spazierstocke), Taschen mit Rollen, Tornister (Ranzen), Werk-
zeugtaschen aus Leder (leer), Ziegenleder;

Badekabinen, nicht aus Metall; Figuren (Statuetten) aus Stein, Beton
oder Marmor; Kacheln, nicht aus Metall, fir Bauzwecke; Platten
(Fliesen), nicht aus Metall; Plattenbeléage, nicht aus Metall;

Betten; Blicherregale; Biromoébel; Dosen, Kasten und Kisten aus
Holz oder Kunststoff, Garderobenstander; Kasten, Kisten, nicht aus
Metall; Kinderhochstiihle; Kissen; Kleiderbiigel; Kommoden; Korbwa-
ren; Liegestuhle; Luftmatratzen, nicht fur medizinische Zwecke; Mat-
ratzen; Mobel; Regale; Schirmstander; Schlafsacke fiur Camping-
zwecke; Schranke; Schreibtische; Servierwagen (Mo6bel); Polster-
Sessel; Sofas; Spiegel; Stuhle; Tische; Vitrinen; Vorhangringe; Vor-
hangschienen; Vorhangstangen; Zeitungsstander, Innenjalousien fur
Fenster (Einrichtungsgegenstéande), Innenlamellenstores, Vorhang-
rollen aus Kunststoff, geflochtene Holzblenden (Mdbel); Turgriffe
(nicht aus Metall);



Klasse 21:

Bursten zur Koérper- und Schonheitspflege; Blrstenwaren; Bisten
aus Porzellan, Ton oder Glas; Butterdosen; Butterglocken; Chinapor-
zellan; Ruhrstéabchen fiur Cocktails; Dampfkochtopfe; Schisselde-
ckel; Topfdeckel, Puderdosen; Seifendosen; Teedosen; Zuckerdo-
sen; Eierbecher; Eimer aller Art; Einmachglaser; Speiseeisgerate;
Eiskiibel; Formen fir Eiswiirfel; Essig- und Olkannchen; Essig- und
Olstander; Essstabchen; Kamm-Etuis; Feldflaschen; Figuren (Statu-
etten) aus Porzellan, Ton oder Glas; Flakons; Flaschen; Flaschen-
offner; Fruchtpressen (nicht elektrisch) fir Haushaltszwecke; Isolier-
Gefalde fur Getranke; Isolier-Gefalde fur Nahrungsmittel; Gefale fur
Haushalt oder Kiiche; Gemiseschusseln; Tafelgeschirr; Kichenge-
schirr; Kochgeschirr; Gewirzservice; Giel3kannen; emailliertes Glas;
Glasbehdlter; Glaser (GefalRe); Glaskugeln; Glasmosaiken (nicht fur
Bauzwecke); bemalte Glaswaren; Knopfe aus Porzellan; Grillroste
(Kichengerate); Grillstander; Haushaltshandschuhe; Handtuchhalter;
Haushaltsgerate; Hemdenspanner; Hosenpressen; Hosenspanner;
Kaffeefiltergerate (nicht elektrisch); Kaffeekocher (nicht elektrisch);
Kaffeemuhlen (handbetrieben); Kaffeeservice; Kdmme; Teekannen;
Kannen und Krige; Karaffen; Karaffenuntersetzer (nicht aus Papier,
ausgenommen Tischwasche); Kaseglocken; Kasserollen; Keksdo-
sen; Keramikerzeugnisse fur den Haushalt, Kerzenausléscher; Ker-
zenleuchter; Kochkessel; Wasserkessel (nicht elektrisch); Kleider-
spanner; Knopfhaken (Knopfer); Kochformen (Kichenartikel); Koch-
gerate (nicht elektrisch); Kochtdpfe; Picknickkoffer (Geschirr); Kérbe
fur den Haushalt; Korbflaschen; Korkenzieher; kosmetische Geréte;
Krawattenspanner; Kristallglaswaren; Kuchenformen; Kichengefalde;
Klchengerate; Kuhlelemente fur Nahrungsmittel (Haushalt); Kihlfla-
schen; Kihltaschen; Kunstgegenstdnde aus Porzellan, Ton oder
Glas; Leuchter; Likérservice; Schopfloffel; Messerbanke fur den
Tisch; Mixbecher (Shaker); Mixgerate fur den Haushalt (nicht

