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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2020:270120B28Wpat29.18.0



betreffend die Markeneintragung 30 2015 051 784

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

des Richters Hermann und des Richters Dr. Séchtig beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle fur
Klasse 29, vom 9. Februar 2018 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch
zurickgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der
angegriffenen Marke 30 2015 051 784 fur nachfolgende Waren der Klasse
29 richtet:

,Fleisch;  Fisch; Geflugel;, Wild; Fleischextrakte; Konserviertes,
tiefgekuhltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemdise; Gallerten
[Gelees]; Konfitiren; Kompotte; Eier; Speiseodle; Fertiggerichte aus
Fleisch; zubereitetes Fleisch; verarbeitetes Gemiuise; zubereitete

Gemuseprodukte®.
2. Die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 051 784
wird auf Grund des Widerspruchs aus der Unions-Kollektivmarke 001 082

965 fir die unter Ziffer 1. genannten Waren angeordnet.

3. Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.



Grinde

Das Wortzeichen

Falloumi

ist am 3. September 2015 angemeldet und am 2. Februar 2016 in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt gefuhrte Register fur zahlreiche Waren und

Dienstleistungen eingetragen worden. Nach einer zwischenzeitlichen Teilldschung

beansprucht die Marke nunmehr noch Schutz fir die nachfolgenden Waren und

Dienstleistungen:

.Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflugel; Wild; Fleischextrakte; Konserviertes,

Klasse 30:

tiefgekuhltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiise; Galler-
ten [Gelees]; Konfitiren; Kompotte; Eier; Speisedle; Speisefette; Fer-
tiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch; vegetarische Gerichte,
namlich vegetarische Wurstwaren, vegetarische Brotaufstriche, ve-
getarische Fertiggerichte, vegetarische Bratlinge, vegetarische
Fleisch-, Fisch-, Wild- und Geflligelersatzprodukte sowie Waren dar-
aus in frischer, tiefgefrorener, geraucherter und teilzubereiteter Form
sowie als Konserven, auch als Extrakt; verarbeitetes Gemiuse; zube-
reitete Gemuseprodukte; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend
aus vegetarischen Zutaten insbesondere Gemuse [auch tiefgekUnhlt];
Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleischprodukten
[auch tiefgekuhlt]

Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen Zuta-

ten insbesondere Sojaprodukten [auch tiefgeklhlt]; Fertiggerichte



aus Teigwaren, auf Reisbasis oder in Form von Pizzen [auch tiefge-
kihlt]

Klasse 35 Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Bulroarbei-
ten; Werbung fur Lebensmitel, Lebensmittelspezialitaten, Fertigge-
richte und Getranke; Einzelhandelsdienstleistungen, Warenpréa-
sentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsab-
wicklung und Verbraucherberatung insbesondere tber Internet-shops
in Bezug auf Salate, Gemuse, Fertiggerichte, Tiefkiihlgerichte und
deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild und

Gemise*.

Gegen diese Eintragung, die am 4. Marz 2016 veroffentlicht worden ist, hat die
Widersprechende am 6. Juni 2016 Widerspruch aus ihrer am 14. Juli 2000 einge-
tragenen Unions-Kollektivmarke 001082965 ,HALLOUMI® eingelegt, welche

Schutz fur die nachfolgende Ware beansprucht:

JKlasse 29: Kase".

Bei der Widersprechenden handelt es sich um eine nach zypriotischem Recht
gegrundete Stiftung. Gemald der Satzung der Widersprechenden besteht ihr
Zweck unter anderem darin, die Herstellung des traditionell zypriotischen
Halloumi-Kases in Zypern zu férdern und diesen vor Nachahmungen in Zypern

und im Ausland zu schitzen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 29, hat mit
Beschluss vom 9. Februar 2018 die teilweise Loschung der Eintragung der

angegriffenen Marke 30 2015 051 784 fur die nachfolgenden Waren angeordnet:

Klasse 29: Speisefette; vegetarische Gerichte, namlich vegetarische Wurst-

waren, vegetarische Brotaufstriche, vegetarische Fertiggerichte,



vegetarische Bratlinge, vegetarische Fleisch-, Fisch-, Wild- und
Geflligelersatzprodukte sowie Waren daraus in frischer, tief-
gefrorener, geraucherter und teilzubereiteter Form sowie als Kon-
serven, auch als Extrakt; Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend
aus vegetarischen Zutaten insbesondere Gemuse [auch tiefgekinhlt];
Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleischprodukten
[auch tiefgekihlt];

Klasse 30: Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus vegetarischen
Zutaten insbesondere Sojaprodukten [auch tiefgekihlt]; Fertig-
gerichte aus Teigwaren, auf Reisbasis oder in Form von Pizzen
[auch tiefgekihlt].

