BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 47/14 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 4. Dezember 2015

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2010 054 392

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht

Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschliusse der Markenstelle fir Klasse 3 des DPMA vom
18. Juni 2012 und 3. Marz 2014 werden aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke EM 008 774 531 in Bezug auf die
nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen zuriickge-

wiesen worden ist:

Klasse 3: Seifen; Parfimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur
Korper- und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahn-
putzmittel;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels Uber das Internet
in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren;
Dienstleistungen des Grof3handels tber das Internet
in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Dro-
geriewaren, Kosmetikwaren; Einzelhandelsdienst-
leistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den
Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren; Grof3han-
delsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewa-
ren, Kosmetikwaren; Online- oder Katalogversand-
handelsdienstleistungen im Bereich: Drogeriewaren,

Kosmetikwaren.



In Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die Loschung der
angegriffenen Marke 30 2010 054 392 angeordnet.

Grinde

Die am 17. September 2010 angemeldete nachfolgend abgebildete Wort-/Bild-
marke 30 2010 054 392

NY =

ist am 24. November 2010 mit der Beschreibung ,Die Buchstaben NYX in grafisch

verfremdeter Form“ eingetragen worden fir die folgenden Waren und Dienst-

leistungen:

Klasse 3:

Klasse 35:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleif-
mittel; Seifen; Parfiimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Korper-
und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel;

Dienstleistungen des Einzelhandels Uber das Internet in den Berei-
chen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren; Dienst-
leistungen des Grof3handels Uber das Internet in den Bereichen:
Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren; Einzelhandels-
dienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren
und Haushaltswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Tele-
shopping-Sendungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Kosmetikwa-
ren und Haushaltswaren; Grof3handelsdienstleistungen in den Berei-

chen: Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren; Online-



oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Drogerie-

waren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren.

Ursprungliche Inhaberin der angegriffenen Marke war die Items Warenhandels-

ges. mbH, deren Insolvenzverwalter die Marke wahrend des patentamtlichen Ver-

fahrens auf die jetzige Inhaberin und Beschwerdegegnerin Ubertragen hat. Diese

ist in das Verfahren eingetreten.

Gegen die angegriffene Marke ist Widerspruch erhoben worden aus der am

22. Dezember 2009 angemeldeten und am 15. Juni 2010 eingetragenen Gemein-
schaftsmarke EM 8 774 531

NUXE.

Die Widerspruchsmarke geniel3t Schutz fur die nachfolgend genannten Waren der

Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleif-
mittel; Lederkonservierungsmittel (Wichse); Lederkrem; Zahnputz-
mittel; Kosmetika; Parfims; Eau de Toilette; Kdlnischwasser; Kor-
perdeodorants; &atherische Ole; Pflanzenextrakte fiir kosmetische
Zwecke; Seifen, Kdrperreinigungsmilch; Cremes, Gele, Milch, Lotio-
nen, Masken, Pomaden, Puder und kosmetische Hautpflegemittel;
kosmetische Antifaltenpraparate; kosmetische Lippenpflegemittel;
kosmetische Sonnenschutzmittel, kosmetische Praparate zur Haut-
braunung, kosmetische After-Sun-Produkte; kosmetische Schlank-
heitspraparate; Mittel zur Beseitigung von Pickeln; Haarpflegemittel
(Praparate zur Pflege von Haar und Kopfhaut); Badezusatze, kos-
metische; Schmink- und Abschminkmittel; Rasiermittel und After-
Shave-Mittel; mit kosmetischen Lotionen getrankte Tucher und
Wischticher; Baumwolle fir kosmetische Zwecke; Wattestabchen fir



kosmetische Zwecke; Abschminkpads; Weihrauch; Duftwasser;
Raumparfums; Duftstoffe fur die Wéasche,;

