BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 505/21 Verkiindet am
25.05.2023

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2018 109 850

ECLI:DE:BPatG:2023:250523B30Wpat505.21.0



hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts auf die mundliche Verhandlung vom 25. Mai 2023 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Dr.

Weitzel und Wagner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle fiir Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21.

Oktober 2020 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch

aus der Marke UM 007 057 169 hinsichtlich der Waren

.Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;
Handtaschen; Brieftaschen; Rucksécke; Reisetaschen; Sporttaschen;
Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer;
Mobelbezlige aus Leder; Lederschnire; Gehstdcke; Regenschirme;

Bekleidungsstucke fir Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstiicke; Mantel; Hosen; Rocke; Babywasche;
Badeanzige; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hiuite;
Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halsticher;
Huftgurtel; Schlafmasken; Duschhauben*®

sowie aus der Marke UM 006 586 374 hinsichtlich der Dienstleistungen
.Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur Kaufer und

Verkaufer von Waren und Dienstleistungen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstiuicke*



zuruckgewiesen worden ist.

2. In dem genannten Umfang wird die Loschung der Marke 30 2018 109 850
angeordnet.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Griunde

Am 4. September 2018 ist die Wort-/Bildmarke

edition

u.a. fur die Waren und Dienstleistungen

JKlasse 03: Kosmetika; Parfums; Atherische Ole; Luftbeduftungsmittel;
Reinigungsmilch  fur Koérper- und Schonheitspflege; Waschmittel;
Reinigungsmittel;  Lederkonservierungsmittel [Wichse];  Schleifstoffe;
Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants fir Menschen oder fur
Tiere

Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;
Handtaschen; Brieftaschen; Rucksacke; Reisetaschen; Sporttaschen;

Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer;



Mobelbeziige aus Leder; Lederschnire; Gehstocke; Regenschirme;
Bekleidungssticke fur Haustiere

Klasse 25: Bekleidungssticke; Mantel; Hosen; Rocke; Babywésche;
Badeanziige; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hute;
Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe [Bekleidung]; Halstiicher;

Huftgurtel; Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle
Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen fur Dritte;
Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsforderung
[Sales promotion] fur Dritte; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur
Kaufer und Verkaufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen
einer Im- und Exportagentur; Geschaftsfihrung fir darstellende Kinstler;
Durchfihrung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische
Bearbeitung von Bestellungen; Buchfiihrung; Sponsorensuche; Vermietung
von Verkaufsstdnden; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Bekleidungsstiucke*

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geflihrte Register
angemeldet worden. Mit Beanstandungsbescheid vom 10. Januar 2019 hat die
Markenstelle fir Klasse 03 mitgeteilt, dass der Eintragung die Schutzhindernisse
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 entgegenstinden. Auf das Erwiderungsschreiben der
der Anmelderin vom 15. Mai 2019 hat die Markenstelle die Beanstandung
aufgehoben. Die Marke ist am 21. Juni 2019 unter der Nummer 30 2018 109 850
eingetragen worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Juli 2019.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeftuihrerin am 28. Oktober 2019

Widerspruch erhoben aus:

1. der u.a. fur die Dienstleistungen



.Klasse 35: Geschaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs,
Bars, Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschafte, Eigentumswohnungen, Appartementhauser und
Tagungseinrichtungen far Dritte; Dienstleistungen eines
Geschaftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von
geschaftlichen Zusammenkdinften; Bereitstellung von
Konferenzeinrichtungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den
Verkauf von Haushaltswaren und -geraten, namlich Bekleidungssticke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wasche, Bettzeug (einschliel3lich
Bettlaken, Decken, Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen,
Kopfkissenbeziige, Kissen), Handtlcher, Mobel  (einschlief3lich
Bettmatratzen, Tische, Stuhle), Innenausstattung (einschliel3lich Lampen,
Leuchten, Rundfunkgeréate, Fernsehgeréate, Uhren, Wandbehange, Bilder,
gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstande fiir Badezimmer (einschlief3lich
Spiegel, Feinporzellan, Zahnbirstenhalter, Zahnputzbecher, Halter flr
Zahnputzbecher, Duschvorhange, Duschschienen, Duschen,
Wasserleitungsgerate und sanitdre Anlagen und Zubehor), Toilettemittel,
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Fitness- und Trainingsgerate,
Spielzeug, Plischspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,

Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren”

seit dem 1. Mai 2011 registrierten Unionsmarke 006 586 374

EDITION

2. der u.a. fur die Waren und Dienstleistungen

,Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre

und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksécke, Ranzen; Beutel fur Camper oder



Kletterer; Badetaschen; Gepéackgurte; Gepackanhanger; Rucksécke;

Sporttaschen; Geldboérsen; Brieftaschen.
Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Zusammenstellung von verschiedenen Waren fir Dritte, um dem
Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, namlich
Schonheitsprodukte,  Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetatigte
Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische
Heimgerate, einschlie3lich Haushaltsgerate, Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Vero6ffentlichungen, Regenschirme,
Sonnenschirme, Lederwaren, Gepackbehaltnisse, Taschen, Maobel,
Badezimmerzubehdr, Behélter und Gerate fur Haushalt und Kuche,
Gartenzubehér  und -gerate,  Wohnungseinrichtungen,  Webstoffe,
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug
und Spiele, Sportausrustungen, Lebensmittel, Getrdnke, Weine, Blumen, in
Warenhausern, Einzelhandelsgeschaften, Supermarkten, Cafés, Uber
Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder Uber
Internetwebsites Zu ermdglichen; Werbung; Geschaftsfuhrung;
Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchfiihrung von
Bonusprogrammen fur Verkaufs- und/oder Verkaufsférderungszwecke;
Uberwachung und Leitung von Bonusprogrammen fiir Verkaufs- und/oder
Verkaufsférderungszwecke; Durchfthrung und Uberwachung  von

Treuekartenprogrammen®

seit dem 13. Mai 2009 registrierten Unionsmarke 007 057 169

EDITION

3. sowie der u.a. fur die Waren



,Klasse 03: Korperpflegemittel, Reinigungsmittel, Atherische Ole als Parfums,
Shampoos, Pflegespulungen, Haarpflegeprodukte; Mittel fir die Haut; Seifen;

Kdrpergel; Zahnpasta, Duschgele, Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung

Klasse 25: Bademantel; Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Halstlcher, Mutzen, Frisiermantel”

seit dem 19. Juni 2019 registrierten Unionsmarke 018 019 108

EDITION

Der Widerspruch ist beschrankt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen
03, 18, 25 und 35 der angegriffenen Marke und sttitzt sich in Bezug auf:
e die Unionsmarke 006 586 374 auf die Dienstleistungen der Klasse 35,
e die Unionsmarke 007 057 169 auf die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 18, 25 und 35,
e die Unionsmarke 180 019 108 auf die Waren der Klassen 03 und 25.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2020 hat die mit einer Beamtin des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 03 des Deutschen Patent- und
Markenamtes festgestellt, der Widerspruch sei zulassig und teilweise begriindet,
soweit er sich auf die Unionsmarken 006 586 374 und 007 057 169 stltze. Soweit
der Widerspruch auf die Unionsmarke 018 019 108 gestitzt werde, sei er mangels
eines alteren Zeitranges — das Widerspruchskennzeichen sei am 05.02.2019, die
angegriffene Marke hingegen bereits am 04.09.2018 angemeldet worden -

unzulassig.



Soweit der Widerspruch teilweise begriindet sei, betreffe dies die Dienstleistungen

der angegriffenen Marke der

.Klasse 35: Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle
Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen fur Dritte;
Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsforderung
[Sales promotion] fur Dritte; Geschaftsfuhrung fiur darstellende Kunstler;
Durchfihrung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische

Bearbeitung von Bestellungen; Buchfiihrung; Sponsorensuche®.

Im Ubrigen hat die Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich der Klassen 03, 18,
25 (vollstandig) und 35 (teilweise) zurtickgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichsmarken insoweit nicht zu befurchten sei (88 119 Nr. 1, 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Kennzeichnungskraft der noch maRRgeblichen Widerspruchskennzeichen UM
006 586 374 und UM 007 057 169 sei fur die Waren der Klassen 18 und 25 und
einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 35 geschwécht.