elektrisch); Muhlen fur Haushaltszwecke (handbetrieben); Nudelma-



Klasse 24:

schinen (handbetatigt); Obstschalen; Papier- oder Plastikbecher; Pa-
pierteller; Parfiumzerstauber; Pfeffermihlen (handbetrieben); Pfef-
ferstreuer; Pflanzen- und Blumenhalter (Blumengestecke); Rasier-
pinsel; Platten; Platzchen- und Keksausstechformen; Porzellan;
Fruchtpressen (nicht elektrisch) fur Haushaltszwecke; Proviantdosen;
Puderquasten; Putzgerate (handbetatigt); Putztlicher; Rauchverzeh-
rer fur den Haushalt; Reiben (Haushaltsartikel); Reinigungsgerate
(handbetatigt); Ruhrgerate (nicht elektrisch); Ruhrl6ffel (Kichenge-
rate); Salatschisseln; Salzstreuer; Salzfasser; Schaber (Kichenge-
rate); Schaber zum Reinigen von Behaltern; Schalen; Schaufeln
(Tafelzubehor); Schilder aus Porzellan oder Glas; Schneebesen fir
den Haushalt (nicht elektrisch); Schneidbretter fur die Kiiche;
Schnellkochtépfe (nicht elektrisch); Schuhanzieher; Schuhbdrsten;
Schuhputzgeréte (nicht elektrisch); Schuhspanner (Leisten); Schis-
seln; Schusseluntersetzer (Tischutensilien); Schwamme fir den
Haushalt; Schwammbhalter; Tafelservice (Geschirr); Servierdrehplat-
ten; Serviettenringe; Siebe; Siphons fir kohlensaurehaltige Wéasser;
Sparbiichsen (nicht aus Metall); Spilbirsten; Statuen aus Porzellan,
Ton oder Glas; Steingutware; Stiefelknechte; Suppenschisseln;
Tabletts fur den Haushalt; Tafelaufsatze; Tassen; Tee-Eier; Teeser-
vice; Teigmesser; Teigroller; Teller; Tischbesen; Toilettegerate (Kor-
perpflege); Toilettenecessaires; Toilettenpapierhalter; Toiletten-
schwamme; Topfdeckel, Topfe; Topferwaren; Tortenheber; Torten-
schaufeln; Trinkgefal3e; Trinkglaser; Blumenubertopfe (nicht aus Pa-
pier); Untertassen; Vasen; Waffeleisen (nicht elektrisch); Wasche-
klammern; Waschetrockenstander; Zahnbursten; elektrische Zahn-

birsten;

Abschminkticher aus textilem Material, Badewéasche (ausgenommen
Bekleidungsstiicke), Baumwollstoffe, Bettdecken, Bettwasche, Bett-

zeug (Bettwasche), Kissenbeziige, Futterstoffe, Scheibengardinen,



Klasse 25:

-10 -

Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff, Gardinenhalter aus Tex-
tilstoffen, Textilgesichtstiicher, Gummitticher (ausgenommen fir
Schreibwaren), Textilhandticher, Hanfstoffe, Haushaltswasche, Le-
derimitationsstoffe, Textilersatzstoffe aus Kunststoffen, Steifleinen,
Leinwand, Matratzeniberzige, Schutziberziige fiur Mo6bel, Moébel-
stoffe, Platzdeckchen (Sets) nicht aus Papier, Portieren (Vorhange),
Reisedecken, Samt, Schlafsdcke (zu Hillen genahte Leintlicher),
Seidenstoffe, Steppdecken, Tagesdecken fur Betten, Stoffe, Stores
aus Textilien oder aus Kunststoff, Strickstoffe, Taft, Textilservietten,
Textilstoffe, Textilstoffe fur Schuhwaren, Textiltapeten, Tischdecken
(nicht aus Papier), Tischlaufer, Tischtiicher (nicht aus Papier),
Wachstuch (Tischttuicher), Tucher (Laken), Tull, Vliesstoffe (Textilien),
Vorhéange aus Textilien oder aus Kunststoff, Wandbekleidungen aus
textilem Material, Tischwasche, nicht aus Papier; Waschhandschuhe,
Webstoffe (elastisch), Webstoffe (heil3 verklebbar), Webstoffe mit

vorgezeichnetem Stickmuster, Wollstoffe, Textiltaschentlcher;

