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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markeneintragung 30 2016 102 582

ECLI:DE:BPatG:2021:010321B28Wpat27.19.0



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
1. Marz 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Kruppa und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden zu 1) und 2) werden

zurlckgewiesen.

Grinde

Die am 19. Marz 2016 angemeldete Wortmarke 30 2016 102 582

Modena Neustadt

ist am 22. April 2016 fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt geflihrte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12:

Teile und Zubehor fur Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge;

Klasse 35:
Dienstleistungen des Einzel- und Grof3handels auch dber das
Internet in den Bereichen: Fahrzeuge, Fahrzeugteile,

Fahrzeugzubehdr;

Klasse 37:

Fahrzeugreparatur.



Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke, die am 27. Mai 2016 verdffentlicht

worden ist, sind folgende Widerspriiche eingelegt worden:

1. Widerspruch der Beschwerdefiihrerin zu 1) aus dem Domainnamen

modena-neustadt.de

Als Geschéftsbereich des Unternehmens der Beschwerdefuhrerin zu 1) sind
Autohaus, Zubehorhandel, Reparaturen und Autohandel genannt. Der Widerspruch
wurde im Namen der E... GmbH

erhoben.

2. Widerspruch des Beschwerdefiihrers zu 2) aus der Wortmarke 306 64 339

Modena Performance

Sie ist am 19. Oktober 2006 angemeldet und am 8. Februar 2007 fir die

nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 7:
Auspufftopfe, Auspuffkrimmer und Schalldampfer fur Motoren (Auspuff);

Klasse 12:

Samtliche Teile und Zubehor, wie Felgen, Reifen, Bremsen, Achsen,
Fahrwerke, Lenkrader, Verbreiterungen, Karosserieteile, Sitze, Motoren,
Getriebe, Instrumente, Kupplungen, Konsolen, Leisten, Blenden, soweit

in Klasse 12 enthalten;



Klasse 37:

Einbau von Teilen und Zubehér fur Fahrzeuge; samtliche Wartungs-,
Service-, Reparatur- und Instandsetzungs-Arbeiten an Fahrzeugen;
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Uberholung von Motoren;
Fahrzeugservice, Fahrzeugreinigung und Polieren von Fahrzeugen,

Fahrzeuginstandhaltung, Auswuchten von Reifen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Einrede der Nichtbenutzung dieser

Widerspruchsmarke vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fiir Klasse 37, hat die

Widerspruche mit Beschluss vom 19. Februar 2019 zuriickgewiesen.

Der Widerspruch aus der geschaftlichen Bezeichnung ,modena-neustadt.de* sei
wegen nicht ausreichender Unterzeichnung unzulassig. Sowohl das Anschreiben
vom 5. August 2016 als auch das Widerspruchsformular vom 5. August 2019 seien

lediglich mit einer Paraphe unterzeichnet worden.

Was unter einer ,Unterschrift* zu verstehen sei, ergebe sich nach héchstrichterlicher
Rechtsprechung aus dem Sprachgebrauch und dem Zweck der Formvorschrift.
Erforderlich, aber auch ausreichend, sei das Vorliegen eines die Identitat des
Unterschreibenden ausreichend kennzeichnenden individuellen Schriftzuges, der
einmalig sei, entsprechende charakteristische Merkmale aufweise und sich als
Unterschrift eines Namens darstelle, und die Nachahmung durch einen beliebigen
Dritten mindestens erschwere. Handzeichen, die allenfalls einen Buchstaben
erkennen lieRen, sowie Unterzeichnungen mit einer Buchstabenfolge, die sich als
bewusste und gewollte Namensabkirzung (Paraphe) darstellten, wirden
demgegenuber nicht als formgiltige Unterschrift anerkannt (BGH, NJW 1985,
1227).



Der Vertreter der Widersprechenden habe einmal das Anschreiben und ein zweites
Mal das Widerspruchsformular unterzeichnet. Die Unterschrift auf dem Anschreiben

sehe folgendermalien aus:

Die Unterschrift unter dem Widerspruchsformular sehe folgendermalf3en aus:

Bei wohlwollender Wirdigung kénne man in der oberen ,Unterschrift* ein ,P*
erkennen, bei der unteren Unterschrift nicht einmal das. Die Unterschrift lasse somit
nach der oben zitierten BGH-Entscheidung ,allenfalls einen Buchstaben erkennen*

und sei somit nicht formgtiltig.

