BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 043 864.9

BPatG 152
08.05



hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 2. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante,

den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

FRUTTA PUR

ist am 9. Juli 2008 angemeldet und am 10. Februar 2009 unter der Nummer
30 2008 043 864 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefuhrte Register fur die Waren

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, kon-
serviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiuse; Gallerten
(Gelees), Konfitiren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Spei-

sedle und -fette.

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel;
Mehle und Getreidepraparate einschliel3lich Zerealienriegel; Brot,
feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Fillung
sowie alle Ubrigen Schokoladewaren, Bonbons, Fruchtgummi, Kau-

gummi (ausgenommen fur medizinische Zwecke) und andere Zucker-



waren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf,
Essig, Saucen (Wurzmittel), Gewurze, Kihleis.

Klasse 32: Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtséfte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken

eingetragen worden. Die Verdffentlichung erfolgte am 13. Marz 2009.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 13. Oktober 1992 fur die

Waren

(ungruppiert) Alkoholfreie Getranke, namlich Mineral- und/oder
kohlensaurehaltige Wasser, Fruchtsafte, Fruchtsaftgetranke,
Fruchtnektare, Fruchtgetranke, Limonaden, Brausen, Bitter- und
Colagetranke, Gemusesafte und andere unter Verwendung von
Gemduse hergestellte alkoholfreie Getréanke;, frisches, getrockne-
tes, eingemachtes und konserviertes Obst; Marmeladen, Konfitl-
ren, Fruchtgelees; Fruchtsirupe, Gemisegelees, Cremes aus
Frichten oder Gemise als Brotaufstrich; Gemusekonzentrate,
Fruchtessig, Tee; samtliche Waren auch als diatetische Erzeug-

nisse fur medizinische und nichtmedizinische Zwecke

eingetragenen Wortmarke 2 022 181

Fructa

am 10. Juni 2009 Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat im patentamtlichen Verfahren mit Schriftsatz vom

14. Dezember 2009 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widerspre-



chende erklarte daraufhin, fur den Vergleich sei auf Seiten der Widersprechenden
nur noch auf die Waren ,Fruchtsafte, Fruchtnektare und Gemusenektare® sowie
auf Seiten der jingeren Marke nur noch auf ,alkoholfreie Getranke, Fruchtge-

tranke und Fruchtsafte” abzustellen.

Mit Beschluss vom 5. April 2012 hat die mit einer Beamtin des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 29 des DPMA den Widerspruch nach
88 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mangels Verwechslungs-
gefahr zurtickgewiesen. Ausgehend von einer kennzeichnungsschwachen Wider-
spruchsmarke sowie von teils hochgradig ahnlichen bis identischen Waren gentige
ein mittlerer Abstand zwischen den Zeichen, um eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr zu verhindern. Diesen Abstand halte die jingere Marke ein. Der
Gesamteindruck der jungeren Marke werde nicht durch ,Frutta“ gepragt, so dass
sich die Vergleichszeichen durch das Wort ,pur” in der jingeren Marke deutlich
voneinander unterschieden. Eine Entscheidung Uber die Benutzungslage kénne

daher dahingestellt bleiben.

Die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle fur Klasse 29 mit Erinne-
rungsbeschluss vom 29. Januar 2014 zurlickgewiesen. Zur Begrindung ist aus-
gefuhrt, der Widerspruch sei bereits deshalb nicht begriindet, weil die Benutzung
der Widerspruchsmarke in den beiden relevanten Zeitraumen nicht glaubhaft ge-
macht worden sei. Die Nichtbenutzungseinrede erstrecke sich mangels Differen-
zierung auf beide Benutzungszeitraume des 8 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Mar-
kenG. Da die am 13. Oktober 1992 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
13. Marz 2009 bereits funf Jahre eingetragen war, habe die Widersprechende
nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke fiir den Zeitraum innerhalb der letzten funf Jahre vor der Veréffent-
lichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaub-
haft zu machen, na&mlich fur die Zeit von Marz 2004 bis Marz 2009. Zudem be-