Im Hinblick auf die Waren

.Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksacke, Ranzen;
Beutel fir Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepdackgurte;

Gepackanhanger; Ruckséacke; Sporttaschen; Geldbérsen; Brieftaschen”

und Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*®



vermittelten die Widerspruchsmarken EDITION namlich die ohne weiteres

verstandliche Sachaussage, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um

eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handele, die zeitlich oder

mengenmalig begrenzt angeboten werde oder sich ausschliel3lich auf einen

bestimmten Anlass beziehe.

Die Dienstleistungen

sowie

,<Zusammenstellung von verschiedenen Waren fur Dritte, um dem
Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, namlich
Schonheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetétigte
Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und
elektronische Heimgerate, einschlie3lich Haushaltsgerate, Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Vero6ffentlichungen,
Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepackbehaltnisse, Taschen,
Mobel, Badezimmerzubehdr, Behalter und Geréte fur Haushalt und Kiche,
Gartenzubeh6ér und  -gerate, Wohnungseinrichtungen,  Webstoffe,
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug
und Spiele, Sportausristungen, Lebensmittel, Getranke, Weine, Blumen, in
Warenhausern, Einzelhandelsgeschaften, Supermarkten, Cafés, uber
Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder Uber
Internetwebsites zu ermdglichen; (...); Durchfihrung von Bonusprogrammen
fur Verkaufs- und/oder Verkaufsforderungszwecke; Uberwachung und
Leitung von Bonusprogrammen far Verkaufs- und/oder
Verkaufsforderungszwecke;  Durchfihrung und  Uberwachung von

Treuekartenprogrammen*

»(-..); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von

Haushaltswaren und -geraten, namlich Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,



-10 -

Kopfbedeckungen, Wasche, Bettzeug (einschliel3lich Bettlaken, Decken,
Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbeziige, Kissen),
Handticher, Mobel (einschlie3lich Bettmatratzen, Tische, Stihle),
Innenausstattung (einschlieBlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeréate,
Fernsehgerate, Uhren, Wandbehénge, Bilder, gerahmte Artikel),
Einrichtungsgegenstande  fir Badezimmer (einschliel3lich  Spiegel,
Feinporzellan, Zahnburstenhalter, Zahnputzbecher, Halter far
Zahnputzbecher, Duschvorhange, Duschschienen, Duschen,
Wasserleitungsgerate und sanitare Anlagen und Zubehor), Toilettemittel,
Mittel zur Korper- und Schénheitspflege, Fitness- und Trainingsgerate,
Spielzeug, Pluschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,

Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren®

konnten ,Editionen* zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemal hierauf
beziehen. Bei den Widerspruchskennzeichen habe es sich bereits zum
Prioritatszeitpunkt der angegriffenen Marke wie auch zum Entscheidungszeitpunkt
um beschreibende Angaben gehandelt, so dass ihnen nur eine schwache
Kennzeichnungskraft zukomme. Wenngleich ihnen wegen des
Bindungsgrundsatzes nicht jeder Schutz abgesprochen werden kénne, sei ihr
Schutzumfang jedoch auf ein Minimum beschrankt, so dass schon geringe
Abwandlungen  oder  Hinzuflgungen aus dem  Schutzumfang der
Widerspruchsmarken herausfuhrten und eine Verwechslungsgefahr verneint

werden musse.

Die Kennzeichnungsschwache sei auch nicht durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung ,EDITION* als Herkunftsbezeichnung fir die
mal3geblichen Waren und Dienstleistungen Uberwunden worden. Soweit die
Widersprechende geltend mache, sie sei die weltweit bekannte Inhaberin der
Marken ,MARRIOTT" und ,MARRIOTT BONVOY* sowie weiterer Hotelmarken,
habe dies keinerlei Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der vorliegend allein

mal3geblichen Widerspruchskennzeichen EDITION. Der weiterhin vorgelegte
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Webseitenauszug zur Untermauerung der Aussage, dass die Bezeichnung
.EDITION® fur eine breite Palette von Gastgewerbedienstleistungen genutzt werde,
sei ebenfalls ohne Aussagekraft. Es fehle an einer Glaubhaftmachung der
maf3geblichen Tatsachen beispielsweise durch Vorlage des Ergebnisses von
Verkehrsbefragungen oder zumindest der Angabe von Umséatzen,
Werbeaufwendungen und Marktanteilen, der geographischen Verbreitung und
Dauer der Markenverwendung sowie die dadurch erreichte Bekanntheit in den
beteiligten Verkehrskreisen. Im Ergebnis seien Umstande, die fir eine Steigerung

der Kennzeichnungskraft sprechen wirden, weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die dem Begriff ,EDITION" anhaftende Kennzeichnungsschwéache fuhre dazu, dass
er aus Rechtsgrinden nicht zur Begriindung der Verwechslungsgefahr geeignet sei,
soweit sich die Ubereinstimmungen der Vergleichszeichen auf diese
schutzunfahige Angabe beschrankten. Das treffe auf den vorliegenden Fall zu, weil
die Widerspruchszeichen mangels graphischer Ausgestaltung (und anders als die
angegriffene Marke) keine Zeichenelemente besalRen, welche Uber die begriffliche
Ubereinstimmung in dem kennzeichnungsschwachen Wort ,Edition* hinausfiihrten.
Infolgedessen kdnnten die vorgenannten Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich
derer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf ein Minimum reduziert
sei, fur die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit nicht

herangezogen werden.

In Bezug auf die Ubrigen Dienstleistungen, namlich

,Geschéaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,
Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschéfte, Eigentumswohnungen, Appartementh&duser und
Tagungseinrichtungen fur Dritte; Dienstleistungen eines Geschaftszentrums;
Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschaftlichen

Zusammenkunften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen* (UM 006 586
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374) sowie ,Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung;
Blroarbeiten; Stellenvermittlung® (UM 007 057 169)

sei eine originar durchschnittliche Kennzeichnungskraft der
Widerspruchskennzeichen anzunehmen, da es unublich sei, diese Dienstleistungen
bezogen auf bestimmte ,Editionen® zu erbringen und auch sonst Kkein
beschreibender Aussagegehalt ersichtlich sei. Weitere Umstande, die fir eine
Minderung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sprechen wirden, seien

weder vorgetragen noch ersichtlich.

In schriftbildlichen Zeichenvergleich von edltlon und ,EDITION* bestehe
wegen der graphischen Ausgestaltung des Schriftbildes der jingeren Marke keine

hinreichende Zeichenahnlichkeit.

Die Vergleichszeichen seien aber klanglich identisch. Es sei davon auszugehen,
dass die angegriffene Marke ungeachtet der Ziffern ,1“, welche erkennbar die
Vokale ,i“ ersetzten, zwanglos mit ,edition benannt werde. Die danach in
klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen ,edition* und ,EDITION®

stimmten Uberein.

Angesichts der klanglichen Markenidentitat seien Verwechslungen auch fur die
Waren und Dienstleistungen zu bejahen, die den Dienstleistungen, fur die die
Widerspruchskennzeichen Uber eine durchschnittliche Kennzeichenkraft verfigten,

nur entfernt ahnlich seien.

Der Widerspruch sei auf alle Dienstleistungen der Klasse 35 des
Widerspruchskennzeichens UM 006 586 374 und auf alle Waren und
Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 des Widerspruchskennzeichens UM
007 057 169 gestutzt. Bei der Priufung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit
kénnten jedoch wegen der ansonsten bestehenden Kennzeichnungsschwache der

Widerspruchskennzeichen (s.0.) lediglich die Dienstleistungen der Klasse 35
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~,Geschaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,
Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschafte, Eigentumswohnungen, Appartementhduser und
Tagungseinrichtungen fur Dritte; Dienstleistungen eines Geschéftszentrums;
Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschatftlichen
Zusammenklnften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ sowie
~Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten;

Stellenvermittlung®

bertcksichtigt werden.

Die Dienstleistung ,Werbung“ sei identisch in den Verzeichnissen enthalten und
umfasse zudem die angegriffenen Dienstleistungen ,Dekorieren von
Schaufenstern;  Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken;
Verkaufsférderung [Sales promotion] flr Dritte; Sponsorensuche” bzw. sei zu diesen
hochgradig &hnlich. Die weiterhin fir die Widersprechende registrierten
oberbegriffichen  Angaben  ,Geschaftsfihrung;  Unternehmensverwaltung;
Bilroarbeiten“ umfassten die Dienstleistungen ,Geschaftsflihrung fur darstellende
Kinstler; Durchfihrung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische
Bearbeitung von Bestellungen; Buchfihrung; kommerzielle Verwaltung der

Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen fir Dritte®.