Klasse 44: Medizinische Dienste; Krankenhausdienstleistungen; veterinarmedi-
zinische Dienste; Dienstleistungen von Genesungs- oder Erholungs-
heimen, medizinisch betreute Einrichtungen; Dienstleistungen eines
Optikers; Gesundheits- und Schonheitspflege fur Menschen oder
Tiere, Massagen, Schonheitssalons, Pflegedienstleistungen (Sau-
nas), Wellnesseinrichtungen (Koérper- und Schodnheitspflege), Leis-
tungen der Balneotherapie, Physiotherapie und Aromatherapie;
Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft;
Tierzucht; Gartenarbeiten, Leistungen eines Garten- und Land-

schaftspflegers und eines Baumschulgartners.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 3
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss
vom 18. Juni 2012 zurlickgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr fehle.
Ausgehend von teilweise identischen Waren und Dienstleistungen sowie durch-
schnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene
Marke einen ausreichenden Zeichenabstand ein. Eine relevante Ahnlichkeit der
Vergleichszeichen sei auch in klanglicher Hinsicht zu verneinen, da die angegrif-
fene Marke entweder als Buchstabenkombination oder als einsilbige Einwort-
marke, die Widerspruchsmarke demgegenuber zweisilbig ,Nu-xe“, mit der Vokal-
folge u — e, ausgesprochen werde.

Die gegen diesen Erstbeschluss gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist
mit Beschluss vom 3. Marz 2014 zuriickgewiesen worden. Die Erinnerungspruferin
ist ebenfalls von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und nicht von einer
durch Bekanntheit gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ausgegangen. Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich hat sie ldentitat in Be-
zug auf die fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 3 ange-
nommen, hinsichtlich der fur die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistun-

gen der Klasse 35 hat sie teilweise eine entfernte Ahnlichkeit zu bestimmten



Dienstleistungen der Klasse 44 bejaht und im Ubrigen jegliche Waren- bzw.
Dienstleistungséahnlichkeit verneint.

Da die Art der Wortbildung der Widerspruchsmarke eine franzésische Aussprache
nicht nahelege und der Verkehr deren franzésische Herkunft nicht erkennen kdn-
ne, sei, so die Erinnerungspriferin, von einer ,deutschen“ Aussprache des Wi-
derspruchszeichens (,NUXE®, also: ,NU-KSE®) auszugehen; eine klangliche Ahn-
lichkeit zwischen den Vergleichszeichen kénne vor diesem Hintergrund nicht fest-
gestellt werden. Selbst in Bezug auf identische Waren lage daher keine Ver-

wechslungsgefahr vor.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die Vergleichszeichen klanglich fast identisch seien,
denn ein erheblicher Teil des Verkehrs werde die Widerspruchsmarke, die ihm in
der konkreten Aufmachung und auf den konkreten Verpackungen mit einer Viel-
zahl franzésischsprachiger Angaben begegne, ,Nix“ und damit genau so wie die
angegriffene Marke aussprechen. Ferner liege in bildlicher Hinsicht eine Ahnlich-
keit der Vergleichszeichen vor.

Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich sei zu beriicksichtigen, dass auch zwi-
schen den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen
der Klasse 35 der angegriffenen Marke eine enge Ahnlichkeit bestehe. Die Wider-
spruchsmarke verfige des Weiteren (ber eine kraft intensiver Benut-
zung - insbesondere in Frankreich, aber auch in Deutschland - erhéhte Kenn-

zeichnungskratft.

Die Widersprechende beantragt,

die BeschlUsse der der Markenstelle fur Klasse 3 des DPMA vom
18. Juni 2012 und 3. Mérz 2014 aufzuheben und wegen des Wi-
derspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 8 774 531 die L6-
schung der angegriffenen Marke 30 2010 054 392 anzuordnen.



Im Nachgang zur mundlichen Verhandlung hat sie den Widerspruch mit Schreiben
vom 27. Oktober 2015 und vom 3. November 2015 zurtickgenommen, soweit er
sich gegen die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen

Marke gerichtet hat:

Klasse 3: ~ Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier, Fettentfernungs- und Schleif-
mittel

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels Uber das Internet in den Berei-
chen: Haushaltswaren; Dienstleistungen des Grol3handels Uber das
Internet in den Bereichen: Haushaltswaren; Einzelhandelsdienst-
leistungen in den Bereichen: Haushaltswaren; Einzelhandelsdienst-
leistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Haus-
haltswaren; Grof3handelsdienstleistungen in den Bereichen: Haus-
haltswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im

Bereich: Haushaltswaren.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr hier nicht vorliege. Die
Markeninhaberin verweist auf entsprechende Entscheidungen des Oberlandesge-
richts Wien (Beschluss vom 16. Marz 2015, Az. 34 R 10/15p) und der
5. Beschwerdekammer des HABM (Entscheidung vom 8. April 2014, Az.
R 1575/2013-5).