Den weitergehenden Widerspruch hat es zurickgewiesen. Zur Begriindung wurde
ausgefuhrt, zwischen den von der Léschungsanordnung umfassten Waren der
angegriffenen Marke und der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware
,Kése“ bestehe Ahnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei
als durchschnittlich anzusehen. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft derselben behauptet habe, habe sie das Vorliegen einer
solchen nicht hinreichend belegt. Ihr hierauf gerichteter Vortrag und die
vorgelegten Dokumente reichten in der Gesamtschau nicht aus, um eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft nachzuweisen. In klanglicher Hinsicht seien sich
die Vergleichszeichen hochgradig &hnlich, was die Annahme einer kennzeichen-
rechtlichen Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang begriinde. Schlief3lich sei
auch der von der Widersprechenden geltend gemachte Sonderschutz der
bekannten Marke gemafd 88 9 Abs. 1 Nr. 3, 125b Nr. 1 MarkenG a. F. vorliegend
nicht einschlagig. Der Léschungsgrund des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. setze
unabhangig von der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine bekannte
Marke voraus. Die Bekanntheit misse sowohl zum Prioritatszeitpunkt der jingeren
Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen. Die von der Wider-

sprechenden vorgelegten Unterlagen rechtfertigten es — wie bereits bei der Frage



der Kennzeichnungskraft erdrtert — vorliegend hingegen nicht, von einer
bekannten Marke auszugehen. Gegen die Annahme einer Bekanntheit sprachen
insbesondere die vergleichsweise geringen Werbeaufwendungen, die zudem nur
eine sehr eingeschrankte Zielgruppe betrafen, fehlende demoskopische Umfragen
und Angaben zu weiteren MalRnahmen wie Sponsoring als auch ein im Vergleich

zum Gesamtmarkt mit Kdse moderater Umsatz.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
19. Marz 2018. Sie erneuert ihr Vorbringen, die Widerspruchsmarke verfiige tber
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Dieser Annahme stehe insbesondere nicht
entgegen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Kollektivmarke
handele. Bei einer solchen Marke beschranke sich die Hinweisfunktion namlich
auf die geographische Herkunft. Die Funktion als geographischer Herkunfts-
hinweis erfllle die Widerspruchsmarke jedoch ohne weiteres, da die angesproche-
nen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke die Bezeichnung eines traditionell
hergestellten Produktes bestimmten geographischen Ursprungs (Zypern,
Mittelmeerraum) erblickten. Auch wenn die Herkunftsfunktion in ihrer
geographischen Auspragung im Vordergrund stehe, sei aber auch die
Qualitatsfunktion zu bertcksichtigen, die bei Kollektivmarken eine hervorzu-
hebende Rolle spiele und welche die Widerspruchsmarke ebenfalls erfiille. Bereits
vor dem Hintergrund, dass die Widerspruchsmarke die geographische Herkunfts-
funktion sowie die Qualitatsfunktion offensichtlich erfllle, sei von einer
gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Hinzu komme, dass die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls durch intensive Benutz-
ung gesteigert worden sei. Hierzu seien bereits im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt zahlreiche Nachweise vorgelegt worden, auf die insoweit
verwiesen werde. In verschiedenen Artikeln sei ferner tber den Schutz der
Bezeichnung ,Halloumi“ gerade als Kollektivmarke berichtet worden. Die Bekannt-
und Beliebtheit des Halloumi-Kases zeige sich aul3erdem an der breiten Rezeption
durch viele Internet-Plattformen, auf denen Rezepte ausgetauscht oder geteilt

wurden. Die zunehmende offentliche Wahrnehmung der von den Mitgliedern der



Widersprechenden vertriebenen Waren gehe auch mit steigenden Umsatzzahlen
einher. So werde seit 2012 Halloumi-Kase stets in einem Volumen von uber einer
Million Kilogramm exportiert. Wenn das Deutsche Patent- und Markenamt diese
Zahlen nur in Relation zum Gesamtkasemarkt gesetzt habe, unterliege dies
methodischen Bedenken, da die Kasebranche zu heterogen sei, um sie als
Vergleichsmal3stab heranzuziehen, was vor allem an verschiedenen
Konsumgewohnheiten der Verbraucher liege (z. B. Schnittkdse als Brotbelag
einerseits und Kase als Zutat zum Kochen oder Grillen andererseits). Die intensive
Benutzung habe schlie3lich auch zu einer markenrechtlichen Bekanntheit der
Widerspruchsmarke gefiihrt, die in der Verkehrsbefragung geméaf Anlage CC 11
zum Ausdruck gekommen sei. Wegen der naheren Einzelheiten der Ergebnise der
von der Widersprechenden in Auftrag gegebenen Verkehrsbefragung wird auf

diese Anlage verwiesen.