Anziige, Babywasche, Badeanziige, Badehosen, Bademaéntel, Bade-
mutzen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tucher fur Beklei-
dungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung flir Autofah-
rer, Bekleidungsstiicke, Bekleidungsstiicke aus Papier, Schuhbe-
schlage, Bodysuits (Teddies, Bodies), Bustenhalter, Girtel (Beklei-
dung), Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefe-
letten), Halsticher, Handschuhe (Bekleidung), Hausschuhe, Hemd-
blusen, Hemden, Hosen, Hosentrager, Hiute, Jacken, Jerseykleidung,
Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kopfbedeckun-
gen, Korsettleibchen, Korsetts, Krawatten, Latzchen (nicht aus Pa-
pier), Lederbekleidung, Leibwasche, Mantel, Mieder, Morgenmantel,
Muffe (Kleidungssticke), Mitzen, Oberbekleidungsstiicke, Ohren-
schutzer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze

(Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung,



Klasse 27:

Klasse 34:

Klasse 35:

-11 -

Regenmantel, Rocke, Sandalen, Schals, Scharpen, Schlafanzige,
Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schltipfer, Schnirstiefel,
Schuhe (Halbschuhe), Schuhwaren, Schirzen, Skischuhe, Slips, So-
cken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnurstiefel, Stirnbénder
(Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzige,
Strandschuhe, Strumpfbénder, Strimpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-
Shirts, Togen (Bekleidungsstiicke), Trikotkleidung, Trikots, Uberzie-
her (Bekleidung), Unterbekleidungsstiicke, Unterhosen, Unterwa-
sche, Wasche (Bekleidungsstiicke), Wasserskianzige, Westen,

Wirkwaren (Bekleidung);

Badematten; Ful3bodenbelage (Oberbdden); Bodenbelage (Oberbo-
den); Bodenbelage aus Vinyl; FuBmatten; Gleitschutzteppiche; Gym-
nastikmatten; Kunstrasen; Linoleum; Wachstuch; Matten; Papierta-
peten; Schilfmatten; Tapeten (nicht aus textilem Material); Teppiche;
Teppichbriicken; Teppichunterlagen; Turnmatten; Vorleger;, Wand-

bekleidungen (nicht aus textilem Material);

Feuerzeuge fur Raucher, Mundsticke flr Zigarettenspitzen,
Streichhdlzer, Streichholzschachteln, Tabakbeutel, Tabakdosen, Ta-

bakpfeifen, Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider;

Einzelhandelsdienstleistungen, Grol3handelsdienstleistungen, On-
line- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen:
Haushaltswaren, Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche,
Glaswaren, Porzellan und Steingut, Bauartikel, Heimwerkerartikel
und Gartenartikel, Beleuchtungsgerate, sanitére Anlagen, Uhren und
Schmuckwaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwa-
ren, Buroartikel, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,
Haute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnen-

schirme und Spazierstocke, Taschnerwaren und Sattlerwaren, Ein-
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richtungswaren und Dekorationswaren, Mobel, Spiegel, Bilderrah-
men, Bekleidungsartikel, Schuhe, Kopfbedeckungen, Webstoffe und
Textilwaren, Bett- und Tischdecken, handbetatigte Werkzeuge und
Gerate, Messerschmiedewaren, Gabeln und Léffel, Rasierapparate,
Brillen, Sonnenbrillen, Kerzen und Dochte fir Beleuchtungszwecke,
Teppiche, Fullmatten, Matten, Bodenbelage, Tapeten; Werbung;
Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Or-
ganisation und Fuhrung von Unternehmen; Beratung in Geschafts-

angelegenheiten; Marktforschung; Public Relations; Buroarbeiten;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Industriedesigners, Dienstleistungen eines
Modedesigners und Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners,

Dienstleistungen eines Innenarchitekten.