Hinzuweisen sei des Weiteren darauf, dass der Widerspruch aus der Domain
~,modena-neustadt.de” auch materiell unbegriindet ware. ,Domainnamen” wiesen
nach zutreffender Auffassung (Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage,
8 5, Rdnr. 66) keine Namensfunktion auf, sondern stellten nur eine zusatzliche
Unternehmenskennung dar, so dass sie insoweit den Geschaftsabzeichen

gleichzustellen seien. Der Schutz hdnge nach 8 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG somit von



ihrer Verkehrsgeltung ab, woflr nichts vorgetragen sei. Zu der geschaftlichen
Betéatigung unter der Domain seien keinerlei Angaben gemacht worden.

Der Widerspruch aus der Wortmarke ,Modena Performance” sei unbegriindet, da
auf die zulassige Nichtbenutzungseinrede keine ausreichenden Benutzungs-

unterlagen vorgelegt worden seien.

Der Vertreter des Inhabers der angegriffenen Marke habe mit Schreiben vom
20. November 2017 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke
306 64 339 erhoben. Sie sei nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zul&ssig, weil
die Widerspruchsmarke bereits am 8. Februar 2007 ohne Widerspruch eingetragen

worden sei, die Benutzungsschonfrist somit am 8. Februar 2012 abgelaufen sei.

Der Widersprechende zu 2) habe auf die Nichtbenutzungseinrede mit Schreiben
vom 30. Januar 2018 reagiert, aber insbesondere keine eidesstattliche
Versicherung zu der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt, sowie, soweit
Waren beansprucht seien, auch keine markenmal3ige Benutzung der
Widerspruchsmarke dargelegt. Eine Glaubhaftmachung ohne Vorlage einer
eidesstattlichen Versicherung sei nicht moglich, da die Nichtbenutzungseinrede
einen sehr komplexen Gesamtsachverhalt betreffe, so dass etwa Angaben zu
Umsatzzahlen, Art, Dauer und Umfang der Benutzung glaubhaft zu machen seien.
Die vorgelegten Handelsregisterausziige reichten ebenso wenig aus wie ein

undatiertes Foto des Geschaftslokals.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden zu 1) und 2) vom
18. Mérz 2019. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die Widerspruchs-
marke ,Modena Performance” rechtserhaltend benutzt worden. Zur Begriindung
verweist der Widersprechende zu 2) auf die im Amtsverfahren vorgelegten Belege
und auf weitere mit der Beschwerdebegriindung eingereichte Unterlagen, u. a. eine

eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden zu 2) vom 21. Marz 2019.



Bezuglich der geschéaftsahnlichen Bezeichnung ,modena-neustadt.de” sei der
Widerspruch zulassig. Der Bevollmachtigte der Widersprechenden zu 1) verweist
hierzu auf zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 3. Mérz 2015 in dem
Verfahren VI ZB 71/14 und vom 29. November 2016 in dem Verfahren VI ZB 16/16.
Wenn die darin ausgefihrten Kriterien zu Tage gelegt wirden, sei erkennbar, dass
die Unterschrift des Unterzeichners hinreichend individualisierbar sei. Diese lasse
das ,P“ als auch den i-Punkt des Nachnamens sowie den Schwung des ,G*
erkennen. So wie der Unterzeichner seinen Namen P... als Unterschrift
verwende, werde er von keinem anderen Menschen gebraucht. Insofern sei seine
Unterschrift keine Paraphe, zumal der Schriftzug individuelle und charakteristische
Merkmale aufweise, die die Nachahmung erschwerten, sich als Wiedergabe eines

Namens darstellten und die Absicht einer vollen Unterschrift erkennen lieRen.

Weiterhin tragt die Widersprechende zu 1) vor, es moge sein, dass die Domain
,Modena Neustadt* keine Namensfunktion aufweise, sondern nur eine zusatzliche
Unternehmenskennung darstelle, die insoweit einem Geschéaftsabzeichen
gleichzustellen sei. Von der Markenstelle werde aber zu wenig bertcksichtigt, dass
die Bezeichnung Modena auch im Firmennamen der Widersprechenden zu 1)
vorkomme und diese ihren Sitz in  N... habe. Wenn in
Google die Wortmarke ,Modena Neustadt* eingegeben werde, erscheine zwar auch
die Firma des Inhabers der Wortmarke, in erster Linie aber die E... GmbH
Die Verwechslungsgefahr sei immanent. Bei der
Widersprechenden zu 1) wirden Waren angeliefert, die der Inhaber der
angegriffenen Marke bestellt habe oder umgekehrt. Ferner riefen bei der
Widersprechende zu 1) vermeintliche Kunden an, die nach dem Inhaber der
angegriffenen Marke fragten. Ob dies umgekehrt genauso sei, kdnne sie nicht
sagen. Fest stehe aber, dass es fur Kunden nicht zu unterscheiden sei, welche
Firma ,Modena® in ,N...“ Serviceleistungen fur Fahrzeuge der Marke Maserati
und Fahrzeuge dieser Marke anbiete. Fur den Kunden sei es nicht verstandlich,