Mithin sei eine Verwechslungsgefahr fir die vorgenannten identischen bzw.
hochgradig &ahnlichen Dienstleistungen im Hinblick auf die insoweit
durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen sowie die
Klangidentitat der Vergleichszeichen zu bejahen. Die angegriffene Marke sei
deshalb fiir die oben genannten Dienstleistungen gemald 8 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG

zu loschen.
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Bei den weiterhin angegriffenen Dienstleistungen

.Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur Kaufer und Verkaufer von Waren
und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur;
Vermietung von Verkaufsstadnden; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Bekleidungsstucke*

handele es sich um kaufmannische Dienstleistungen, die den Handel, Kauf und
Verkauf von Waren betrafen. Sie unterschieden sich von den fur die
Widersprechende registrierten Dienstleistungen, die allesamt die Unterstitzung in
Geschaftsangelegenheiten und bei administrativen Dienstleistungen und der
Verbesserung betrieblicher Strukturen sowie die Kommunikationspolitik von
Unternehmen und die Umsatzsteigerung beim Kunden betrafen, in ihrer Art und
ihrem Zweck. Deshalb werde der Verkehr nicht zu der Auffassung gelangen, die
Dienstleistungen konnten auf einer selbststandigen gewerblichen Tatigkeit

desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

Wegen der klassifikatorischen Unscharfe der fur die Widersprechende registrierten
Angabe ,Dienstleistungen eines Geschaftszentrums* sei davon auszugehen, dass
es sich hierbei im  Wesentlichen um  Geschaftsfihrungs-  und
Unternehmungsverwaltungsdienste handele, bei denen aus den oben genannten
Grunden keine Ahnlichkeit zu der den Einzel- und GroRhandelsdienstleistungen

zuzuordnenden Angabe ,Vermietung von Verkaufsstanden“ bestehe.

Auch zu den angegriffenen Waren bestehe keine Ahnlichkeit. Dies gelte
insbesondere in Bezug auf die ,Werbung*, die fir die Ahnlichkeitsbetrachtung am
ehesten in Betracht komme. Denn allein die Mdglichkeit, dass fur oder mit den
Waren der angegriffenen Marke geworben werden kénne, veranlasse den Verkehr
noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die Dienstleistung von demselben

Unternehmen oder unter Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt wirden.
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Fehle es wie vorliegend an jeglicher Waren-/Dienstleistungséhnlichkeit, komme
eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Der Widerspruch sei deshalb gemaf}
8§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zuriickzuweisen, soweit er sich gegen die Waren der
Klassen 3, 18 und 25 sowie die Dienstleistungen ,Bereitstellen eines Online-
Marktplatzes fiur Kéaufer und Verkaufer von Waren und Dienstleistungen;
Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsstanden;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstiicke” richte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde Widersprechenden.

Sie fuhrt aus, entgegen der Auffassung der Markenstelle verfigten die
Widerspruchsmarken fur alle Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch
gestutzt sei (Klasse 18, 25 und 35), Uber eine durchschnittliche originare
Kennzeichnungskraft. Diese sei durch den Ausbau der Hotelmarke der
Beschwerdefiuihrerin ~ sowie  die  damit  verbundene  Benutzung  der
Widerspruchsmarken im Hinblick auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen

gesteigert.

Dass die Widerspruchsmarken Uber eine origindare Kennzeichnungskraft verfligten,
ergebe sich bereits daraus, dass das EUIPO die Marken im Jahr 2008 ohne
Beanstandung im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse veroéffentlicht und spater
eingetragen habe. AuRerdem enthielten die Widerspruchsmarken Kkeine
beschreibenden Sachaussagen fur die betreffenden Waren und Dienstleistungen.
Der Begriff ,Edition* stamme aus dem Verlagswesen und werde fir gewdhnlich in

Verbindung mit Publikationen von Musik, Bichern oder Werken verwendet.

Fur die Waren der Klasse 18

,Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre
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und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksacke, Ranzen; Beutel fur Camper oder
Kletterer; Badetaschen; Gepéackgurte; Gepackanhanger; Rucksécke;

Sporttaschen; Geldbérsen; Brieftaschen®
und die Waren der Klasse 25
.Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*

gebe es weder Editionen noch wirden diese im Sinne von Publikationen
veroffentlicht. Eine unmittelbar beschreibende Sachaussage liege deshalb nicht

Vvor.

Das gelte auch fur die Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke UM
006 586 374:

.(...); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von
Haushaltswaren und -geraten, namlich Bekleidungssticke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen, Wasche, Bettzeug (einschliel3lich Bettlaken, Decken,
Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbeziige, Kissen),
Handticher, Mobel (einschliellich  Bettmatratzen, Tische, Stuhle),
Innenausstattung (einschlieBlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeréate,
Fernsehgerate, Uhren, Wandbehange, Bilder, gerahmte Artikel),
Einrichtungsgegenstande  fur  Badezimmer  (einschliel3lich  Spiegel,
Feinporzellan, Zahnburstenhalter, Zahnputzbecher, Halter fur
Zahnputzbecher, Duschvorhange, Duschschienen, Duschen,
Wasserleitungsgerate und sanitdre Anlagen und Zubehdr), Toilettemittel, Mittel
zur Korper- und Schonheitspflege, Fitness- und Trainingsgerate, Spielzeug,
Pluschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren,

Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren*

und der Widerspruchsmarke UM 007 057 169:
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»<Zusammenstellung von verschiedenen Waren fir Dritte, um dem Verbraucher
eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, namlich
Schonheitsprodukte,  Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetéatigte
Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische
Heimgerate, einschliel3lich Haushaltsgerate, Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Vero6ffentlichungen, Regenschirme,
Sonnenschirme, Lederwaren, Gepackbehaltnisse, Taschen, Madbel,
Badezimmerzubehor, Behélter und Gerate fur Haushalt und Kiche,
Gartenzubeh6ér  und  -gerate,  Wohnungseinrichtungen,  Webstoffe,
Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug
und Spiele, Sportausrustungen, Lebensmittel, Getrdnke, Weine, Blumen, in
Warenhausern, Einzelhandelsgeschaften, Supermarkten, Cafés, Uber
Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder Uber
Internetwebsites zu ermoglichen; (...); Durchfihrung von Bonusprogrammen
fur Verkaufs- und/oder Verkaufsforderungszwecke; Uberwachung und Leitung
von Bonusprogrammen fir Verkaufs- und/oder Verkaufsforderungszwecke;

Durchfiihrung und Uberwachung von Treuekartenprogrammen®.

Insbesondere  kdnnten  Dienstleistungen  wie ,Unternehmensverwaltung;
Blroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchfihrung von Bonusprogrammen flr
Verkaufs- und/oder Verkaufsforderungszwecke* weder ,herausgegeben” werden
noch kdnne es von ihnen eine ,,Ausgabe, Auflage oder einen Druck” geben. Auch
die von der Markenstelle angenommene Interpretation, Dienstleistungen kénnten
,Editionen“ zum Gegenstand haben, erfordere mehr als nur einen gedanklichen
Zwischenschritt und treffe Uberdies auf die vorbenannten Dienstleistungen der

Klasse 35 nicht zu.

Die origindre durchschnittiche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken
EDITION sei durch umfangreiche und langjéhrige Benutzung erheblich gesteigert
worden. Die Intensitat und Dauer der Benutzung, die Hohe der Umsatze und des
Werbeaufwands sowie der Art der Benutzung der Marke EDITION u.a. als

Aushangeschild auf den Hotelgebauden ergebe, dass die Marke Uber eine
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aul3erordentlich hohe Bekanntheit verfiige. Die erhdhte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken im Bereich Hotellerie strahle auf die von den
Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen aus, fihre mithin zu
einer erhohten Kennzeichnungskraft. Gegenstand von Hotelmarken sei dabei nicht
nur das Angebot von Hotel- und Gastronomiedienstleistungen, sondern ebenfalls
Waren und Dienstleistungen aus anderen Klassen. Die Beschwerdefihrerin
betreibe elf EDITION-Luxushotels in den Stadten W..., N... (2x),
M..., L..., B..., B1..., A..., S..., S1..., T....
13 weitere EDITION-Hotels in anderen Grof3stadten auf3erhalb Deutschlands
wuirden in Kirze eroffnet. Dabei geniel3e die Hotelmarke der Beschwerdeflhrerin
eine aul3erordentlich hohe Bekanntheit bei deutschen Hotelgasten, die regelmaRig
in EDITION-Hotels Ubernachteten. Das ergebe sich auch aus den Uberreichten
Werbeunterlagen und Marketingmaterial, insbesondere zu den EDITION-Hotels in
L... und B.... Wie der Webeflyer ,EDITION BLEIBT EINE SENSATION
IN L...“ zeige, richteten sich die Werbekampagnen der Beschwerdefihrerin

gerade auch an deutsche Kunden. Das ergebe sich auch aus

e den umfangreichen Presseartikeln, die Uber die EDITION-Hotels der
Beschwerdefihrerin berichteten (Anlage Wi5)

e den Hotelbewertungen deutscher Gaste (Anlage Wi6)

e den Auszigen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7), wo viele User uber
das ,EDITION* berichteten.