Mit Schriftsatz vom 14. August 2014 hat die Inhaberin der jingeren Marke bezlg-
lich beider Widerspruchsmarken die Einrede der Nichtbenutzung, jeweils aber nur

bezogen auf deren Dienstleistungen, erhoben.

Mit Beschluss vom 30. November 2015 hat die Markenstelle fir Klasse 35 des
DPMA den Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 828 ,JOOP!“ zuriickgewiesen
und auf den Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 829 ,JOOP* die Loschung

der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass die Widersprechende auf die von der
Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung keine rechtserhaltende
Benutzung fir die eingetragenen Dienstleistungen beider Widerspruchsmarken
glaubhaft gemacht habe. Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 828 sei
daher schon mangels berucksichtigungsfahiger Dienstleistungen auf Seiten der
Widerspruchsmarke  unbegrindet. Der Widerspruch aus der Marke
30 2008 062 829 ,JOOP* sei dagegen begrindet. Zwar scheide eine Verwechs-

lungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus, weil die Dienstleistungen
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der angegriffenen Marke nicht im Ahnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren
lagen. Allerdings kdnne sich die Widersprechende auf einen Bekanntheitsschutz
gemall 89 Abs.1 Nr.3 MarkenG berufen. Die Widerspruchsmarke verfuge je-
denfalls im Bereich der Bekleidung Uber ein hohes Mal3 an Bekanntheit und tber
eine hohe Kennzeichnungskraft im Inland. Dies sei amtsbekannt und von der In-
haberin der angegriffenen Marke ausdrtcklich zugestanden. Ob dieser hohe Be-
kanntheitsgrad flr weitere der eingetragenen Waren zu bejahen sei, kbnne dahin-
gestellt bleiben, da sich dies nicht auf das Ergebnis der Entscheidung auswirke.
Fur den Léschungsgrund des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sei keine die Verwechs-
lungsgefahr begriindende Ahnlichkeit der Vergleichszeichen erforderlich, sondern
es genlge ein Grad der Ahnlichkeit, der dazu fiihre, dass die beteiligten Verkehrs-
kreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen. Zwischen
den sich wegen der — jedenfalls klanglichen — Pragung der jingeren Marke durch
den Bestandteil ,loop“ gegentberstehenden Woartern ,loop* und ,JOOP* bestehe
eine hohe Ahnlichkeit. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienst-
leistungen seien zwar unahnlich zu den Waren, fir welche die Widerspruchsmarke
bekannt sei, wiesen aber keinen solchen Abstand zu ihnen auf, der angesichts der
weiteren Faktoren eine gedankliche Verknipfung ausschliel3e. Es liege daher eine
Ausnutzung der Unterscheidungskraft vor. Da es keine Anhaltspunkte daflir gebe,
dass die Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Verwendung dieser Bezeich-
nung angewiesen, und auch kein Grund fur die Wahl der Bezeichnung vorgetra-
gen worden sei, musse von einer unlauteren Ausnutzung der Bekanntheit ohne

rechtfertigenden Grund ausgegangen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie ist der Auffassung, dass die Betrachtung, welcher Zeichenbestandteil der pra-
gende ist, nicht zu einer vollstdndigen Reduzierung der angegriffen Marke allein
auf den pragenden Zeichenbestandteil fihren dirfe. Von Bedeutung sei vielmehr,
dass es sich bei dem pragenden Bestandteil ,loop* erkennbar und von der Wider-