dass zwei so @hnlich klingende Firmen am selben Standort das Gleiche anbdéten.



Zur Verwechslungsgefahr fuhrt der Widersprechende zu 2) aus, es liege eine
Ahnlichkeit im Bedeutungsgehalt vor, die dadurch hervorgerufen werde, dass beide
Wortmarken in N... verwendet  wirden und es damit zu
Verwechslungen mit der Marke ,Modena Neustadt‘ in den Bereichen Teile und
Zubehor fur Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Dienstleistungen des Einzel- und
Grol3handels betreffend Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehor und im
Bereich Fahrzeugreparatur komme. Die Widersprechenden benennen mehrere
Verwechslungen in der Zeit von April 2019 bis Juni 2019 und reichen hierzu eine

eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden zu 2) vom 17. April 2020 ein.

Soweit der Markeninhaber darauf verweise, dass die Bezeichnung ,Modena
Tridente" auf ihn zurlickgehe und erst viel spater Eingang in den Firmennamen der
Widersprechenden zu 1) gefunden habe, verweist diese auf ihr Vorbringen im
Amtsverfahren. Es gebe keine alteren Rechte des Markeninhabers.

Die Widersprechenden zu 1) und 2) beantragen,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 37 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 19. Februar 2019 aufzuheben und die Léschung
der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2016 102 582 aufgrund der
Widerspruche aus dem Domainnamen ,modena-neustadt.de” und aus
der Marke 306 64 339 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
Er verweist in seinem Schriftsatz vom 23. Februar 2020 zunachst auf eine
Senatsentscheidung vom 17. Oktober 2018 in dem Verfahren 28 W (pat) 551/17, in

der der Senat die Schutzfahigkeit des Zeichenteils ,Modena*“ in Verbindung mit den

hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verneint habe.



Die rechtserhaltende Benutzung der im Widerspruch geltend gemachten Zeichen
sei auch mit den nun vorgelegten Unterlagen nicht in ausreichendem, fir diese
Waren tblichem Umfang nachgewiesen und werde weiterhin bestritten. Unterlagen
aus den Jahren 2007, 2008 oder 2012 seien nicht geeignet, den Benutzungs-
nachweis zu fuhren. Auch bleibe es weiterhin lediglich eine Behauptung, dass der
an sich schutzunfahige Zeichenteil ,Modena® im Firmennamen bei der Vielzahl der

sonst darin enthaltenen Angaben isoliert wahrgenommen werde.

Aus dem Akteninhalt ergebe sich, dass die Bezeichnung ,Modena Tridente* auf den
Markeninhaber zurtickgehe und erst viel spater Eingang in den Firmennamen von
Herrn E... gefunden habe. ,Neustadt* sei im Firmennamen tberhaupt nicht zu

finden.

Falls beziglich der Frage der Rechtsgiltigkeit der Unterzeichnung eine vom
Deutschen Patent- und Markenamt abweichende Auffassung vertreten werden
sollte, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt. Dies sei schon
deshalb geboten, weil der gesamte Rechtsverkehr ein Interesse an einer
einheitlichen Rechtsprechung zu den Erfordernissen einer ordnungsgemalfen

Unterzeichnung eines Schriftstiicks in einem Verwaltungsverfahren habe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den
Streitzeichen keine Verwechslungsgefahr gemafld § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m.
§ 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F.i.V.m. §5Abs. 2i.V.m. 8§ 12i. V. m. § 15 Abs. 2
MarkenG bzw. § 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F.
. V. m. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.
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1. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden, da die
Widersprechenden keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt haben und die
Durchfihrung einer Verhandlung auch nicht aus Grinden der Sachdienlichkeit
geboten war (8 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

2. Entgegen der Auffassung der Markenstelle hélt der Senat den Widerspruch
aus der geschaftlichen Bezeichnung ,modena-neustadt.de” fur zulassig, da er
ausreichend unterzeichnet worden ist. Die rechtliche Beurteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts ist bereits widerspruchlich, soweit es den Widerspruch aus
der besagten geschéftlichen Bezeichnung wegen nicht ausreichender Unterschrift
fur unzulassig erachtet, die gleiche Unterschrift unter dem Widerspruch aus der
Wortmarke 306 64 339 ,Modena Performance” jedoch fur ausreichend und damit
die Zulassigkeit dieses Widerspruchs als gegeben angesehen hat.