Fur eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke EDITION sprachen auch die
durch Hotelibernachtungen deutscher Gaste generierten Umsatze aus den Jahren
2012 bis 2019:
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Jahr | Anzahlder Ubernachtungen | Umsiitze

2012 859 US$ 229.000
2013 1.062 US$ 332.000
2014 1.551 USS$ 625.000
2015 2.249 US$ 780.000
2016 2.016 US$ 1.000.000
2017 2.932 US$ 1.100.000
2018 2.164 US$ 971.538
2019 2.684 US$ 1.197.423

Exemplarisch werde eine Auswahl an Rechnungen Uberreicht, ausgestellt an
Hotelgaste mir deutscher Anschrift (Anlage Wi8). Erganzend hierzu werde eine
Tabelle mit Mindestumsatzen aus den Jahren 2018 und 2019 fur EDITION-Hotels
in verschiedenen Hauptstadten auf3erhalb Deutschlands vorgelegt. Insbesondere in
der fur deutsche Hotelgaste interessanten Stadt L... seien 2019 Umsatze von
mehr als 43.440.000 US$ erzielt worden. SchlieBlich wirden die
Widerspruchsmarken nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit
umfangreich benutzt, wie die weltweiten Eintragungen der Marke EDITION belegten
(Anlage Wi9).

DarlUber hinaus liege dem durch die Markenstelle vorgenommenen Vergleich der

Waren und Dienstleistungen die - falsche - Annahme zugrunde, dass die schwache
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Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken fur einen Teil der Waren und
Dienstleistungen dazu fuhre, dass diese in einen Vergleich nicht miteinzubeziehen
seien. Zunachst verfuge die Widerspruchsmarke fir alle Waren und
Dienstleistungen Uber eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Aber selbst wenn flr einen Teil der Waren/Dienstleistungen nur eine schwache
Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen ware, wirde dies nicht dazu fihren, dass
diese Waren und Dienstleistungen in einem Vergleich der sich

gegeniberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht heranzuziehen waren.

Die — deshalb in den Vergleich einzubeziehenden - Waren und Dienstleistungen

seien identisch, zumindest aber ahnlich.

Im Ergebnis zutreffend gehe die Markenstelle davon aus, dass die sich

gegenuberstehenden Zeichen EDITION und edltl()ﬂ klanglich identisch seien.

AulRerdem seien die Zeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ahnlich.
Dem Verkehr, der die Zeichen nicht direkt miteinander vergleiche, sondern nur
flichtig wahrnehme, werde nicht auffallen, dass die Vokale i der
Widerspruchskennzeichen durch die schriftbildlich hochgradig ahnliche Zahl ,1*
ersetzt sei. Die grafischen Unterschiede seien dabei so minimal, dass sie dem
Verbraucher entweder nicht auffielen oder im Gesamteindruck der jingeren Marke

zu vernachlassigen seien.

Auch andere europaische Markenamter hatten bereits eine Verwechslungsgefahr

der sich gegeniiberstehenden Marken EDITION und edition bejaht. Rein
exemplarisch  wirden mehrere  Entscheidungen der dsterreichischen,
franzosischen, portugiesischen und spanischen Markenamter angeftihrt (Anlagen
Wil10-Wi2l), die allesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegend

streitgegenstandlichen Marken angenommen hatten.
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Die Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 03 vom 21. Oktober 2020
aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und
Dienstleistungen der Klassen 03, 18, 25 und 35 zuriickgewiesen worden ist
und die LOschung der angegriffenen Marke um beantragten Umfang

anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich weder im Widerspruchsverfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren zur Sache

geadulRRert und auch keinen Antrag gestellt.

In der muindlichen Verhandlung hat die Widersprechende erklart, dass der
Widerspruch aus der Unionsmarke 018 019 108 nicht weiterverfolgt werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

A. Die Beschwerde ist gemal § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. 8§ 66 MarkenG statthaft

und auch sonst zul&ssig.

1. Ohne Auswirkung bleibt, dass im Betreff der Beschwerdeschrift vom
5. November 2020 nur eine der drei Widerspruchsmarken — namlich UM 006 586
374 - genannt ist. Unter der Geltung des § 29 Abs. 1 MarkenV a.F., wonach fir
jedes Widerspruchskennzeichen ein gesonderter Widerspruch erforderlich war, war
umstritten, ob die Angabe nur eines Widerspruchskennzeichens im Betreff der
Beschwerde als Beschrankung auf den genannten Widerspruch verstanden werden
kann (bejahend u.a. BPatG 24 W (pat) 132 /03 —HILD.I.SAN/Klosterfrau, a.A.:
BPatG GRUR 2019, 407 — Elysia AL/Eliza).
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Auf den vorgenannten Meinungsstreit kommt es im beschwerdegegenstandlichen
Fall allerdings nicht an, weil nach § 29 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der seit 14. Januar
2019 geltenden Fassung nicht mehr drei Widerspriiche eingereicht wurden,
sondern ein auf drei Widerspruchskennzeichen gestutzter Widerspruch vorliegt, der
mit der Beschwerde weiterverfolgt wird. Aus der Formulierung in Ziff. 1 der
Beschwerdeschrift ,(wird) beantragt, (...) den Beschluss vom 21. Oktober 2020
aufzuheben (...)* ergibt sich zudem eindeutig, dass die Widersprechende den
Beschluss des DPMA vollumfanglich anfechten wollte, und zwar gestitzt auf alle
drei Widerspruchskennzeichen, wobei der Widerspruch aus der prioritatsjingeren
Marke UM 018 019 108 nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist.

2. Die zulassige Beschwerde hat im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;
Handtaschen; Brieftaschen; Rucksacke; Reisetaschen; Sporttaschen;
Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Mdbelbezige
aus Leder; Lederschnire; Gehstocke; Regenschirme; Bekleidungsstlicke fur

Haustiere

Klasse 25: Bekleidungssticke; Mantel; Hosen; Rocke; Babywasche;
Badeanziige; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hite; Wirkwaren
[Bekleidung]; Handschuhe  [Bekleidung]; Halstlcher; Huftgartel;

Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur Kaufer und Verkaufer
von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstiicke*

Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Ubrigen, namlich in Bezug auf die
angegriffenen Waren und Dienstleistungen
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.Klasse 03: Kosmetika; Parfims; Atherische Ole; Luftbeduftungsmittel;
Reinigungsmilch  fir Korper- und Schonheitspflege; Waschmittel;
Reinigungsmittel;  Lederkonservierungsmittel  [Wichse];  Schleifstoffe;
Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants fir Menschen oder fur

Tiere

Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von

Verkaufsstanden*

ist die Beschwerde unbegrundet, da fur diese Waren und Dienstleistungen keine
Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu

Recht zurlickgewiesen hat.

B. Nach der Anmeldung der angegriffenen Marke haben sich die hierfur
maf3geblichen Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019
sowie zum 1. Mai 2022 geandert. Eine fir die Beurteilung des Streitfalls
maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene
Marke am 4. September 2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem
14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemaf 8 158 Abs. 3 MarkenG auf die gegen
die Eintragung erhobenen Widerspriiche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor
dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Der
Widerspruch wurde am 28. Oktober 2019 und damit nach dem 14. Januar 2019
erhoben, so dass das Markengesetz insofern in seiner aktuellen Fassung
anzuwenden ist. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden
Vorschriften Widerspriiche aus prioritatsalteren Unionsmarken ergibt sich infolge
der Anderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum
1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.
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C. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von89 Abs.1 Nr.2
MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitét
oder der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EUGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 — Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSOL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25—
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17— KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7-—
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104ff. — Medicon-Apotheke/Medico
Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 — BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 —
BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser
umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken
hervorgerufenen  Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die
unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind
(vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 — Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSOL]; BGH a.a.O.
Rn. 25 — INJEKT/INJEX).