Die Beschwerdeflhrerin tragt weiter vor, dass die sich gegenuberstehenden
Marken hochgradig ahnlich seien, was das Deutsche Patent- und Markenamt
bereits zutreffend festgestellt habe. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke, hinsichtlich derer das Deutsche Patent- und Markenamt
nicht die Léschung angeordnet habe, und der von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Ware ,Kase“ bestehe eine gewisse Ahnlichkeit dergestalt, dass
unter Berucksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke und der festgestellten hochgradigen Markenadhnlichkeit eine Verwechs-
lungsgefahr gleichwohl zu bejahen sei. Die Widersprechende verkenne nicht, dass
die vorliegend verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke nicht Uberdurchschnittlich &ahnlich zu der von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Ware ,Kase“ seien. Allerdings wirde der
Annahme einer Verwechslungsgefahr lediglich eine absolute Waren- und Dienst-
leistungsunahnlichkeit entgegenstehen, wovon vorliegend aber nicht ausgegangen

werden kénne.



Bei den Waren ,Fleisch; Fisch; Geflugel; Wild; Fleischextrakte; Gallerten [Gelees];
Eier; Speiselle; Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch® habe das
Deutsche Patent- und Markenamt nicht ausreichend gewurdigt, dass sie wie Kase
nicht nur Lebensmittel, sondern auch tierischen Ursprungs seien. Die beider-
seitigen Waren stammten zudem nicht selten aus einer Hand und wirden haufig
auch uber die gleichen Vertriebswege gehandelt. Hinzu komme, dass Kase im
Allgemeinen und Grillkdse im Besonderen eine bedeutende substituierende
Funktion gegentber Produkten auf Fleisch- bzw. Fischgrundlage zukomme. Auch

konne Kase den vorgenannten Waren wesensbestimmend beigegeben werden.

Der Bezug zu Lebensmitteln der weiter verfahrensgegenstandlichen
Dienstleistungen ,Werbung fir Lebensmittel, Lebensmittelspezialitaten, Fertig-
gerichte und Getranke; Einzelhandelsdienstleistungen, Warenprasentation,
Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucher-
beratung insbesondere Uber Internetshops in Bezug auf Salate, Gemiise,
Fertiggerichte, Tiefkhlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch,
Gefllgel, Wild und Gemuse“ ergebe sich ausdricklich aus dem Verzeichnis. Er
umfasse ausweislich der Formulierungen auch Kéase. Durch die Referenz auf die
Produkte der Widersprechenden werde den Verbrauchern eine Auslegungshilfe an
die Hand gegeben, die es ihm ermdglicht, sich die als Bezugsobjekte der
Dienstleistungen in Betracht kommenden Lebensmittel vorzustellen. Es seien
gerade solche, die zu der Ware K&se in einem engen Zusammenhang stiinden,
was auch insoweit die Annahme einer Ahnlichkeit begriinde. Zudem sei zu
bedenken, dass der Hersteller eines Produktes, das unter einem Zeichen
angeboten werde, regelmaflig auch solche Dienstleistungen erbringe oder
erbringen lasse, die zum Vertrieb des Produktes erforderlich seien.

Jedenfalls, so die Widersprechende weiter, verletze die angegriffene Marke den
der Widerspruchsmarke zukommenden Sonderschutz einer bekannten Marke
gemal 88 9 Abs. 1 Nr. 3, 125b Nr. 1 MarkenG a. F., was ihre vollstandige

Léschung rechtfertige.



Da der Kreis der von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrs-
teilnehmer denkbar weit sei, durften die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad
nicht tberspannt werden. Diesen werde die Widerspruchsmarke aber vollkommen
gerecht, was eine bei dem Institut fur Demoskopie Allensbach in Auftrag
gegebene reprasentative Umfrage zur markenrechtlichen Bekanntheit des
Zeichens ,Halloumi“ belege (vgl. Anlage CC 11). In dieser Umfrage hatten 26 %
der Befragten zutreffende und sehr prazise Angaben zum Zeichen ,Halloumi®
gemacht. AulRerordentlich bemerkenswert sei dabei, dass nahezu 100 % der
Teilnehmer, die angegeben hatten, das Zeichen zu kennen (28 %), erganzende
zutreffende und prézise Angaben hatten machen konnen. Diese prazisen
Angaben betrafen insbesondere die Art der Waren (Kase), konkrete Angaben zu
ihrer Verwendung (Kase zum Grillen oder zum Braten) oder die geopraphische
Herkunft (z. B. aus Zypern). Der Umstand, dass mehr als ein Viertel der Gesamt-
bevolkerung Uber ein derart prazises Wissen zu den unter der Widerspruchsmarke
angebotenen Waren verflge, zeige bereits die Bekanntheit, welche die Wider-
spruchsmarke genieRe. Entsprechend habe auch das Institut Allensbach
geschlussfolgert: ,Die beschriebene Struktur mit ausgesprochen wenig falschen
Beschreibungen und einem sehr hohen Anteil an zutreffendem aktiven Wissen
unter denjenigen, die die Bezeichnung bereits kannten, deutet auf effektive Marke-

tingmaRnahmen der Hersteller hin.”