Auch der Widerspruch aus der geschaftlichen Bezeichnung ,modena-neustadt.de”
ist zulassig. Zur Begrindung wird auf die von den Widersprechenden im Schriftsatz
vom 21. Marz 2019 zitierten BGH-Entscheidungen in den Verfahren VI ZB 71/14
und VI ZB 16/16 verwiesen, wobei es im letzten Beschluss vom 29. November 2016
heif3t:

,Eine den Anforderungen des 8 130 Nr. 6 ZPO geniigende Unterschrift
setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen die
Identitdt des Unterzeichnenden ausreichend kennzeichnenden
Schriftzug voraus, der individuelle und entsprechend charakteristische
Merkmale aufweist, die die Nachahmung erschweren, der sich als
Wiedergabe eines Namens darstellt und der die Absicht einer vollen
Unterschrift erkennen lasst, selbst wenn er nur fllichtig niedergelegt und
von einem starken Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist. Unter
diesen Voraussetzungen kann selbst ein vereinfachter und nicht lesbarer

Namenszug anders als eine dem d&uf3eren Erscheinungsbild nach
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bewusste und gewollte Namensabkirzung als  Unterschrift
anzuerkennen sein, wobei insbesondere von Bedeutung ist, ob der
Unterzeichner auch sonst in gleicher oder ahnlicher Weise

unterschreibt.”

Ausgehend von diesen Kriterien ist die Unterschrift des Bevollmachtigten der
Widersprechenden zu 1) hinreichend individualisierbar. Sie lasst zumindest den
Buchstaben ,P* als auch die untere Schleife des Buchstabens ,g" des Nachnamens
.P..." des beauftragten Rechtsanwalts erkennen. Hinzu kommt, dass er
ausweislich der vorgelegten Abschrift seines Personalausweises und seines
Vortrags auch andere Schriftstlicke seit mehr als 20 Jahren so unterzeichnet, ohne
dass dies beanstandet worden sei. Auch der Senat vermag die in dieser Weise

unterschriebenen Unterlagen dem Bevollmachtigten zuzuordnen.

3. Der Widerspruch aus dem Domainnamen ,modena-neustadt.de” ist jedoch
unbegrindet. Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat, weisen
Domainnamen keine Namensfunktion auf, sondern stellen nur eine zuséatzliche
Unternehmenskennung dar, so dass sie insoweit den Geschaftsabzeichen
gleichzustellen sind (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, 85,
Rdnr. 64). Der Schutz setzt nach 8 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Verkehrsgeltung
voraus. Die Widersprechende zur 1) hat weder im Amtsverfahren noch im
Beschwerdeverfahren etwas dazu vorgetragen, dass der Domainname ,modena-
neustadt.de” Verkehrsgeltung besitze. Mangels nachgewiesener Verkehrsgeltung

des Domainnamens ist der Widerspruch zu 1) daher zuriickzuweisen.

4. Der Markeninhaber hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt und im Beschwerdeverfahren zulassigerweise die unbeschrankte
Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

306 64 339 erhoben. Da der verfahrensgegenstandliche Widerspruch bereits vor
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dem 14. Januar 2019 eingelegt worden ist, findet gemal3 § 158 Abs. 5 MarkenG fur
die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG a. F.

weiterhin Anwendung.

a) Die Widerspruchswortmarke 306 64 339 ist am 8. Februar 2007 und folglich
zum Zeitpunkt der Vero6ffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
27. Mai 2016 bereits seit Uber funf Jahren eingetragen. Demzufolge hat sich die
erforderliche Glaubhaftmachung der Benutzung auf die Zeitrdume von Mai 2011 bis
Mai 2016 gemald 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. (erster Benutzungszeitraum)
und von Februar/Marz 2016 bis Februar/Marz 2021 gemal? § 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG a. F. (zweiter Benutzungszeitraum) zu erstrecken.

b) Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle
malfigeblichen Umstande einer Markenbenutzung zu erstrecken. Als Mittel der
Glaubhaftmachung, kommen gem&R §294 Abs.1 ZPO alle prasenten
Beweismittel, einschliel3lich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht.
AulRerdem konnen sonstige Unterlagen wie Preislisten oder Rechnungskopien als
Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 43, Rdnr. 80).