D. Nach diesen Grundsatzen ist zwischen den Vergleichsmarken im oben
genannten Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu

bejahen.

1. Die originare Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel fur
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprdgen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2010, 1096
Rn. 31 — BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 -
INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE218910964/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE116080964/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE116080964/format/xsl/part/L/anchor/rd_44?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301142020/format/xsl/part/L/anchor/rd_25?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE305242019/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE305242019/format/xsl/part/L/anchor/rd_17?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE319212017/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE319212017/format/xsl/part/L/anchor/rd_7?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE303582017/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE302792016/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE302792016/format/xsl/part/L/anchor/rd_19?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE302522016/format/xsl/part/K?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE302522016/format/xsl/part/L/anchor/rd_7?oi=aaaMg6X55U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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abzustellen. Marken, die Uber einen fur die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen
erkennbar beschreibenden Anklang verfigen, haben regelmafdig nur geringe
originare Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 — ISET/ISETsolar;
GRUR 2012, 1040 Rn. 29 — pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor,
die fur eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler
Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX).

Das Markenwort ,EDITION" stammt vom lateinischen Substantiv ,editio* ab, das mit
.Herausgabe, Ausgabe einer Schrift* Ubersetzt wird
(https://de.pons.com/lbersetzung/latein-deutsch/editio). Es ist im Sinne von
.[besonders wissenschaftliche] Herausgabe; in bestimmter Form [wissenschaftlich]
herausgegebenes Werk; [kritische] Ausgabe
(https://lwww.duden.de/rechtschreibung/Edition); Abdruck, Auflage, Ausgabe,
Bearbeitung, Druck, Fassung, Herausgabe, Publikation, Vero6ffentlichung®
(https://www.duden.de/synonyme/Edition) in den deutschen und englischen
Sprachgebrauch eingegangen (BPatG 29 W (pat) 3/10 — urban edition; 24 W (pat)
122/06 — cool edition; 24 W (pat) 121/06 — hot edition) und urspringlich auf dem
Sektor der Buicher, Verlage und Musikalien gebraucht worden.

Dieser aus dem Bereich des Verlagswesens stammende Begriff wird mittlerweile fur
Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art zur Bezeichnung von
besonderen Ausgaben bzw. Serien eines bestimmten Produktes oder einer
bestimmten Dienstleistungslinie eingesetzt (vgl. EUGH GRUR 2010, 931, 932 —
COLOR EDITION; BPatG 29 W (Pat) 3/10 — urban edition; 24 W (pat) 249/97 —
ONLINE-Edition; 26 W (pat) 142/02 — EDITION; 24 W (pat) 121/06 — hot edition; 24
W (pat) 122/06 — cool edition; 26 W (pat) 501/18 — EDITION H/EDITION).
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a. Bei dieser Ausgangslage verfugen die Widerspruchsmarken fiur die
Dienstleistungen

~,Geschaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,
Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschafte, Eigentumswohnungen, Appartementhduser und

Tagungseinrichtungen fur Dritte; Dienstleistungen eines Geschéftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschéftlichen
Zusammenkdinften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen*
(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie ,Werbung; Geschaftsfihrung;
Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten; Stellenvermittlung”

(Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

von Haus aus uber eine normale Kennzeichnungskraft. Mit der Markenstelle ist
davon auszugehen, dass es unublich ist, die vorgenannten Dienstleistungen
bezogen auf bestimmte ,Editionen“ zu erbringen, und auch sonst kein

beschreibender Aussagegehalt ersichtlich ist.

b. In Bezug auf die Waren der

.Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksacke, Ranzen;
Beutel fir Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepéckgurte;
Gepéackanhanger; Rucksacke; Sporttaschen; Geldbdrsen; Brieftaschen

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen®
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sowie die ubrigen Dienstleistungen der Klasse 35, namlich

"(...); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von
Haushaltswaren und -geraten, namlich Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen, Wasche, Bettzeug (einschlie3lich Bettlaken, Decken,
Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbeziige, Kissen),
Handticher, Mobel (einschlielBlich Bettmatratzen, Tische, Stihle),
Innenausstattung (einschliel3lich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeréate,
Fernsehgerate, Uhren, Wandbehénge, Bilder, gerahmte Artikel),
Einrichtungsgegenstande fuir Badezimmer (einschlie3lich  Spiegel,
Feinporzellan, Zahnburstenhalter, Zahnputzbecher, Halter  far
Zahnputzbecher, Duschvorhénge, Duschschienen, Duschen,
Wasserleitungsgerate und sanitare Anlagen und Zubehor), Toilettemittel,
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Fitness- und Trainingsgerate,
Spielzeug, Pluschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,
Schreibwaren,  Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren®
(Widerspruchsmarke UM 006 586 374)

,<Zusammenstellung von verschiedenen Waren fur Dritte, um dem
Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, namlich
Schonheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetatigte
Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und
elektronische Heimgerate, einschlie3lich Haushaltsgeréate, Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Verdoffentlichungen,
Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepackbehaltnisse, Taschen,
Mobel, Badezimmerzubehor, Behalter und Gerate fur Haushalt und Kiiche,
Gartenzubehoér und -gerdte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe,
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug
und Spiele, Sportausristungen, Lebensmittel, Getrdnke, Weine, Blumen, in
Warenhausern, Einzelhandelsgeschéaften, Supermarkten, Cafés, Uuber
Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder Uber

Internetwebsites zu  ermdglichen;  (...); Durchfihrung  von
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Bonusprogrammen fir Verkaufs- und/oder Verkaufsforderungszwecke;
Uberwachung und Leitung von Bonusprogrammen fiir Verkaufs- und/oder
Verkaufsforderungszwecke;  Durchfiihrung und  Uberwachung von

Treuekartenprogrammen® (Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken jedoch von Haus aus deutlich

verringert.

Die Bezeichnung EDITION vermittelt in Zusammenhang mit den vorgenannten
Waren in ohne Weiteres verstandlicher Weise die Sachaussage, dass es sich bei
ihnen um eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handelt, die zeitlich
oder mengenmalig begrenzt angeboten wird oder sich auf einen bestimmten
Anlass bezieht (vgl. BPatG 26 W( pat)142/02 — EDITION); die von beiden
Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 kdnnen
.Editionen“ zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemal hierauf
beziehen. Soweit die Widersprechende zu einem anderen Ergebnis kommt,

begriindet sie dieses nicht.

2. Eine  durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft  der
Widerspruchsmarken, die zu einer Erhohung der teilweise normalen und im Ubrigen

geringen Kennzeichnungskraft fihren kdnnte, ist nicht hinreichend dargelegt.

a. Fur die Annahme einer erhéhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensitat, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur
Forderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks
Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (st. Rspr.. EuUGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 — Nestlé/Mars;
GRUR 2017, 75 Rn. 29 — Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 — SIERRA
ANTIGUO). Die erhohte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der
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Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rn. 13
f. — SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rn. 22 — INJEKT/INJEX) und im
Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX; GRUR
2019, 1058 Rn. 14 — KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch
intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu
machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt
ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 — Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 —
Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 — Senkrechte Balken). Auch bei einer
Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverstandnis im Kollisionsgebiet an, hier
also auf das Verkehrsverstandnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH
GRUR 2018, 79 Rn. 24 — OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rn. 67 —
VOLKSWAGENY/Volks.Inspektion).

b. Zu diesen Voraussetzungen fehlt bereits ein hinreichender Tatsachenvortrag.

Soweit die Widersprechende zur Bekanntheit ihrer ,EDITION-Hotels" vortragt, stellt
sich die Frage einer Erhohung der Kennzeichnungskraft in Bezug auf die von den
Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen (vgl. Hacker in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., 8 9 Rn. 180). Dies kann aber letztlich
dahingestellt bleiben, weil die Widersprechende bereits eine Bekanntheit der
,EDITION-Hotels* zum relevanten Zeitpunkt und im relevanten Umfang nicht
hinreichend belegt hat.

Die fur die Annahme einer Erh6hung der Kennzeichnungskraft mal3geblichen
Umstande mussen fir das Inland festgestellt werden. Das gilt auch fur
Unionsmarken. Eine intensive Benutzung und erhéhte Bekanntheit nur im EU-
Ausland genugt insoweit nicht (Hacker in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.
Aufl.,, 8 9 Rn. 173). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass es zum unter
anderem maligeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am
4. September 2018 kein mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnetes Hotel in

Deutschland gab. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die
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ausschlie8lich im Ausland benutzte Hotelmarke ,EDITION“ im Inland durch
regelmalige Presse- oder andere Medienberichte zum Anmeldezeitpunkt bereits

einen Ruf erworben hatte.