Die Widerspruchsmarke sei ein Phantasiewort, bei dem fir das deutsche Publi-
kum nicht erkennbar sei, ob es sich um ein franzdsisches Wort handele. Denn die
Widerspruchsmarke weise keine spezifischen Merkmale auf, die eine franzésische
Aussprache nahelegen koénnten, oder Buchstabenfolgen, die der deutsche Ver-
kehr typischerweise mit einer franzdsischen Aussprache in Verbindung bringe,

oder die in sonstiger Form an franzésische Fremdworter erinnern wirden. Insbe-



sondere liege auch keine Assoziation mit der Wortfolge ,de luxe“ nahe. Zweifel an
der Aussprache gingen zu Lasten der insoweit aus Sicht der Markeninhaberin be-
weisbelasteten Widersprechenden. Vorsorglich bietet die Markeninhaberin flr den
Umstand, dass der inlandische Verkehr bzw. ein relevanter Teil des inlandischen
Verkehrs die Widerspruchsmarke nicht in franzdsischer Form als ,nicks®, sondern
in deutscher Form als ,nuk-se”“ ausspreche, eine Beweiserhebung mittels einer
Verkehrsbefragung an.

In diesem Zusammenhang regt die Markeninhaberin gegebenenfalls die Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, unter welchen Umstanden im Wi-
derspruchsverfahren eine Verkehrsbefragung im Rahmen der Untersuchungsma-
xime einzuholen sei.

Die Markeninhaberin ist weiter der Ansicht, dass die konkreten Aufmachungen der
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte — wie von der Widerspre-
chenden eingereicht - im Widerspruchsverfahren zur Beurteilung der (abstrakten)
Kollisionslage unerheblich seien. Selbst bei einer unterstellten franzdsischsprachi-
gen Aussprache der Widerspruchsmarke wiirden klangliche Ahnlichkeiten durch
die schriftbildlichen Unterschiede neutralisiert. In schriftbildlicher Hinsicht sei die
konkret eingetragene, grafisch gestaltete Form der angegriffenen Marke mal3ge-
bend, die sich deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheide. Beim Zeichen-
vergleich sei ferner zu beriicksichtigen, dass der Verkehr die angegriffene Marke
als Kombination dreier Grof3buchstaben erkennen und entsprechend aussprechen
werde. Die konkrete schriftbildliche Form der Widerspruchsmarke lasse es dem-
gegenuber als fernliegend erscheinen, dass der Verkehr die angegriffene Marke
als Ein-Wort-Bezeichnung ausspreche.

Im Rahmen des Waren- und Dienstleistungsvergleichs sei die Auffassung der Er-
innerungspruferin zu teilen, dass in Bezug auf die in der Klasse 35 streitigen
Dienstleistungen keine Ahnlichkeit vorliege.

Schlie3lich ist die Markeninhaberin der Ansicht, die Widersprechende kénne sich
nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke berufen.
Eine Bekanntheit auRerhalb des inlandischen Kollisionsgebietes sei nicht zu be-



ricksichtigen; bei einer gegenteiligen Ansicht des Senats regt die Markeninhabe-

rin ein Vorabentscheidungsersuchen zum EuGH an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschliisse der Mar-

kenstelle, die Schriftsatze der Beteiligten und den tbrigen Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, insbesondere statthaft sowie
form- und fristgerecht eingelegt, 8 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG. Sie hat auch
in der Sache Erfolg. Soweit der Widerspruch nicht zuriickgenommen wurde und
Uber diesen daher noch zu entscheiden war, besteht zwischen den Vergleichs-
marken Verwechslungsgefahr gemaf3 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §125 b
Nr. 1 MarkenG, so dass in Bezug auf die noch streitgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen die Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen war, 88 43
Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nach der standigen Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofs als
auch des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sin-
ne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstande
des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH GRUR Int. 2010, 857,
Tz. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure). Dabei
ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der Wa-
ren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der Kenn-
zeichnungskraft der prioritatsélteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen ho-
heren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH
GRUR 2013, 833, Tz. 30 - Culinaria/Villa Culinaria;, BGH GRUR 2013, 833,
Tz. 12 - Pantohexal;, BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; BGH GRUR
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2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR 2010, 235 Tz. 15 — AIDA/AIDU;
BGH GRUR 2008, 258, Tz. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

1.