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung richten sich nach dem jeweils
verkehrsiublichen und wirtschaftlich Angebrachten. An einer rechtserhaltenden
Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen ausschliel3lich als
Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke fir die
registrierten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt worden ist (vgl. BGH GRUR
2013, 925 — VOODOO). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr
aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstande das benutzte Kennzeichen
zumindest auch als Mittel zur Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen im
Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH GRUR 2008, 616 — AKZENTA).
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Vorliegend hat der Widersprechende zu 2) im Beschwerdeverfahren als
Benutzungsunterlagen Rechnungen und Schriftverkehr der Firma Modena
Performance aus der Zeit von Januar 2002 bis Dezember 2008 und von Mérz 2011
bis Dezember 2015 sowie eine eidesstattliche Versicherung vom 21. Marz 2019
eingereicht. In dieser heil3t es, die Widerspruchsmarke werde seit ihrer Eintragung
rechtserhaltend, d. h. markenmé&Rig und wirtschaftlich genutzt. Zumindest seit 2006
bis heute finde man die Wortmarke an den Schaufenstern des Firmengebaudes.
Zudem nutze die Widersprechende zu 1) mit Zustimmung des Widersprechenden
zu 2) die Widerspruchsmarke. Sie sei von ihr bereits vor Eintragung der
angegriffenen Marke bei ,mobile.de* eingesetzt worden. Seit 2014 werde sie zudem
von der Widersprechenden zu 1) auf der Internetseite ,www.modena-tec.de“ im

Bereich , Tuning, Modifikationen Modena“ genutzt.

Der Senat hat Dbereits erhebliche Zweifel an einer ausreichenden
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu
2). Der Widersprechende zu 2) hat keinerlei Angaben zu Umsatzzahlen mit der
Widerspruchsmarke zu 2) gemacht. Fur den zweiten Benutzungszeitraum von

Februar 2016 bis Februar 2021 hat er keine Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Daran andert auch die eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden vom
21. Mérz 2019 nichts, der keine Umsatzzahlen zu entnehmen sind. Allein die
Aussage, die Wortmarke sei zumindest seit 2006 an den Schaufenstern des
Firmengebaudes angebracht, begrindet noch keine rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke zu 2).

Der Senat hat erhebliche Zweifel an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 306 64 339. Der
Widersprechende zu 2) hat keinerlei Angaben zu Umsatzzahlen gemacht, die mit
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erzielt
wurden. Zudem findet sich in Bezug auf den zweiten Benutzungszeitraum von
Februar/Marz 2016 bis Februar/Marz 2021 lediglich die abstrakte Angabe in der
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eidesstattlichen Versicherung vom 21. Marz 2019, dass zumindest seit 2006 bis
heute die Wortmarke ,Modena Performance” an den Schaufenstern des
Firmengebaudes dauerhaft angebracht sei. Hierbei bleibt vollig offen, welche
Verbindung diese Art der Benutzung zu den fur die Widerspruchsmarke 306 64 339
eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Einzelnen aufweist. Dies gilt auch
fur die mit Zustimmung des Widersprechenden zu 2) erfolgte Benutzung der
Widerspruchsmarke 306 64 339 durch die Widersprechende zu 1), die gemal § 158
Abs. 5 MarkenG i. V. m. 8 26 Abs.2 MarkenG a. F. erstgenanntem zuzurechnen
ware. Hierbei bleibt vollig offen, welche Waren und Dienstleistungen die
Widersprechende zu 1) mit der besagten Widerspruchsmarke konkret
gekennzeichnet hat. Die Angabe ,im Bereich ,Tuning, Modifikationen Modena™ sagt
hieriber nichts aus, zumal der Begriff ,Modifikationen Modena“ nicht definiert
worden ist. Die sonstigen eingereichten Unterlagen betreffen nicht den zweiten

Benutzungszeitraum.

5. Letztlich kann die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke zu 2) jedoch dahingestellt bleiben, da sie mit der angegriffenen

Marke nicht verwechselbar ist.