Der angesprochene Verkehr stelle schon ob der hochgradigen Markené&hnlichkeit
eine gedankliche Verbindung zwischen den Vergleichszeichen her. Die hohe
Wertschéatzung, welche die angesprochenen Verkehrskreise der Widerspruchs-
marke — u. a. auf Grund der strengen Satzungsbestimmungen, welche eine hohe
Qualitat des Halloumi-K&ses gewahrleisteten — beimafl3en, nutze die angegriffene
Marke in unlauterer Weise aus und beeintrachtige diese, was die vollstandige

Ldschung der Eintragung der angegriffenen Marke rechtfertige.
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Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle fur
Klasse 29, vom 9. Februar 2018 im Umfang der Zurlickweisung des
Widerspruchs aufzuheben und auch insoweit die Loschung der Eintragung
der angegriffenen Marke 30 2015 051 784 ,Falloumi“ auf Grund des
Widerspruchs aus der Unions-Kollektivmarke 001 082 965 ,HALLOUMI®

anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren dahinge-
gehend geaulert, dass zwischen den beiderseitigen Waren der Klasse 29 keine
Ahnlichkeit bestehe. Der hierfiir erforderliche hinreichend enge Zusammenhang
zwischen den Verwendungszwecken der Produkte in dem Sinn, dass die eine Wa-
re oder Dienstleistung fur die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig
sei, liege nicht vor. Die Méglichkeit der Kombination von Waren mit Kase reiche
hierflir nicht aus. Auch verbiete sich die Annahme einer Warenahnlichkeit unter
dem Gesichtspunkt, dass die beiderseitigen Waren unter den gemeinsamen
Oberbegriff ,Nahrungsmittel“ fielen. Die Widerspruchsmarke besitze allenfalls un-
terdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da ,HALLOUMI® lediglich als Bezeich-
nung eines besonderen Kases aus Zypern verstanden werde. Eine Steigerung der
Kennzeichnungskraft durch Benutzung scheide aus, da die Kollektivmarke bereits
seit 2000 Jahren vom Verkehr als Gattungsbezeichnung verwendet werde. Es las-
se sich den vorgelegten Unterlagen zudem nicht entnehmen, dass der Verkehr die
Widerspruchsmarke als Hinweis auf die Herkunft des Késes aus dem Betrieb der
Beschwerdefuhrerin verstehe. Falls eine andere Sichtweise vertreten werde, sei

die Sache vorlagebediirftig.

Hinsichtlich des weiteren Beteiligtenvorbringens wird erganzend auf den Aktenin-

halt Bezug genommen.
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Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat lediglich in dem aus dem
Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg, da sich die beiderseitigen Marken auch inso-
weit in verwechslungsfahiger Art und Weise gegenuberstehen (8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG i. V. m. 8§ 125b Nr. 1 MarkenG). Die weitergehende Beschwerde ist hin-

gegen unbegrindet.

Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden, da die Widerspre-
chende ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 10. Mai 2019 zurtck-
genommen hat und die Durchflihrung einer solchen auch nicht aus Grinden der
Sachdienlichkeit geboten war (8 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Bericksichtigung aller Um-
stande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 — Calvin Klein/HABM,;
GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237-
PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9
— DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 — pjur/pure; GRUR
2010, 235, Rdnr. 15 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 — METROBUS;
GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20
— INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 — Malteserkreuz I,
GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 — coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen

Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskréftigen
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und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. — Bar-
bara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 — Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe
Corporacion [Carbonelle/La Espaniola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 — Culina-
ria/Villa Culinaria; a. a. O. — pjur/pure).

Ausgehend von vorgenannten Grundsatzen stehen sich die Vergleichszeichen
— soweit verfahrensgegenstandlich — lediglich in Bezug auf die von der angegriffe-

nen Marke in Klasse 29 beanspruchten Waren

,Fleisch; Fisch; Geflugel; Wild; Fleischextrakte; Konserviertes, tiefge-
kihltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiuse; Gallerten
[Gelees]; Konfitiren; Kompotte; Eier; Speisetle; Fertiggerichte aus
Fleisch; zubereitetes Fleisch; verarbeitetes Gemiuse; zubereitete

Gemuseprodukte”

in verwechslungsfahiger Art und Weise gegeniber.

a) Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu berlcksichtigen, die das Verhéltnis zwischen den Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehort insbesondere die Art der Wa-
ren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigen-
art als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Waren oder Dienst-
leistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistun-
gen regelmalig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt
oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Beriihrungspunkte aufweisen. Von
einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen wer-
den, wenn trotz (unterstellter) Identitat der Zeichen die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein
ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2014, 379 — OTTO CAP).
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Abzustellen ist vorliegend auf die Registerlage, da Benutzungsfragen nicht zu er-

Ortern sind.