Der in deutscher Sprache gefasste und damit an deutschsprachige bzw. deutsche
Kunden gerichtete Werbeflyer ,EDITION BLEIBT EINE SENSATION IN L..."
ist zwar vor dem Anmeldetag herausgegeben worden. Das ergibt sich aus der
Textpassage ,gultig bis zum 31. Dezember 2016“ (Anlage Wi4 erste Seite).
Allerdings wird nicht deutlich, in welcher Anzahl und wo er verteilt worden ist. Die
Ubrigen zu Anlage Wi4 eingereichten Werbeunterlagen und Marketingmaterialien
sind hingegen alle in englischer Sprache gehalten, so dass nicht ersichtlich ist,
inwieweit davon deutsche Kunden angesprochen wurden. Der Flyer ,CURSE OF
THE RED KISS* betrifft zudem eine Veranstaltung am 21. Oktober 2018 und durfte
deshalb im Wesentlichen nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke am 4.
September 2018 herausgegeben worden sein. Das gilt auch fir die Ubrigen in
englischer Sprache gehaltenen Flyer, wo nicht ersichtlich ist, auf welches Jahr sie
sich beziehen, z.B. ,PUNCH ROOM B...% wo lediglich
»rhursday, October 10" 8 pm*“ angegeben ist.

Von den eingereichten Presseartikeln (Anlage Wi5) sind nur sehr wenige in
deutscher Sprache und vor dem Anmeldetag am 4. September 2018 erschienen
(z.B. ,M1.... 40 neue Luxushotels unter acht Marken fur 2018
geplant* vom 17. Dezember 2017, ,Edition geht in B1... an den Start* vom 9.
August 2018 und ,S2... goes R...“ vom 26. August 2015). Die ubrigen
Artikel stammen aus einer Zeit nach dem Anmeldetag (z.B. ,The S1...
EDITION* vom 20. November 2018, ,A.... EDITION Hotels (...)* vom 7.
Januar 2019) oder sind im englischsprachigen Ausland erschienen (z.B. ,M2...
Plans More Edition Hotels", The New York Times vom 11. May 2013 [USA] oder
.Relive Studio 54 at L... newest hotel” vom 15. September 2013 [UK]).
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Die vorgelegten Hotelbewertungen (Anlage Wi6) sind vor dem mal3geblichen
Anmeldetag von 9 deutschen Gasten zu ,The B... Edition“, von 17 deutschen
Géasten zu ,The L... Edition®, von 20 deutschen Gé&sten zu ,The M...
Edition® und von 3 deutschen Gasten zu ,The N... EDITION* verfasst worden
(Bewertungsportal Tripadvisor, Booking.com). Es handelt sich deshalb um eine —
verglichen mit der Zahl deutscher Reisender z.B. von 69,6 Mio. in 2017
(https://lwww.drv.de/public/Downloads_2019/Archiv_Reisen_in_Zahlen/18-07-

06_DRV_ZahlenFakten-2017-Sommerausgabe.pdf) — um eine verschwindend

geringe Anzahl.

Bei den Ausziigen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7) kann nicht festgestellt

werden, von wann sie stammen, weil keine Daten angegeben sind.

Hinsichtlich der vorgelegten Ubernachtungs- und Umsatzzahlen in den Jahren 2012
bis 2018 vermogen zwischen 859 und 2.932 Ubernachtungen deutscher Gaste pro
Jahr eine gesteigerte Bekanntheit einer erst seit 2010 im Aufbau befindlichen
Hotelgruppe nicht zu belegen. Es wird nicht deutlich, ob sich die Ubernachtungen
auf Tage oder Buchungsvorgénge beziehen (,Anzahl der Ubernachtungen“) oder
ob dieselben Kunden mehrfach Ubernachtungen gebucht haben. AuRerdem gab es
vor dem Anmeldejahr 2018 weltweit lediglich vier ,EDITION-Hotels". Nach dem von
der Beschwerdeflihrerin vorgelegten Artikel JM1...: 40 neue
Luxushotels unter acht Marken fiir 2018 geplant* (Anlage Wi5) sollen bis Ende 2018
sieben neue Hotels auf drei Kontinenten erdffnet werden. Eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft fir die Widerspruchsmarke im Anmeldezeitpunkt (4.

September 2018) kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Aul3erdem lassen die erzielten Umsatzzahlen ohne Angaben zum Gesamtmarkt

keine Aussage uUber den Marktanteil zu.

Die von der Widersprechenden angefiihrten Werbeausgaben in Héhe von 750.000

US$ in 2019 und von pandemiebedingt geringeren Aufwendungen im Jahr 2020 in
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Hohe von 95.000 US$ lassen keine Ruckschlisse auf das Anmeldejahr 2018 zu
und zeigen uberdies nicht, ob und in welcher Hohe Werbeaufwendungen fur

deutsche Kunden getatigt wurden.

Von den 21 exemplarisch vorgelegten Rechnungen an deutsche Hotelgéaste
(Anlage Wi8) stammen nur 6 aus einem Zeitraum vor dem maldgeblichen
Kollisionszeitpunkt, dem Anmeldetag am 4. September 2018. Offenbar richten sich
einige dieser Rechnungen an denselben Empfanger, z.B. die beiden Rechnungen
des ,The B... EDITION* mit der Nr. 151 an einen Gast aus W1..., mit der
Nr. 255 an einen Gast aus D..., mit der Nr. 259 an einen Gast aus B2..., so

dass es sich im Ergebnis nur um 3 verschiedene Adressaten handelt.

Die zahlreichen Registereintragungen identischer Marken als Unionsmarken oder
als Marken im européaischen und aufRereuropaischen Ausland (Anlage Wi9) kbnnen

eine intensive Benutzung im Inland nicht belegen.

Die Widersprechende hat daher eine Erhdhung der teilweise normalen, teilweise
geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke nicht hinreichend dargelegt. Auf den
Schutzumfang zum ebenfalls mafl3geblichen Entscheidungszeitpunkt (vgl. Hacker in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225) kommt es deshalb nicht

mehr an.

Im Ergebnis bleibt es deshalb dabei, dass flir die Dienstleistungen der Klasse 35

,Geschéaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,
Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschéfte, Eigentumswohnungen, Appartementhéduser und
Tagungseinrichtungen fir Dritte; Dienstleistungen eines Geschéftszentrums;
Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschaftlichen

Zusammenkunften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen®
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(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie ,Werbung; Geschéaftsfihrung;
Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten; Stellenvermittlung*
(Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

eine normale Kennzeichnungskraft angenommen werden kann. Fur die ubrigen
Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken ist die Kennzeichnungskraft

deutlich geschwacht.

3. Was den Zeichenabstand zwischen den Vergleichsmarken ed1tion ung
EDITION anbetrifft, besteht klangliche Identitét.

Mit der Markenstelle und der Widersprechenden ist davon auszugehen, dass die
angegriffene Marke trotz der Ziffern ,1* mit ,edition“ benannt wird. Wegen der
Ahnlichkeit der Ziffer ,1“ mit dem Buchstaben ,i* wird der Verkehr die Abweichung

entweder nicht bemerken oder die Marke €A 1t101 im Hinblick auf die Haufigkeit
werbeulblicher Verfremdungen ohne weiteres mit dem ihm bekannten Wort ,Edition”
gleichsetzen. Die danach in klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen

Ledition“ und ,EDITION* stimmen Uberein.