sprechenden unbestritten um eine Abklrzung der englischen Wortfolge ,LUXURY
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ON OUR PLANET* handele, welche die beteiligten Verkehrskreise ohne weiteres
in ihrem Sinngehalt verstehen wirden. Das kurze einprdgsame Wort ,loop“ wirde
daher auch als Abklrzung dieses englischen Satzes wahrgenommen, ausgespro-
chen und gemerkt werden. Soweit das DPMA den Zeichenbestandteil ,loop“ nicht
als Abkurzung der o.g. Wortfolge, sondern als englisches Wort fur ,Schleife,
Schlinge* bertcksichtige und anerkenne, dass der Begriff ,loop” als Fremdwort
Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe, unterstelle das Amt jedoch ohne
nahere Begrindung, dass groReren Teilen des Verkehrs eine oder mehrere Be-
deutung(en) des Wortes ,loop“ nicht gelaufig sei(en) und sie ihn madglicherweise
nicht englisch artikulieren wirden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke sei in
der Branche des internationalen Luxustourismus tatig, welche unzweifelhaft Eng-
lisch als allgemeine Sprache voraussetze, so dass der angesprochene Verkehr
.loop” Uberwiegend englisch - [lu:p] artikulieren und wenigstens eine der Bedeu-
tungen dieses Begriffs kennen wirde. ,Loop” und ,JOOP* wirden sich daher
deutlich voneinander unterscheiden, was allerdings wegen der im Allgemeinen
starker beachteten Wortanfange durch die unterschiedlichen Anfangsbuchsta-
ben ,J“ und I auch bei deutscher Aussprache des Wortes ,loop“ der Fall sei. Das
DPMA habe ohne nahere Begrindung behauptet, die von der angegriffenen
Marke beanspruchten Dienstleistungen wirden nicht einen solchen Abstand zu
den Waren der Widerstandsmarke aufweisen, dass eine gedankliche Verknipfung
ausgeschlossen sei. Dafir seien keine konkreten Umstédnde dargestellt worden,
weshalb die Gefahr der Ausnutzung eine rein hypothetische sei. Die von der Wi-
dersprechenden vorgelegte Markenbekanntheitsstudie sei unerheblich, da sie die

nicht beschwerdegegenstandliche Widerspruchsmarke ,JOOP!* betreffe.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse35 vom

30. November 2015 insoweit aufzuheben, als die Léschung der
Marke 302013 053 535 auf den Widerspruch aus der Marke
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~JOOP* angeordnet worden ist und den Widerspruch aus dieser

Marke zuriickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Bei der Widerspruchsmarke ,JOOP*“ handele es sich um eine im Inland bekannte
Marke i. S.d. 89 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, was durch die vorgelegte Marken-Be-
kanntheitsstudie der Zeitschrift ,SPIEGEL" aus dem Jahr 2015 zur Bekanntheit der
Marke ,JOOP!" bekraftigt werde. Demnach verflige die Widerspruchsmarke Uber
eine Markenbekanntheit von 96 % unter deutschen Verbrauchern. Die angegrif-
fene Marke werde unstreitig von dem Bestandteil ,loop* gepragt. Da das englische
Wort loop“ fur ,Schleife/Schlinge” nicht zum Grundwortschatz des deutschen
Durchschnittsverbrauchers zahle, der deutsche Verbraucher ,loop* auch nicht als
Abkurzung von ,LUXURY ON OUR PLANET* verstehe, und es im Ubrigen von der
Beschwerdefuhrerin in keiner dieser Bedeutungen, sondern als Phantasiewort
verwendet werde, misse mit einer entsprechenden deutschen Aussprache ,lohp*
gerechnet werden. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe daher eine extrem
hohe klangliche Ahnlichkeit. Der Grad der Ahnlichkeit zwischen den fiir die Wider-
spruchsmarke eingetragenen Waren und den fir die jungere Marke geschitzten
Dienstleistungen lege eine gedankliche Verknipfung i. S. v. 8 9 Abs. 1 Nr. 3 Mar-
kenG nahe. Da die Beschwerdeflihrerin keine Griinde vorgetragen habe, warum
sie auf die Verwendung der mit der bekannten Marke ,JOOP* sehr dhnlichen Be-
zeichnung ,Loop“ angewiesen sei, sei davon auszugehen, dass diese Verwen-
dung ausschlie3lich der Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten
Marke diene. Diese nicht blol3 hypothetische Gefahr der Ausnutzung der Unter-
scheidungskraft reiche aus. Rein vorsorglich verweise sie zur Begriindung des Lo-
schungsanspruchs auf ihre vorausgegangenen Schriftsatze im Amtsverfahren be-
zuglich einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Da nur die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt hat, ist allein
der Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 829 JOOP verfahrensgegenstand-

lich.