(1) Die Waren ,Fleisch; Fisch; Geflugel; Wild; Fleischextrakte“ der angegriffenen
Marke sind zumindest noch entfernt ahnlich zu der Ware ,Kase®, fur welche die
Widerspruchsmarke Schutz genief3t. Bei allen vorgenannten Waren handelt es
sich um Nahrungsmittel (respektive Lebensmittel). Darlber hinaus werden
Fleischwaren nicht zuletzt auf Grund des zunehmenden 6kologischen Bewusst-
seins in der Bevolkerung immer mehr durch fleischlose Ersatzprodukte, so auch
und gerade durch Kase, ersetzt und stehen mithin in einem Austauschverhaltnis.
Auch wird Kase oftmals zum Uberbacken von Ofengerichten oder zur Zubereitung
etwa von Kasesaucen verwendet, die zusammen mit vorgenannten Waren der
angegriffenen Marke zu Gerichten kombiniert werden kdnnen. Weiterhin wird Kése
als besondere Zutat von Fleischgerichten eingesetzt, wie beispielsweise bei Cor-
don Bleus oder bei Burgern, so dass insoweit von einem Ergadnzungsverhaltnis
auszugehen ist (vgl. auch die entsprechenden Nachweise bei Richter/Stoppel, Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 18. Auflage, Stichwort: ,Kase®, mitt-
lere Spalte, 14. Spiegelstrich). Fur die weiterhin von der angegriffenen Marke in
Klasse 29 beanspruchten Waren ,Fertiggerichte aus Fleisch; zubereitetes Fleisch®
gelten entsprechende Erwéagungen, zumal sie sowohl Fleisch als auch Kase ent-

halten kénnen.

Als zumindest noch entfernt &hnlich zu der von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten Ware ,Kase® erweisen sich die weiteren Waren ,Konserviertes, tiefge-
kiihltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemuse® der angegriffenen Marke.
Auch bei letztgenannten handelt es sich jeweils um Nahrungsmittel (respektive
Lebensmittel), die zusammen mit Kase angeboten werden kdnnen. Beispielhaft
sind Obst und Kéase in Form von sogenannten Kasespiel3en oder Kaseplatten mit
Gemise — etwa Gemusesticks mit Kasedip — zu nennen. Hierauf basierend ist

auch eine Ahnlichkeit zu den weiteren Waren der angegriffenen Marke ,verarbeite-
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tes Gemuse; zubereitete Gemuseprodukte® zu bejahen, die zusammen mit Kése

angeboten und vertrieben werden kénnen.

Dies gilt schlieBlich gleichermal3en fir die Waren ,Gallerten [Gelees]; Konfitliren;
Kompotte; Eier und Speisedle”. Konfitiren und Gelees werden oftmals zu Kase
gereicht, um seinen eher salzigen Geschmack durch etwas Siuf3e zu betonen.
Diese gegensatzliche Geschmacksrichtung wird auch genutzt bei Desserts, die
insbesondere mit Weichkase verfeinert werden kdonnen. Eier und Kéase werden
wiederum beispielsweise kombiniert in einem Kaseomelette oder in einem Toast
mit Kase und Ei. Schlie3lich dienen ,Speisedle” dazu, Kase einzulegen. In diesem
Zusammenhang sind Fetakase, Schafskase oder Limburger als Beispiele zu nen-

nen.

(2) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen
erweisen sich hingegen nicht als dhnlich zu der fur die Widerspruchsmarke einge-

tragenen Ware ,Kase“.

Zwar ist auch eine Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen maéglich. Al-
lerdings ist dem grundlegenden Unterschied zwischen der Erbringung einer un-
korperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer korperli-
chen Ware Rechnung zu tragen. Dienstleistungen sind zwar nicht generell mit den
zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erziel-
ten Ergebnissen ahnlich. Jedoch kdnnen besondere Umstédnde die Feststellung
einer Ahnlichkeit nahelegen. Solche kénnen vorliegen, wenn der Verkehr unter
Beachtung der objektiven Branchenverhaltnisse davon ausgeht, dass Warenher-
steller bzw. -vertreiber und Dienstleistungsunternehmen sich jeweils auch auf dem
anderen Gebiet eigenstandig gewerblich betatigen oder die Waren nicht allgemein
angeboten und verwendet werden, sondern typischerweise bei der Erbringung der
Dienstleistung zur Anwendung kommen (vgl. BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand
14.01.2019, 8§ 14, Rdnr. 305). Hiervon kann allenfalls bei der Ware ,Kase“ und der
Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten® (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., rechte
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Spalte, 9. Spiegelstrich), nicht aber bei den von der angegriffenen Marke in Klasse
35 beanspruchten Dienstleistungen ausgegangen werden.