In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, fir die die Widerspruchs-
marke geschitzt ist, und die noch streitgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen, fir die die angegriffene Marke eingetragen ist, ist teil-

weise von ldentitat, teilweise von Ahnlichkeit auszugehen.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen
kommt es darauf an, ob diese unter Bertcksichtigung aller erheblichen Fak-
toren, die ihr Verhéaltnis zueinander kennzeichnen — insbesondere ihrer Be-
schaffenheit, ihrer regelmagigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafiigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, ihnrem Verwendungszweck und ihrer Nut-
zung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander kon-
kurrierende oder einander ergéanzende Produkte und Leistungen und ande-
rer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge
Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Mei-
nung sein konnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (vgl. z.B. EuGH GRUR 2006, 582,
Tz.85 - VITAFRUIT, BGH GRUR 2009, 484, Tz.25 — Metrobus; BGH
GRUR 2015, 16, Tz. 16 — ZOOM; Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.
2015, 8 9, Rn. 59 m. w. N.).

a) Hinsichtlich der streitgegenstandlichen Waren der Klasse 3 der angegrif-
fenen Marke liegt Warenidentitat vor. Die angegriffene Marke ist in der
Klasse 3 — soweit hier noch beschwerdegegenstandlich - fur die Waren
,Seifen; Parfumeriewaren, &atherische Ole, Mittel zur Kdérper- und
Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel“ eingetragen, wahrend
die Widerspruchsmarke eingetragen ist fur identische Waren, namlich
... Zahnputzmittel; Kosmetika; Parfums; Eau de Toilette; Kdlnischwas-

ser; Korperdeodorants; atherische Ole; ... Seifen, Kdrperreinigungs-



b)
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milch; Cremes, Gele, Milch, Lotionen, Masken, Pomaden, Puder und
kosmetische Hautpflegemittel; kosmetische Antifaltenpréaparate; kosme-
tische Lippenpflegemittel; kosmetische Sonnenschutzmittel, kosmeti-
sche Praparate zur Hautbrdunung, kosmetische After-Sun-Produkte; ...
Mittel zur Beseitigung von Pickeln; Haarpflegemittel (Praparate zur Pfle-
ge von Haar und Kopfhaut); ...“ Insbesondere fallen die ,Parfums, Eau
de Toilette* unter den Oberbegriff ,Parfimeriewaren® der angegriffenen
Marke und beispielsweise die genannten Cremes, Lotionen, Masken,
Haarpflegemittel etc. unter den weiten Oberbegriff der ,Mittel zur Kor-
per- und Schonheitspflege®, fur die die angegriffene Marke eingetragen

wurde.

Zwischen den noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der
Klasse 35, fur die die prioritatsjingere Marke eingetragen ist, und den
Waren der Klasse 3, fur die die Widerspruchsmarke Schutz geniel3t, be-

steht eine jedenfalls geringe Ahnlichkeit.

Fur die Bejahung einer Ahnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienst-
leistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich
die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die
angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhaltnisses an-
nehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Un-
ternehmen (BGH GRUR 2014, 378, Tz. 39 — OTTO CAP m. w. N.). Die
Tatsache, dass Handelsmarken, also Warenmarken in der Hand von
Handelsunternehmen, seit Jahren ,auf dem Vormarsch® sind, fihrt zu
einer Gewodhnung des Verkehrs an ein Nebeneinander von Hersteller-,
Handels- und Handelsdienstleistungsmarken und zu der Annahme, dass
das Handelsunternehmen héufig nicht nur die Verantwortung fir die
Einzelhandelsdienstleistungen, sondern auch eine Produktverant-
wortung Ubernimmt; vor diesem Hintergrund kann zwischen den Waren

und den Einzelhandelsdienstleistungen, die identische Waren zum Ge-
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genstand haben, je nach Handelssektor und Zuschnitt eine geringe bis
mittlere Ahnlichkeit angenommen werden (Blscher / Dittmer / Schiwy:
Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 14 MarkenG, Rn. 234).
Dementsprechend ist flir den Bereich der Bekleidung fir das Verhaltnis
zwischen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienst-
leistungen Ahnlichkeit bejaht worden, da groRe Handelshauser in die-
sem Warensektor haufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Wa-
ren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH GRUR 2014, 378,
Tz.39 - OTTO CAP).