Zwischen den sich gegenuberstehenden Marken besteht keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Heranziehung aller Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurtei-
len. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahn-
lichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Wiese
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder
durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014,
245 ff. - Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012,
754 Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH./.HABM [Linea Natura Natur hat immer
Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES
KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45f. — Editions
Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 — Bio
Gourmet m. w. N.). Daruber hinaus konnen fir die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa

die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und dar-
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aus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Diffe-
renzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der

Kennzeichen.

Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke ,JOOP“ fir sémtliche fir diese eingetragenen
Dienstleistungen bestritten hat, und die Widersprechende die Benutzung
nicht glaubhaft gemacht hat, sind fir die Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr nach 8§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die fur die Widerspruchsmarke ein-

getragenen Waren zu berlcksichtigen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 14. August
2014 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke fir Dienstleistun-
gen bestritten. Darin ist die Erhebung beider Einreden nach 8§ 43 Abs. 1
Satz 1 und 2 MarkenG zu verstehen (BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 20 — idw
Informationsdienst Wissenschaft). Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt
der Veroffentlichung der angegriffenen Marke am 14. Februar 2014 bereits
funf Jahre eingetragen war, sind beide Einreden zuldssig. Damit oblag es der
Widersprechenden, die wesentlichen Umstande der Benutzung der Marke fur
die eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 35 in dem Benutzungszeit-
raum Februar 2009 bis Februar 2014 sowie im Anschluss daran bis
November 2017 darzutun und glaubhaft zu machen. Bezlglich der fir die
Widerspruchsmarke eingetragenen Waren war ein Benutzungshachweis

nicht erforderlich, da insoweit keine Benutzungseinrede erhoben worden ist.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung fur die
Dienstleistungen der Klasse 35 nichts vorgetragen und somit die Benutzung
nicht glaubhaft gemacht. Weder die Studie der Holy Fashion Group vom
24. Februar 2016 (Bl. 49/50 d. A.) noch die im Amtsverfahren vorgelegten
Unterlagen zu Marktforschungsergebnissen einer ,Brigitte“-Studie, Internet-
ausdrucken zu Showrooms und Verkaufsstatten von Waren der Marke
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~JOOP*“ oder die beigefligten Urteile sind geeignet, einen entsprechenden
Benutzungsnachweis fir mit der Marke gekennzeichnete Dienstleistungen zu
erbringen. Dem Vergleich kdnnen daher nur die fur die Widerspruchsmarke

eingetragenen Waren zugrunde gelegt werden.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist
grundsétzlich anzunehmen, wenn diese unter Berlcksichtigung aller erhebli-
chen Faktoren, die ihr Verhéaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ih-
rer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelma-
Bigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und ihrer
Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder Leistungen oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Grinde so
enge Berihrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der
Meinung sein konnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 — P Les Edi-
tions Albert René Sarl/[HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157
Rn.21 - BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn.16 - ZOOM/ZOOM;
GRUR 2004, 601 - d-c-fix)CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/
REVIAN). Diese Kriterien sind auch auf das Verhdaltnis von Waren zu
Dienstleistungen anzuwenden. Dabei diurfen an eine Ahnlichkeit zwischen
Waren und Dienstleistungen keine uniberwindbar hohen Anforderungen ge-

stellt werden.

Maf3geblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine die Verwechslungs-
gefahr begriindende Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt vor,
wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus
demselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Es ist
also zu fragen, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkom-
men kann, Ware und Dienstleistung unterlagen der Kontrolle desselben Un-

ternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbstandig
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auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass
der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsbereich selbstandig gewerblich betatigt (Strobele/Hacker,
MarkenG, 11. Auflage, 89 Rn.115; BGH, GRUR 2012, 1145, 1148
Rn. 35 - Pelikan). Ein Indiz fur eine Ahnlichkeit zwischen Waren und
Dienstleistungen kann sein, wenn die Waren nicht allgemein angeboten und
verwendet werden, sondern typischerweise bei der Erbringung der
Dienstleistungen zur Anwendung kommen (BGH a. a. O. — Pelikan; BGH
GRUR 2004, 241, 243 — GeDIOS).