Ein Hersteller von Kéase bietet regelmaliig keine eigenstandigen Werbe-, Ge-
schaftsfihrungs-, Unternehmensverwaltungsdienstleistungen oder Buroarbeiten
fur Dritte an. Dies gilt auch fur die dartber hinaus von der angegriffenen Marke in
Klasse 35 beanspruchten ,Einzelhandelsdienstleistungen, Warenprasentation,
Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucher-
beratung insbesondere Uber Internetshops in Bezug auf Salate, Gemise, Fertig-
gerichte, Tiefkihlgerichte und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Ge-
fligel, Wild und Gemiuse“. Mdgen die angesprochenen Verkehrskreise unter Um-
standen noch annehmen, dass ein Kéasehersteller seine Produkte im Rahmen des
stationaren Einzelhandels — etwa in einem Hofladen — und damit in Form einer
Einzelhandelsdienstleistung vertreibt, so gilt dies nicht fur ,Warenprasentation,
Bestellannahme, Lieferauftragsservice, Rechnungsabwicklung und Verbraucher-
beratung®. Allein der Umstand, dass ein Hersteller von Kase entsprechende Tatig-
keiten ggf. im Rahmen seines eigenen Betriebes zum Zwecke des Absatzes sei-
ner Produkte erbringt, bedeutet nicht zwangslaufig, dass er diese Tatigkeiten ge-
rade auch als eigenstandige Dienstleistung Dritten anbietet, zumal sie vollig unter-
schiedliche Waren betreffen kdnnen. Aber auch wenn zu Gunsten der Widerspre-
chenden — wie oben ausgefiihrt — eine Ahnlichkeit der Dienstleistung ,Einzelhan-
del“ mit der Ware ,Kase® unterstellt werden kann, gilt dies nicht fur die verfahrens-
gegenstandlichen Dienstleistungen ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Salate, Gemise, Fertiggerichte, Tiefkuhlgerichte und deren Zutaten, insbesondere
Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild und Gemduse®“. Dass ein Hersteller von Kase uber
den Vertrieb seiner eigenen Ware hinaus Einzelhandelsdienstleistungen anbietet,
die sich auf vorgenannte Lebensmittel beziehen, ist fernliegend. Allein die Ahn-
lichkeit von Kase einerseits und Salaten, Gemise, Fertiggerichten, Tiefkihlgerich-
ten und deren Zutaten, insbesondere Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild und Gemuse,
andererseits vermag die Annahme einer Ahnlichkeit der verfahrensgegenstandli-

chen Einzelhandelsdienstleistungen und der Ware ,K&ase" nicht zu begriinden.
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b) Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine geografische Unionskol-
lektivmarke gemal Art. 74 UMV, bei der keine geringeren Anforderungen an die
Kennzeichnungskraft anzulegen sind als bei anderen Marken (vgl. hierzu Eisen-
fuhr/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage, 2017, Art. 66, Rdnr. 19).
Die Hauptfunktion einer solchen Unionskollektivmarke ist der Hinweis auf die Her-
kunft von einem Verband (vgl. BeckOK UMV, 17. Edition, Stand 01.04.2019, Art.
74, Rdnr. 12). Kollektivmarken dienen dazu, Waren und Dienstleistungen der Mit-
glieder des Verbandes, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen
zu unterscheiden (vgl. Leister/Romeike, ,Individual-, Kollektiv- oder eigene Garan-
tiemarke? Der Schutz von Gutezeichen in der GMV de lege lata und de lege
ferenda“, GRUR Int. 2016, 122).

Hiervon ausgehend verfugt die Widerspruchsmarke utber eine durchschnittliche

Kennzeichnungskratft.

Die origindre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhéangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel fur
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist auf die Eigenart der Marke
in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte
vor, die fur eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von norma-
ler oder — was dem entspricht — durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszuge-
hen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 — Wunderbaum I1).

Fur die Beurteilung der Erhéhung der Kennzeichnungskraft einer Uni-
ons(widerspruchs)marke ist nicht vom Unionsgebiet als mal3geblichem Benut-
zungsgebiet auszugehen, sondern von Deutschland als maf3geblichem Kollisions-
gebiet (vgl. BPatG GRUR-RR 2017, 100 - Oxford Club).
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Die Kennzeichnungskraft geografischer Kollektivmarken wird genauso bestimmt
wie die von Individualmarken. Darum fuhrt die Bekanntheit des geografischen
Namens nicht dazu, dass auch die Kollektivmarke, die ihn enthalt oder aus ihm
besteht, als solche, also als Marke, bekannt ist (vgl. BeckOK MarkenG, 17. Edi-
tion, Stand 01.04.2019, § 100, Rdnr. 13). Der Charakter einer élteren Marke als
Kollektivmarke vermag keine Vermutung fur das Bestehen weder einer mittleren
noch einer schwachen Kennzeichnungskraft zu begriinden (vgl. EuGH, Beschluss
vom 21. Mérz 2013, C-393/12 P — HELLIM).