Entsprechendes gilt fir die vorliegende Konstellation. Die Grof3- und
Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 beziehen sich auf Droge-
riewaren und Kosmetikwaren, fur die auch die Widerspruchsmarke
Schutz geniel3t. Es ist allgemein tblich und bekannt, dass grof3e Han-
delsketten im einschlagigen Warenbereich der Drogerie- und Kosmetik-
waren neben fremden Waren auch eigene ,Hausmarken“ im Angebot
haben (vgl. die in der mundlichen Verhandlung den Vertretern der Betei-
ligten Ubergebenen Anlagen: Anlagel zum Protokoll vom
27. Oktober 2015 bzgl. ... Pflanzenkosmetik®, Anlage 2 zum Proto-

koll hinsichtlich der ,,... Lebens-Qualitatsmarken® mit dem

...-Logo, sowie Anlage 3 mit Abbildungen der mit dem ,,...

Logo“ gekennzeichneten Waren). Vor diesem Hintergrund liegt es nahe,
dass die angesprochenen Verkehrskreise zu dem Schluss kommen,
dass Waren wie Parfums, Haarpflegemittel etc. und beispielsweise
Dienstleistungen des Einzelhandels tUber das Internet in den Bereichen
Drogeriewaren und Kosmetikwaren aus dem gleichen Unternehmen
stammen bzw. von organisatorisch oder wirtschaftlich verbundenen Un-
ternehmen erbracht werden. Dann aber ist jedenfalls von einer zu-
mindest geringen Ahnlichkeit der beschwerdegegenstandlichen Dienst-
leistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke zu den Waren der

Klasse 3 der Widerspruchsmarke auszugehen, nicht aber von weit un-
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terdurchschnittlicher Ahnlichkeit oder gar von Unéahnlichkeit. Ob ande-
rerseits hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen nicht nur von ei-
ner unterdurchschnittlichen, sondern von einer normalen Ahnlichkeit
auszugehen ist, kann dahingestellt bleiben, da bei jedenfalls schon un-
terdurchschnittlicher Ahnlichkeit das Vorliegen einer Verwechslungsge-
fahr zu bejahen ist (s. u. Ziff. 3.).

2. Die Widerspruchsmarke verfuigt Uber eine originar durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft.
Es kann offen bleiben, ob von einer kraft Benutzung gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft oder von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen ist, da die Gesamtabwégung auch bei
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der prioritdtsélteren Gemein-
schaftsmarke zur Annahme einer Verwechslungsgefahr gem. 89 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG flhrt (s. u. Ziff. 3.c)).
Folglich besteht kein Anlass fur das von der Markeninhaberin angeregte
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu der Frage, ob eine Be-
kanntheit auferhalb des inlandischen Kollisionsgebietes bertcksichtigt

werden darf.

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen
Gesamtabwagung halt die angegriffene Marke mit Blick auf die vorge-
nannten Umstande den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke hin-

sichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen nicht ein.

Eine fur das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenahn-
lichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht be-
stehen, wobei es fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmaflig
ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer
dieser Kategorien ausreichende Ubereinstinmungen festzustellen sind
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, 89, Rn. 254 m. w. N.).
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Dabei sind grundsatzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenlberzu-
stellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt,
ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu
unterziehen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, 8 9, Rn. 237

m. w. N.).

a) Vorliegend sind die Zeichen als klanglich identisch zu erachten.

Bei der Ahnlichkeitsprifung von Marken in klanglicher Hinsicht sind die
dem Sprachgefihl entsprechenden und im Bereich des Wahrscheinli-
chen liegenden Mdglichkeiten der Aussprache und Betonung zu be-
achten, wobei zu bertcksichtigen ist, inwieweit auf dem jeweiligen Ge-
biet der Waren und Dienstleistungen fremdsprachige Betonungen oder
eine fremdsprachige Aussprache naheliegen (Strobele/Hacker, Marken-
gesetz, 11. Aufl. 2015, 8 9 Rn. 274, 275).

aa) Dabei ist in Bezug auf die angegriffene Marke davon auszugehen,
dass der angesprochene Verkehr das angegriffene Zeichen eher als ein
Wort ausspricht, und zwar in der Artikulation ,Ntcks“. Demgegenuber
erscheint eine Artikulation mit Einzelbuchstaben, d. h. mit englischer
oder deutscher Aussprache der Einzelbuchstaben N, Y, X, wenig wahr-
scheinlich, da es keine Hinweise auf eine solche ,Einzelaussprache”
gibt (wie beispielsweise Punkte zwischen den Buchstaben) und sich
,Nyx“ als Wort gut aussprechen lasst.