Soweit die Widersprechende geltend macht, die Vergleichszeichen seien auch
schriftbildlich identisch, bestehen wegen der die Buchstaben ,i* ersetzenden Zahl
,1* im Schriftbild der angegriffenen Marke Unterschiede zum Schriftbild der
Widerspruchsmarken, so dass trotz einer Ahnlichkeit nicht von Identitat auszugehen
ist. Im Ergebnis kommt es hierauf aber nicht an, weil - worauf auch die
Widersprechende hinweist - fir die Annahme einer Verwechslungsgefahr
regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung ausreicht
(st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015,
1114, Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.;
vgl. Hacker in Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 9 Rn. 270 m. w.
N.).
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4. Angesichts dieser Zeichenidentitat ist in Bezug auf die Dienstleistungen der
Klasse 35 fur die die Widerspruchsmarken normal kennzeichnungskraftig sind, in

der Gesamtabwagung eine  markenrechtlich  relevante  unmittelbare
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken auch dann anzunehmen,

wenn sie sich im Zusammenhang mit entfernt &hnlichen Waren und

Dienstleistungen begegnen kdonnen (im Folgenden unter a). Im Hinblick auf die

Ubrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, fir die eine geringe

Kennzeichnungskraft besteht, ist eine Verwechslungsgefahr nur bei identischen

oder hochgradig ahnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen (im Folgenden

unter b).

a. Eine von Haus aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

besteht fur die Dienstleistungen der Klasse 35:

.Geschéaftsfihrung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,
Kureinrichtungen, Freizeit- und Fitnesseinrichtungen,
Einzelhandelsgeschafte, Eigentumswohnungen, Appartementhduser und
Tagungseinrichtungen fur Dritte; Dienstleistungen eines Geschéftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von geschéftlichen
Zusammenkunften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen®
(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie ,Werbung; Geschéaftsfihrung;
Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten; Stellenvermittlung®

(Widerspruchsmarke UM 007 057 169).

Der Widerspruch richtet sich ausschlie3lich gegen die Waren und Dienstleistungen
der Klassen 3, 18, 25 und 35.

Eine Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in
Bertcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhéaltnis zueinander
kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmalligen

betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem
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Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge
Berthrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
kbnnten, sie stammten aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen, sofern sie — was zu unterstellen ist — mit identischen Marken
gekennzeichnet sind (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 — 29 — Canon;
EuGH GRUR 2006, 582, Nr. 85 — VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13—
TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 —
EVIAN/REVIAN). Von einer absoluten Waren- und Dienstleistungsunéhnlichkeit
kann dabei nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer
Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identitat der Marken wegen des Abstands
der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH
GRUR 2006, 941 Rn. 13- TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 — COHIBA; GRUR
2008, 714 Rn. 32 —idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS; GRUR 2012, 1145
Rn. 34 — Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 —- DESPERADOS/DESPERADO).

Da Benutzungsfragen vorliegend nicht aufgeworfen sind, kommt es fur den
Vergleich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auf die Registerlage an
(vgl. BGH GRUR 1999, 245, 247 — LIBERO; Hacker in Strobele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 8 9 Rn. 65). Auf Seiten der jingeren Marke sind nur die Dienstleistungen
der Klasse 35 maligeblich, fir die die Markenstelle den Widerspruch

zurtickgewiesen hat, namlich

.Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur Kaufer und Verkaufer von Waren
und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur;
Vermietung von Verkaufsstanden; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstiicke*.
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aa. Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, besteht keine Ahnlichkeit
zwischen den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35
und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken in Klasse 35. Die
Dienstleistungen der angegriffenen Marke ,Bereitstellen eines Online-Marktplatzes
fur Kaufer und Verkaufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer
Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsstanden;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungssticke* dienen dem
stationaren Handel bzw. im Versand- oder Onlinehandel dem Vertrieb bzw. dem
Erwerb von Waren. Adressaten sind somit Handler/Verkaufer und
Endverbraucher/Kaufer. Werbedienstleistungen beinhalten hingegen in erster
Linie MaBnahmen zur Umsatzsteigerung beim Kunden. Geschaftsfihrung,
Unternehmensverwaltung, Blroarbeiten; Bereitstellung von
Konferenzeinrichtungen dienen der Verbesserung betrieblicher Strukturen und
sind Tatigkeiten zur Aufrechterhaltung oder Unterstiitzung von betrieblichen
Ablaufen des Dienstleistungsempfangers. Diese selbststéandigen geschéftlichen
Tatigkeiten fur Dritte richten sich an ein unternehmerisch tatiges Publikum (vgl.
29 W (pat) 547/13 - GOURMET BIO / BioGourmet) und werden regelmalidig nicht
von (Einzel-)Handelsunternehmen erbracht (vgl. BPatG 26 W (pat) 530/13 — Tasche
mit rotem Stern / Roter Stern Sportarena). Insofern unterscheiden sich die
gegenuberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 im Hinblick auf ihre
Adressaten sowie ihre Art und ihren Zweck. Deshalb wird der Verkehr — trotz
klanglicher Identitat der Vergleichsmarken - nicht zu der Auffassung gelangen, die
Dienstleistungen konnten auf einer selbststandigen gewerblichen Tatigkeit

desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

bb. Das gilt auch fur die von der Widerspruchsmarke UM 006 586 374 umfassten
,Dienstleistungen eines Geschaftszentrums®, bei denen die Markenstelle
angesichts ihrer Einordnung in Klasse 35 ohne weitere Konkretisierung zu Recht
davon ausgegangen ist, dass es sich hierbei im Wesentlichen um
Geschaftsfihrungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste handelt. Zwar kénnen

die ,Dienstleistungen eines Geschéftszentrums* unter
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.Einzelhandelsdienstleistungen* fallen, die fur Dritte erbracht werden (vgl. EuGH C-
155/18 P bis C 158/18 P Rn. 126 — BURLINGTON). Allerdings ist daftr erforderlich,
dass die Art der Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert
sind (EuGH, C - 418/02 Rn. 49f. — Praktiker). Soweit eine solche Konkretisierung
fehlt, kann der Widerspruchsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwar nicht ohne
weiteres verneint werden (vgl. EuGH C-155/18 P bis ¢ 158/18 P Rn. 134 —
BURLINGTON). Allerdings ergibt sich aus dem Fehlen vorliegend, dass es bei den
,Dienstleistungen eines Geschaftszentrums* im  Wesentlichen um
Geschaftsfuhrungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste geht. Entgegen der
Auffassung der Widersprechenden besteht deshalb aus den zu (aa) genannten

Griinden keine Ahnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

cc. Auch zu den angegriffenen Waren der Klassen 03, 18 und 25 besteht keine
Ahnlichkeit. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die ,Werbung®, die fir die
Ahnlichkeitsbetrachtung am ehesten in Betracht kommt. Denn allein die Mdglichkeit,
dass fur oder mit den Waren der angegriffenen Marke geworben werden kann,
veranlasst den Verkehr noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die
Dienstleistung von demselben Unternehmen stammen oder unter Kontrolle
desselben Unternehmens stehen (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 35 — Lilliput World
/ Liliput). Die Dienstleistungen ,Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung”
weisen ebenfalls keine Ahnlichkeit zu den Waren der Klasse 03, 18 und 25 auf.
Zwar mag ein Kosmetik-/Lederwaren- bzw. Bekleidungshersteller sein eigenes
Geschaft fuhren und verwalten. Der Verkehr nimmt deshalb aber noch nicht an,
dass er solche Dienstleistungen fur andere erbringt, also das Geschaft eines
Konkurrenten fuhrt und verwaltet (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 36 — Lilliput World
/ Liliput).

Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind deshalb unahnlich. Eine
Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse
35 mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jungeren Marke scheidet

somit aus.
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b. Zu Recht weist die Widersprechende darauf hin, dass trotz der
Kennzeichnungsschwéche der Widerspruchsmarken EDITION in Bezug auf die
Waren der Klassen 18, 25 und die weiteren Dienstleistungen der Klasse 35 — anders
als die Markenstelle annimmt — diese Waren und Dienstleistungen fur die
Ahnlichkeitsprufung heranzuziehen sind (vgl. Hacker in Strébele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Aufl., 8 9 Rn. 64). Angesichts der klanglichen Identitat der

Vergleichsmarken edltlon und EDITION und der unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken fir die vorgenannten Waren und
Dienstleistungen ist in der Gesamtabwagung eine markenrechtlich relevante
unmittelbare Verwechslungsgefahr allerdings nur bei identischen oder hochgradig

ahnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

aa. Waren und Dienstleistungen, bei denen von einer fur die Begrindung einer
Verwechslungsgefahr erforderlichen Identitat oder engen Ahnlichkeit

ausgegangen werden kann:

(1) In Klasse 18 fallen ,Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder” und ,Mdbelbezlige
aus Leder; Lederschnire” der jungeren Marke unter den Oberbegriff ,Leder und
Lederimitationen sowie Waren daraus” der Widerspruchsmarke UM 007 057 169.
Aul3erdem sind die Waren ,Handtaschen; Brieftaschen; Rucksacke; Sporttaschen;
Reisekoffer  [Handkoffer];  Einkaufstaschen;  Kosmetikkoffer;  Gehstdcke;
Regenschirme" der jingeren Marke identisch in der Widerspruchsmarke enthalten.
.raschen; Reisetaschen; Kosmetikkoffer® sind hochgradig &hnlich zu

,Handtaschen; Badetaschen; Reisekoffer; Rucksacke".