Die Verwechslungsgefahr gemaf? 8 9 Abs. 1 Nr.2 MarkenG ist nach standiger
hdchstrichterlicher Rechtsprechung unter Bericksichtigung aller Umstande,
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 erh6hte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (vgl. EuUGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 — Calvin Klein/HABM,;
BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 — DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2016, 382,
Rdnr. 22 — BioGourmet).
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a) Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist abzustellen auf die Sichtweise der
von den beiderseitigen Kennzeichen angesprochenen Verkehrskreise. Bei ihnen
handelt es sich vorliegend um den im Automobilbereich tatigen Fachverkehr,
fachlich interessierte oder vorinformierte Abnehmer, die selber Autos reparieren,

und Durchschnittsverbraucher, die Kraftfahrzeuge nutzen (wollen).

b) Die fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen
einerseits sowie die fur die Widerspruchsmarke zu 2) eingetragenen Waren und
Dienstleistungen andererseits sind teilweise identisch und im Ubrigen hochgradig

ahnlich.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchswortmarke ,Modena Performance*
halt der Senat in Verbindung mit den geschitzten Waren und Dienstleistungen fur
durchschnittlich. Als geografische Angabe der Herkunft aus der italienischen Stadt
.Modena“ bzw. der Region ,Emilia-Romagna® ist der erste Markenbestandteil
,Modena“ zwar nicht schutzfahig (vgl. BPatG 28 W (pat) 551/17 — Modena). Dies
gilt jedoch nicht fur die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit, da sie weiterhin das
englische Wort ,Performance”, im Deutschen ,Durchfiihrung, Auffihrung,
Darstellung, Leistung” (vgl. PONS GroRRworterbuch Englisch-Deutsch), enthélt.
Insgesamt bedeutet sie folglich ,Modena Auffiihrung® und beschreibt damit nicht die

fur sie eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

d) Die Widerspruchsmarke 306 64 339 und die angegriffene Marke 30 2016 102
582 sind nicht verwechselbar. Hierbei kommt es nicht auf die von der
Widersprechenden zu 1) geltend gemachten tatsachlichen Verwechslungen an, da
es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage handelt
(vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9, Rdnr. 17).
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(1) Im Gesamteindruck unterscheiden sich die beiderseitigen Marken aufgrund der
zweiten Wortbestandteile ,Neustadt‘ und ,Performance“ ausreichend voneinander,
die weder klanglich noch schriftbildlich maRRgebliche Gemeinsamkeiten aufweisen.
Wegen des unterschiedlichen Bedeutungsgehalts dieser beiden Wérter liegt auch
keine begriffliche Ahnlichkeit vor. Das englische Wort ,Performance*, Ubersetzt
Durchfihrung, Auffihrung, Darstellung oder Leistung, weist einen vollig anderen
Sinngehalt auf als die geografische Herkunftsangabe ,Neustadt‘. Entgegen der
Auffassung des Widersprechenden zu 2) kann eine begriffliche Ahnlichkeit der
Marken auch nicht daraus abgeleitet werden, dass sie in N...
verwendet  werden. Dieser Umstand andert nichts an dem
unterschiedlichen  Sinngehalt der Markenbestandteile ,Neustadt® und

,Performance*.

Das ubereinstimmende Element ,Modena® stellt wie oben dargelegt eine
geografische und damit schutzunfahige Angabe dar, so dass es den
Gesamteindruck der sich gegenuberstehenden Marken nicht pragen und damit
ebenfalls eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht begriinden kann (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 307).

(2) Ebenso ist weder eine mittelbare Verwechslungsgefahr noch eine solche im
weiteren Sinn zu beflirchten, da der allein verwechslungsfahige Bestandteil
.,Modena“ aufgrund seiner fehlenden Kennzeichnungskraft als Stammbestandteil
mit Hinweischarakter nicht in Betracht kommt und auch nicht wirtschaftliche oder
organisatorische Beziehungen zwischen dem Inhaber der angegriffenen Marke und

dem Widersprechenden zu 2) vermuten |&sst.

6. Zur Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten
aus Billigkeitsgriinden gemal3 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Grund.
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7. Fur die vom Inhaber der angegriffenen Marke angeregte Zulassung der
Rechtsbeschwerde zur Frage der Wirksamkeit der Unterschrift besteht kein Raum,
da diese Frage durch die vorstehend zitierte Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs hochstrichterlich geklart und er durch den Beschluss nicht

beschwert ist.

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 gerigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliiig 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,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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 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
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a,

76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die
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Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann

nicht verlangert werden.

Kortbein Kruppa Hermann
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