Die Widerspruchsmarke mag zwar fur zypriotische Verkehrskreise beschreibend
sein und somit Uber eine nur schwache Kennzeichnungskraft verfigen (vgl. hierzu
EuG, Urteile vom 7. Oktober 2015, T-292/14 und T-293/14 — XAAAOYMI und
HALLOUMI). Fur die vorliegend in Betracht zu ziehenden deutschen Verkehrskrei-
se gilt dies hingegen nicht. Handelt es sich namlich bei Halloumi in Zypern um ei-
ne Art ,Nationalkase®, so gilt dies nicht gleichermaf3en auch fur Deutschland. Hier
fehlt der kulturelle Produktbezug mit der Folge, dass Halloumi in Deutschland oft-
mals schlicht als ,Grillkase“ bezeichnet wird (vgl. unter www.wikipedia.org, Such-

begriff: ,Halloumi®).

Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Wider-
spruchsmarke zunéchst unter Verweis auf verschiedene Pressepublikation be-
hauptet hat, fehlen schon jedwede substantiierten Angaben zu Art und Umfang
derselben (wie etwa Auflagenzahl, Kreis der Empféanger etc.). Auch die vorgetra-
genen Werbeaufwendungen flir eine Messe gemald der Anlage CC 9 erweisen
sich als viel zu gering, um die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke zu begrinden. Hierbei gilt es in besonderem Mal3e zu
berlicksichtigen, dass die Widersprechende jeden Sachvortrag schuldig geblieben
ist, welche WerbemalRnahmen durch diese Aufwendungen finanziert und dem an-
gesprochenen Verkehr gegeniber durchgefuhrt worden sind. Auch bleibt offen,

um wen es sich bei den Besuchern der in Rede stehenden Messe gehandelt hat.
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Allein der Umstand, dass auf einschlagigen Internetportalen zahlreiche Rezepte
unter Verwendung von Halloumi-K&se veroffentlicht worden sind, ist ebenfalls
nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu
begriinden. Entsprechend verhalt es sich im Hinblick auf die vorgetragenen Um-
satzzahlen. Aus der Anlage CC 14 geht hervor, dass in den Jahren 2015 bis 2017
1.400 (2014) bis 1.800 (2017) Tonnen Halloumi-Kase nach Deutschland exportiert
worden sind. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in seinem angegriffenen
Beschluss unter Verweis eine von ihm durchgefihrte Recherche ausgefiihrt, dass
im Jahr 2017 in Deutschland ein Gesamtumsatz mit Kase in Hohe von insgesamt
1,1 Millionen Tonnen getatigt worden ist. Auch wenn der Widersprechenden da-
hingehend beizupflichten ist, dass der Kase-Gesamtmarkt heterogen ist, bleibt
festzustellen, dass es sich bei Halloumi-Kése um ein Nischenprodukt handelt, was
der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft basierend allein auf die
vorgetragenen Exportzahlen entgegensteht.

Schlief3lich ist auch die von der Widersprechenden vorgelegte Verkehrsbefragung
gemal Anlage CC 11 nicht geeignet, die Annahme einer gesteigerten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke zu rechtfertigen. So heil3t es auf Seite 7 der
demoskopischen Untersuchung wortlich: ,26 % der Gesamtbevdlkerung kennen
,Halloumi‘ und beschreiben gleichzeitig das dazugehérige Produkt zutreffend — am
haufigsten als ,Kase, Kasesorte' (24 Prozent). Die zweithaufigste Beschreibung
ist: ,zum Grillen oder Braten, Grillkdse’ (15 Prozent)“. Dies zeigt, dass die Unter-
suchung nur ergeben hat, dass 26 % der Befragten wissen, dass es sich bei Hal-
loumi im weitesten Sinne um eine Kasesorte handelt, welche sich zum Grillen oder
Braten eignet. Wie bereits ausgefihrt, dienen Kollektivmarken jedoch dazu, Waren
und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Markeninhaber ist, von
denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diesbeziiglich kénnen der demo-
skopischen Untersuchung aber keinerlei Erkenntnisse entnommen werden. Das
vorgelegte Gutachten ware daher ob seiner konkreten Fragestellung allenfalls ge-
eignet, Aussagen zu einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung einer beschreibenden

Angabe ,Halloumi“ als Individualmarke fur Kase zu treffen. Es kann jedoch nicht
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zur Begrundung einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Unionskollektiv-

marke ,Halloumi“ herangezogen werden.

Damit verbleibt es bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke.

c) Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

HALLOUMI

und die angegriffene Marke

Falloumi

gegenuber.