Ausgehend hiervon besteht zwischen den fir die Widerspruchsmarke einge-
tragenen Waren und den fur die angegriffene Marke eingetragenen Dienst-
leistungen ,Organisation von Ausstellungen und Messen fur wirtschaftliche
und Werbezwecke; Prasentation von Waren in Kommunikations-Medien, fir

den Einzelhandel“ keine Ahnlichkeit.

Auch wenn die Waren der Widerspruchsmarke auf Messen, Ausstellungen
oder im Rahmen von Prasentationen in Kommunikations-Medien zur Schau
gestellt werden, gibt es fur die angesprochenen Verkehrskreise, hier sowohl
der Fachhandel als auch der modisch interessierte Endverbraucher, keine
Veranlassung, anzunehmen, die Organisation der Messen und die darin ge-
zeigten Waren stammten aus denselben oder jedenfalls wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen, und der Hersteller der Waren trete auch als Erbrin-
ger der Dienstleistung auf. Denn es entspricht nicht der Praxis, dass Her-
steller von Waren auch die Dienstleistung ,Organisation von Ausstellungen
und Messen fir wirtschaftliche und Werbezwecke; Prasentation von Waren
in Kommunikations-Medien, fur den Einzelhandel fur Dritte organisieren.
Umgekehrt ist es auch nicht tblich, dass die Anbieter der sog. Messedienst-
leistungen die Waren, die sie auf ihren Ausstellungen oder in ihren Kommu-
nikationsmedien prasentieren, selbst herstellen. Anderenfalls misste man,

wie die Markenstelle bereits zutreffend in ihrem Beschluss ausgefihrt hat,
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eine Ahnlichkeit jedweder Waren, die tiblicherweise auch auf Messen ausge-
stellt oder in sonstiger Weise fur den Einzelhandel und/oder den Endver-
braucher prasentiert werden, mit den Dienstleistungen der angegriffenen
Marke bejahen. Soweit die Widersprechende eigene Prasentationen oder
Modenschauen in sogenannten Showrooms organisiert, dienen diese vor-
dergrindig der Forderung des Absatzes der eigenen Waren, so dass die An-
nahme fernliegt, das Publikum kénnte glauben, die Herstellerin der préasen-
tierten Waren wirde die gegenstandlichen Dienstleistungen auch fur Dritte

erbringen.

Nach alldem scheidet mangels Ahnlichkeit der miteinander zu vergleichen-
den Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nach 88 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus.

Anders als die Markenstelle meint, besteht auch nicht die Gefahr
ungerechtfertigter Ausnutzung bzw. Beeintrachtigung der Wertschatzung
oder Unterscheidungskraft der bekannten Marke ,JOOP* gemalR 8§ 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG.

Die angegriffene Marke ist am 4. Oktober 2013 angemeldet worden, so dass
der Bekanntheitsschutz nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gegen die angegrif-
fene Marke im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden konnte
(8 165 Abs. 2 MarkenG).

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach 88 42 Abs. 2
Nr. 1,9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu l6schen, wenn sie mit einer prioritatsalte-
ren, im Inland bekannten Marke identisch oder &hnlich ist und ihre Benutzung
geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der Wider-
spruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen

oder zu beeintrachtigen.
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Der LOschungsgrund des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt unabhangig von
der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine bekannte Marke im In-
land voraus. Eine Marke ist bekannt im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG,
wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den
durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne
dass bestimmte Prozentsétze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl.
EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 — PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75
Rn. 37 — Wunderbaum 1l; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 — Springender Pudel;
GRUR 2011, 1043 Rn. 42 — TUV II). Erforderlich ist eine Bekanntheit als
Kennzeichnungsmittel fir bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Mal3geb-
lich sind bei der Prifung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstande
des Falles, also insbesondere der Marktanteil der alteren Marke, die Intensi-
tat, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der
Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Forderung getatigt
hat (BGH a. a. O. — Springender Pudel; a. a. O. — TUV Il). Tatsachen, aus
denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, kbnnen allgemein gelaufig
und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch,
dass die Marke wahrend eines langeren Zeitraums in weitem Umfang auf
dem Markt erscheint und jedermann gegentbertritt (BGH GRUR 2014, 378
Rn. 27 — OTTO Cap; a. a. O., Rn. 49 — TUV 1I).