Des Weiteren ist von einer Aussprache des Buchstabens ,y“ als ,U" als
einer jedenfalls ohne weiteres im Bereich des Wahrscheinlichen liegen-
den Moglichkeit auszugehen. Anders als von der Beschwerdegegnerin
ausgefuhrt, liegt insoweit kein ,Fehlen eines Vokals® vor, das zu einer
Aussprache der Einzelbuchstaben veranlassen konnte. Der Buchstabe

.y wird im Deutschen oftmals als ,U“ ausgesprochen (z. B. in den Wor-
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tern ,Typ“, LAsyl‘, ,Xylophon® teilweise auch in Bezeichnungen wie
SSYIt).

Demzufolge ist die Aussprache ,Nicks” in Bezug auf die angegriffene
Marke eine ohne Weiteres wahrscheinliche, ja naheliegende Variante.
bb) Weiter ist davon auszugehen, dass auch eine Aussprache der Wi-
derspruchsmarke als ,Nucks® im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegt.
Dies ist die im Franzdsischen zutreffende Aussprache. Bei der Beurtei-
lung der Aussprache der Widerspruchsmarke durch den angesproche-
nen (inlandischen) Verkehr ist in diesem Zusammenhang zwar die kon-
krete Benutzungsform der Widerspruchsmarke — bei der neben dem
Zeichen ,NUXE"® regelméaRig franzésische bzw. auf Frankreich hindeu-
tende Zusatze wie beispielsweise die Angabe ,Paris“ erfolgen — aul3er
Betracht zu lassen. Vielmehr ist auf die registrierte Form der zu verglei-
chenden Marken abzustellen (Strébele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.
2015, § 9 Rn. 216).

Aber auch bei Zugrundelegung der registrierten Form ist die Aussprache
,Niicks* eine wahrscheinliche und damit fir den Ahnlichkeitsvergleich
relevante Aussprachemaglichkeit.

Gerade im Bereich der Kosmetika, der Mittel zur Korper- und Schon-
heitspflege und der Parfimeriewaren - also der hier relevanten Waren
der Klasse 3, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen ist und in Be-
zug auf die oben eine Identitat bzw. eine Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen bejaht wurde, - sind franzdsische Produkte und Firmen
auch auf dem inlandischen Markt allgemein sehr préasent (z. B. L’Oréal,
Lancome etc.). Zudem legt die Wortbildung der Widerspruchsmarke ei-
ne franzdsische Aussprache nahe — auch wenn keine typische franzo-
sische Schreibweise beispielsweise mit Akzent vorliegt —, da der Phan-
tasiebegriff ,NUXE" eine Anlehnung an den Begriff ,luxe“ erkennen
lasst, zumal gerade in diesem Warenbereich haufig Produkte ,de luxe®
(ausgesprochen ,de lucks®) angeboten werden (verbreitet ist beispiels-

weise die Bezeichnung héherwertiger Seifen mit ,Savon de luxe®).
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cc) Somit stellt die Aussprache ,Nucks® sowohl bei der angegriffenen
Marke als auch bei der Widerspruchsmarke jedenfalls eine der im Be-
reich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachevarianten dar.

Dies kann der Senat, dessen Mitglieder selber zu den angesprochenen
Verkehrskreisen gehodren, aus eigener Sachkunde beurteilen. Daher
bedarf es auch keines demoskopischen Gutachtens bzw. einer Ver-
kehrsbefragung, um das Verstandnis des Verkehrs zu ermitteln; ein sol-
ches ware nur dann erforderlich, wenn das Gericht aufgrund der allge-
meinen Lebenserfahrung nicht zu einem Ergebnis zu gelangen vermag
(vgl. zum UWG BGH GRUR 2004, 244 — Marktfihrerschaft m. w. N.;
BGH GRUR 2004, 239 — DONLINE; siehe i. U. Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 241). Dies ist jedoch, wie ausgefuhrt,
vorliegend nicht der Fall.

Da keine Zweifel hinsichtlich der Aussprache der Widerspruchsmarke
verbleiben, kommt es auf die von der Markeninhaberin aufgeworfene
Frage der Feststellungslast nicht weiter an.

dd) In klanglicher Hinsicht sind die angegriffene Marke und die Wider-
spruchsmarke nach alledem als identisch zu erachten.