Dabei erweisen sich die Vergleichszeichen zumindest in klanglicher Hinsicht als
hochgradig ahnlich, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem an-
gegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat. Sie unterscheiden sich lediglich
in der Wiedergabe der jeweils ersten Silbe. Wahrend diese bei der Widerspruchs-
marke wie ,Ha“ ausgesprochen wird, klingt die erste Silbe der angegriffenen Mar-
ke wie ,Fa“. Da die Betonung bei beiden Silben jeweils auf dem zweiten
— Ubereinstimmenden — Buchstaben ,a“ liegt und sich die jeweiligen
Anfangsbuchstaben ,H* und ,F* in ihrer Aussprache zusammen mit dem jeweils

nachfolgenden Buchstaben ,a“ klanglich kaum unterscheiden, liegen die

Voraussetzungen einer hochgradigen klanglichen Ahnlichkeit vor.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke, einer entfernten Ahnlichkeit der verfahrensgegenstandlichen Waren der
Klasse 29 der angegriffenen Marke sowie einer hochgradigen klanglichen Ahnlich-

keit, liegen die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
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gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG lediglich im tenorierten Umfang vor, was das
Léschungsbegehren der Widersprechenden daher auch nur insoweit begrindet.

2. Soweit sich die Widersprechende dartiber hinaus auf den Bekanntheitsschutz
gemanR § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG berufen hat und
(priméar) zu diesem Zweck eine Verkehrsbefragung vorgelegt hat, vermag dies

hingegen keine weitergehende Léschungsanordnung zu rechtfertigen.

Fir die Feststellung der Bekanntheit im vorgenannten Sinne gelten die gleichen
Mal3stdbe wie im Verletzungsverfahren. Ebenso wie dort ist das Vorliegen eines
bedeutenden Bekanntheitsgrades bei den beteiligten Verkehrskreisen zwar eine
notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Voraussetzung fir die Zuerkennung
des Schutzes (BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14.01.2019, § 9, Rdnr. 63).
Nach den verbindlichen Vorgaben des EuGH sind fur die Prifung, ob eine Marke
bekannt ist, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensitét, die geografi-
sche Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investi-
tionen, die das Unternehmen zu ihrer Férderung getatigt hat, von Bedeutung (vgl.
BGH NJW-RR 2002, 467 — Fabergé).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen wie Presseartikel, Rezepte
oder Umsatzzahlen vermdgen — wie bereits ausgefiihrt — als solche keine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft der &lteren Marke zu begriinden, mit der Folge, dass
dieser auch nicht der Status einer bekannten Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG zuerkannt werden kann. Entsprechendes ergibt sich auch nicht aus der
von der Widersprechenden vorgelegten Verkehrsbefragung des Institutes fir De-
moskopie Allensbach gemal der Anlage CC 11.

Ausweislich der dortigen Feststellungen, war lediglich 28 % der Befragten die Wi-

derspruchsmarke als solche bekannt (Unterstreichung durch den Senat). Ein solch

geringer Prozentsatz vermag fur sich genommen eine Bekanntheit im vorgenann-

ten Sinne nicht zu begrinden.
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Hinzu kommt ein weiterer — wesentlicher — Gesichtspunkt: Eine geografische Kol-
lektivmarke, wie vorliegend die Widerspruchsmarke, erreicht eine Bekanntheit
gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht dadurch, dass der geografische Name als
solcher bekannt ist, sondern dadurch, dass aus der Kollektivmarke darauf ge-
schlossen wird, dass die Produkte vom Kollektiv herrihren (vgl. BeckOK Mar-
kenR, 17. Edition, Stand 01.04.2019, § 100, Rdnr. 13). Hierzu sagt die von der

Widersprechenden vorgelegte Untersuchung aber nichts aus.

Schlief3lich bescheinigen selbst die Verfasser der Untersuchung der Wider-
spruchsmarke keine Bekanntheit im zeichenrechtlichen Sinne. So lautet die
Schlussfolgerung in dem Gutachten, dass der hohe Anteil an zutreffendem aktiven
Wissen unter denjenigen, die die Bezeichnung bereits kannten, auf effektive Mar-
ketingmalnahmen der Hersteller hindeutet. Selbst die Verfasser der Untersu-
chung kommen mithin lediglich zu dem Ergebnis, dass es der Widersprechenden
in der Vergangenheit gelungen ist, denjenigen Personen, welchen die Wider-
spruchsmarke als solche bereits bekannt war, weitergehende Kenntnisse wie etwa
uber die Art der hierunter vertriebenen Waren, deren Verwendung oder deren Ur-
sprung zu vermitteln. Es findet sich jedoch keine Feststellung, dass die solcher-
maf3en gekennzeichneten Produkte gerade von einem Kollektiv (vorliegend die
Widersprechende) herriihren. Fir die von dem Beschwerdegegner angeregte

Rechtsbeschwerde ist somit kein Raum.

Fehlt es im Rahmen der Prifung des Sonderrechtsschutzes des 8 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG bereits am Merkmal einer bekannten Marke, kann die Frage des Vorlie-
gens der daruber hinaus erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen im Ergebnis

dahinstehen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die Auf-

erlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.
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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 geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortbein Hermann Sochtig
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