Die ,Bekleidungsstticke fur Haustiere® in Klasse 18 der jingeren Marke sind zu der
von der Widerspruchsmarke UM 007 057 169 in Klasse 25 erfassten Ware
~Bekleidungssticke” hochgradig ahnlich. Die unterschiedliche Klassenzuordnung
steht dem nicht entgegen (Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 8 9 Rn.
94). Es gibt auBerdem eine Reihe von bekannten Modeherstellern, die auch

Bekleidung fur Tiere herstellen, wie z.B. Prada, Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger
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(vgl. OLG Frankfurt, 6 W 32 /22 — THE DOG FACE/THE NORTH FACE). Daruber
hinaus gleichen sich die Vergleichswaren in der Beschaffenheit sowie in ihrem

Verwendungszweck und ihrer Nutzung.

(2) Des Weiteren sind die von der jungeren Marke in Klasse 25 enthaltenen
.Bekleidungsstiicke; Mantel; Hosen; Rdcke; Babywasche; Badeanzlge;
Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hute; Wirkwaren [Bekleidung];
Handschuhe [Bekleidung]; Halstiicher; Huftgurtel; Schlafmasken; Duschhauben”
identisch zu den Waren in Klasse 25 der Widerspruchsmarke 007 057 169, da die
Oberbegriffe ,Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" samtliche
Waren der jungeren Marke umfassen (vgl. im Hinblick auf ,Huftgurtel* EuG, T-
0504/20 — Manou/Manou; vgl. im Hinblick auf ,Schlafmasken” EuG, T-0439/16 —
holyGhost/HOLY, vgl. im Hinblick auf ,Duschhauben” EuG, T-0043/22 — Sanrio

Characters/caractere).

(3) Die ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungssticke" in Klasse
35 der jungeren Marke sind identisch zu den ,Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren wund -geraten, namlich
Bekleidungsstiicke (...)* der Widerspruchsmarke UM 006 586 374.

(4) Enge Ahnlichkeit besteht zwischen ,Bereitstellen eines Online-Marktplatzes flr
Kéaufer und Verkaufer von Waren und Dienstleistungen® in Klasse 35 der jingeren
Marke und ,Zusammenstellung von verschiedenen Waren fir Dritte, um dem
Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, namlich (...) Gber
Internetwebsites zu ermoglichen” (Klasse 35) der Widerspruchsmarke UM 007 957
169. Bei der ,Zusammenstellung von verschiedenen Waren fir Dritte (...)" handelt
es sich der Sache nach um Einzelhandel im Online-Bereich, was von dem
.Bereitstellen eines Online-Marktplatzes (...)* zwar zu unterscheiden ist.
Andererseits ist fir den Endverbraucher nicht immer klar ersichtlich, ob er auf einem

Online-Marktplatz oder in einem Online-Shop einkauft, zumal Betreiber von Online-
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Marktplatzen ihren als Verkdufer auftretenden Kunden oft anbieten, die
Prasentation der Verkaufsangebote zu optimieren.

bb. Waren und Dienstleistungen, bei denen nicht von einer fir die Begrindung einer
Verwechslungsgefahr erforderlichen Identitat oder engen Ahnlichkeit ausgegangen

werden kann:

(1) Die ,Vermietung von Verkaufsstanden“ sowie ,Dienstleistungen einer Im- und
Exportagentur® der jungeren Marke sind allenfalls durchschnittlich ahnlich zu den
diesbeziglich fur eine Ahnlichkeitsbetrachtung am ehesten heranzuziehenden
.Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und
—geraten, namlich (...)* oder ,Zusammenstellung von verschiedenen Waren fir

Dritte (...)* der Widerspruchsmarken.

(2) Eine allenfalls durchschnittliche Ahnlichkeit besteht zwischen den in Klasse 03
von der jingeren Marke umfassten ,Kosmetika; Parfims; Atherische Ole;
Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch fur Korper- und Schonheitspflege;
Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel Wichse]; Schleifstoffe;
Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants fir Menschen oder fur Tiere* zu
den von der Widerspruchsmarke UM 006 586 374 umfassten
Einzelhandelsdienstleistungen wie etwa ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf den Verkauf von [...] Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, [...]
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, [...] Regenschirme, Lederwaren".
Unabhéangig davon, ob ,Schleifstoffe; Zahnputzmittel, Potpourris [Duftstoffe]* der
jungeren Marke von unter die konkret benannten Warenbereiche der
Einzelhandelsdienstleistungen fallen, kann bereits im Hinblick auf die
grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkoérperlichen
Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer kérperlichen Ware
von keinem hoheren als einem durchschnittlichen Ahnlichkeitsgrad zu den
vorgenannten Waren der angegriffenen Marke ausgegangen werden (vgl.
BPatG 30 W (pat) 549/20, Rn. 83 — BEAUTY REBELL).
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(3) Daruber hinaus sind die von der angegriffenen Marke zu Klasse 03
beanspruchten Korperpflegemittel und Kosmetika und die fur die
Widerspruchsmarke UM 007 057 169 in Klasse 25 eingetragenen
Bekleidungswaren nicht als @hnlich anzusehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn.
32 — Coachella). Denn sowohl nach ihrer Art als auch ihrem Verwendungszweck
oder ihrer Nutzung nach sind sie offenkundig verschieden. Auch das Bestehen
eines asthetischen Erganzungsverhdaltnisses zwischen den fraglichen
Produkten genlgt allein nicht, um das Bestehen einer Ahnlichkeit zwischen den
Produkten zu bejahen (EuG GRUR-RR 2007, 347 — TOSCA/TOSCA BLU). Die
standige Ubung der Modebranche, fir andere Produkte Lizenzen zu vergeben,
ist nicht geeignet, eine bestehende (absolute) Warenunahnlichkeit zu
Uberwinden (BGH GRUR 2006, 941 Rn. 12 — TOSCA BLU). Eine derartige
Vertriebspraxis kann lediglich im Grenzbereich der Warenahnlichkeit eine
Verwechslungsgefahr begrinden, wenn es sich um funktionsverwandte
Produkte handelt, bei denen der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer,
sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht (BGH, GRUR 2021, 724
Nr. 49 - PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 20 - ZOOM/ZOOM; GRUR
2006, 941 Rn. 14 — TOSCA BLU). Eine Tatigkeit als Bekleidungshersteller
qualifiziert jedoch in keiner Weise zur Herstellung oder zur Kontrolle der
Herstellung von Kosmetika und/oder Korperpflegeprodukten. Das dort
erworbene Know-how lasst sich auf die Herstellung dieser Waren nicht
Ubertragen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn. 32 — Coachella).
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cc. Es verbleibt daher dabei, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die
im Identitats- bzw. engen Ahnlichkeitsbereich liegenden, im Tenor genannten
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu besorgen ist. Im Ubrigen
fuhrt die schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bei allenfalls
durchschnittlicher Warenahnlichkeit dazu, dass selbst bei klanglicher Identitat der

Vergleichsmarken eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschliel3en ist.

5. Im Ergebnis hat die Beschwerde im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;
Handtaschen; Brieftaschen; Rucksécke; Reisetaschen; Sporttaschen;
Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Mdbelbezuge
aus Leder; Lederschnire; Gehstocke; Regenschirme; Bekleidungsstiicke fur

Haustiere

Klasse 25: Bekleidungssticke; Mantel; Hosen; Rocke; Babywasche;
Badeanziige; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hite; Wirkwaren
[Bekleidung]; Handschuhe  [Bekleidung];  Halstiicher;  Huftgurtel,

Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes fur Kéaufer und Verkaufer
von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstlcke*
Erfolg, nicht jedoch Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen:

.Klasse 03: Kosmetika; Parfums; Atherische Ole; Luftbeduftungsmittel;
Reinigungsmilch  fir Korper- und Schoénheitspflege; Waschmittel;
Reinigungsmittel;  Lederkonservierungsmittel  [Wichse];  Schleifstoffe;
Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants fir Menschen oder flr

Tiere
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Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von

Verkaufsstanden®.

E. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung 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 ausdrtcklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder
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6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker Wagner Weitzel