Diese klangliche Ubereinstimmung ist des Weiteren im vorliegenden
Warenzusammenhang relevant. Auch wenn beispielsweise Kosmetika
und Parfumeriewaren zumeist ,auf Sicht“ gekauft werden, so ist dane-
ben jedenfalls auch von mundlichen Nachfragen, Empfehlungen oder
Bestellungen auszugehen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 255). Entsprechendes gilt auch fur die hier ge-
genstandlichen Dienstleistungen der Klasse 35.

Auf die in Bezug auf Gemeinschaftsmarken ergangene Rechtspre-
chung, nach der sich die klanglichen, (schrift-) bildlichen und begriffli-
chen Aspekte der Ahnlichkeit gegenseitig neutralisieren kénnen (EuG
GRUR Int. 2007, 593, Tz. 53 — Respicur; Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 11. Aufl. 2015, 8 9 Rn. 255), kommt es hier nicht weiter an.
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Nach der hier mafl3geblichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kommt eine solche ,Neutralisierung® nur fur den - eher seltenen - Aus-
nahmefall in Betracht, dass eine klangliche Verwechselbarkeit durch ei-
nen eindeutigen und sofort erfassbaren Sinngehalt ausgeraumt werden
kann (BGH GRUR 1992, 130 - Bally/BALL; Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 11. Aufl. 2015, 8 9 Rn. 256). Dies ist hier aber nicht der Fall. So-
wohl bei dem angegriffenen Zeichen als auch bei der Widerspruchs-
marke handelt es sich um Phantasieworte, die keinen eindeutigen und

sofort erfassbaren, unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen.

Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwagung ist unter Berilicksichtigung
der klanglichen Identitat und einer durchschnittichen Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die streitgegenstandlichen
Waren der Klasse 3, hinsichtlich derer Warenidentitat vorliegt, von einer
Verwechslungsgefahr auszugehen. Aber auch in Bezug auf die be-
schwerdegegenstandlichen Gro3- und Einzelhandelsdienstleistungen
der Klasse 35, bei denen eine zwar lediglich geringe, aber im Rahmen
der Abwagung doch als relevant zu erachtende Ahnlichkeit zu den Wa-
ren der Klasse 3, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, be-
steht, ist im Hinblick auf die Ubrigen maf3geblichen Kriterien, insbeson-
dere die klangliche Identitat der Vergleichszeichen, im Rahmen der ge-
botenen Gesamtabwagung eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.
Anders lage es nur dann, wenn die streitgegenstandlichen Dienst-
leistungen als unéhnlich anzusehen waren, da bei einem derart deutli-
chen Waren- bzw. Dienstleistungsabstand das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr selbst bei identischen Zeichen verneint werden kann
(BGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 — Metrobus; BGH GRUR 2014, 378,
Tz.38 - OTTO CAP). Dies ist hier aber nicht der Fall. Auf die obigen

Ausfiihrungen unter Ziff. 1.b) wird verwiesen.



-18 -

d) Auch soweit die Markeninhaberin auf Entscheidungen der
5. Beschwerdekammer des HABM (Entscheidung vom 8. April 2014, Az.
R 1575/2013-5) und des Oberlandesgerichts Wien (Beschluss vom
16. Marz 2015, Az. 34 R 10/15p) verweist, andert die dortige Vernei-
nung der Verwechslungsgefahr nichts an der dargelegten Beurteilung
durch den Senat. Nur der Vollstandigkeit halber sei in Bezug auf die
Entscheidung der 5. Beschwerdekammer des HABM angemerkt, dass
die Beschwerdekammer darauf abstellt, dass die angegriffene Marke
NYX nach franzdsischen Ausspracheregeln als ,nicks® auszusprechen
sei, so dass im franzdsischsprachigen Raum zur Widerspruchsmarke
zwar eine klangliche Ahnlichkeit, aber keine klangliche Identitat anzu-
nehmen sei (Tz. 44 der Entscheidung des HABM). Demgegenuber stellt
im Deutschen — wie dargelegt — ,Nucks" eine wahrscheinliche Ausspra-

chemaglichkeit dar.

4. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen, da weder eine Rechtsfrage
von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden ist, § 83 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs er-
fordert, 8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Insbesondere ist anerkannt, dass eine
Verkehrsbefragung zum Verstandnis des Verkehrs nur erforderlich ist,
wenn die entscheidenden Richter dieses nicht aus eigener Sachkunde bzw.

aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung beurteilen konnen.

5. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden auf einen der Beteiligten ist
nicht veranlasst, 8 71 Abs. 1 MarkenG.
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Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Schmid Lachenmayr-Nikolaou
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