Die Widersprechende hat zwar Unterlagen zur Bekanntheit der Marke 30
2008 062 828 ,Joop!" vorgelegt. Der Widerspruch aus dieser Marke ist aller-
dings nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens. Ob aus diesen Un-
terlagen auch Ruckschlisse auf die Bekanntheit der verfahrensgegenstandli-
chen Widerspruchsmarke 30 2008 062 829 ,Joop“ gezogen werden kdnnen,
kann dahinstehen. Denn selbst wenn man von einer hohen Bekanntheit aus-
gehen wirde, sind die Ubrigen Voraussetzungen fir den Bekanntheitsschutz
nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht erfullt.
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Die Anwendung des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das ange-
griffene Zeichen — seine markenmalfig — rechtserhaltende Benutzung im ge-
schéftlichen Verkehr unterstellt — in relevantem Umfang gedanklich mit der
bekannten Marke verknlpft wird. Die Frage, ob eine gedankliche Verknip-
fung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berticksichtigung aller
relevanten Umstande des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad
der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken, die Art der fragli-
chen Waren und Dienstleistungen einschliel3lich des Grades ihrer Nahe, das
Ausmald der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, ihre originare oder durch
Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Ver-
wechslungsgefahr zahlen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 — Adidas/ Fit-
nessworld; GRUR 2008, 503 Rn.41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56
Rn. 41f. — Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rn.56 — TiMi KINDERJO-
GHURT/KINDER).

Der Senat geht anders als die Markenstelle nicht davon aus, dass das ange-
griffene Zeichen Uberhaupt in relevantem Umfang gedanklich mit der be-
kannten Marke in Verbindung gebracht wird. Dies deshalb, weil die beider-
seitigen Zeichen nach Schriftbild und Bedeutungsgehalt einander unéhnlich
sind und den Annaherungen in klanglicher Hinsicht ebenso auf der Hand lie-
gende Abweichungen gegeniberstehen. Aus diesem Grund kann hier weder
eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der Wider-
spruchsmarke noch eine Beeintrachtigung ihrer Unterscheidungskraft oder

Wertschatzung angenommen werden.

Eine gedankliche Verknupfung zwischen den Zeichen erschliel3t sich dem
Publikum in Bezug auf die genannten — unahnlichen Dienstleistungen nicht.
Denn die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit geht erkennbar Uber das
Wort ,loop* hinaus. Auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise in der
Wortfolge ,LUXURY ON YOUR PLANET" einen Werbehinweis sehen, ist

nicht anzunehmen, dass dieser Satz bei der Wahrnehmung der Gesamt-
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https://www.juris.de/jportal/portal/t/iqm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=56&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE113720964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_41
https://www.juris.de/jportal/portal/t/iqm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=56&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE582862008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/iqm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=56&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE582862008&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_41
https://www.juris.de/jportal/portal/t/iqm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=56&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE116590964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/iqm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=56&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE116590964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_56
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marke vernachlassigt wird. Denn der Verkehr wird erkennen, dass die Buch-
stabenfolge ,loop” aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Warter dieser
Wortfolge besteht, was zugleich fur die englische Aussprache ,lu:p“ spricht.
Schliellich handelt es sich bei ,loop* auch um ein englisches Substantiv,
dessen Bedeutung ,Schlaufe, Schlinge” den hier angesprochenen Verkehrs-
kreisen, die es gewohnt sind, mit englischsprachigen Begriffen konfrontiert zu
werden, angesichts des eingedeutschten Begriffs ,Looping“ durchaus be-
kannt sein durfte. Der Verkehr wird daher zum einen die angegriffene Marke
nicht auf das Wort ,loop“ reduzieren, zum anderen die eigenstéandige Be-
deutung von ,loop“ erkennen. All dies fuhrt dazu, dass er keine Verbindung
zu der Widerspruchsmarke herstellen wird, so dass weder von einer Ausnut-
zung noch von einer Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft auszugehen

ist.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war der Beschluss der

Markenstelle fur Klasse 35 daher im tenorierten Umfang aufzuheben.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8 71 Abs. 1 Satz 1 Mar-

kenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gertigt wird, dass

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften Gber 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwéltin  oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

PR