durfe es der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung fir die letzten



funf Jahre vor der Entscheidung tber den Widerspruch, 8 43 Abs. 1 Satz 2 Mar-
kenG, mithin fr den Zeitraum von Januar 2009 bis Januar 2014. Der Vortrag und
die zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen - die eidesstattliche Versiche-
rung, die Verpackungszuschnitte und die Rechnungen - bezégen sich auf die
Jahre 2006 bis 2008 und damit allenfalls auf den gemafd § 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-
kenG relevanten Zeitraum 2004 bis 2009. Fur die Folgejahre fehlten jeder sub-
stantiierte Vortrag und jede Glaubhaftmachung. Die Erinnerungspruferin sei nicht
verpflichtet gewesen, auf diesen Mangel hinzuweisen. Somit sei das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr nach 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 MarkenG mangels
berucksichtigungsfahiger Waren nicht zu prifen gewesen (8 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG).

Hiergegen richtet sich die am 19. Februar 2014 erhobene Beschwerde der Wider-
sprechenden.

Zur Begrundung fihrt sie aus, die rechtserhaltende Benutzung fir den Zeitraum
nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sei im Verfahren vor dem DPMA ausreichend
glaubhaft gemacht worden. Dass die dem DPMA vorgelegte eidesstattliche Versi-
cherung vom 19. Mai 2010 ursprunglich ,zur Vorlage an das Harmonisierungsamt
fur den Binnenmarkt der Europaischen Gemeinschaft® gedacht gewesen sei, sei
nicht entscheidungserheblich. Zur Vervollstandigung hat die Beschwerdefiihrerin
eine an das Bundespatentgericht adressierte, im Ubrigen wortgleiche neue eides-
stattliche Versicherung vom 17. Februar 2015 vorgelegt. Fir den Zeitraum nach
8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat sie eine weitere eidesstattliche Versicherung vom
12. Méarz 2015 sowie Rechnungskopien aus den Jahren 2011 bis 2013 einge-
reicht. Diese belegten, dass die Widerspruchsmarke durchgehend bis zum Jahr
2013 fur in Deutschland hergestellten und in Frankreich durch Auchan France
vertriebenen Mulitivitaminnektar benutzt worden sei. Die Glaubhaftmachung der
Benutzung im Beschwerdeverfahren sei nicht verspatet, da die Glaubhaftmachung
keiner gesetzlichen Aussschlussfrist unterliege. Zur Verwechslungsgefahr tragt die

Beschwerdefihrerin vor, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke spiele



nur im Rahmen der Zeichenahnlichkeit eine Rolle, so dass bei identischen Waren
ein maximaler Abstand erforderlich sei, den die jingere Marke nicht einhalte. Da
,Pur eine glatt beschreibende Angabe sei, werde die Marke durch den Bestandteil
,Frutta® nicht nur gepragt, sondern ,Frutta“ sei das alleinige markenméaRige Ele-
ment der Wortkombination ,Frutta Pur®. Es stinden sich also die hochgradig &hn-
lichen Woérter ,Frutta“ und ,Fructa“ gegenuber.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr sei nach § 71 Abs. 3 MarkenG veran-
lasst. Unter Beachtung der Verfahrensékonomie hatte die Erinnerungspruferin die
Sache materiell entscheiden missen. Das Beschwerdeverfahren sei nur deshalb
erforderlich geworden, weil die Erinnerungspruferin eine Entscheidung zur Ver-
wechslungsgefahr vermieden habe, obwohl es absehbar gewesen sei, dass der

Widersprechenden die Glaubhaftmachung der Benutzung gelingen wirde.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt sinngeman

1. die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 29, vom 5. April2012 und vom
29. Januar 2014 aufzuheben und die Léschung der Marke
30 2008 043 864 anzuordnen.

2. Die Beschwerdegebuhr zurtickzuzahlen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemal,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie ist der Auffassung, die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchs-
marke fur den Zeitraum 2009 bis 2014 im Beschwerdeverfahren sei als verspatet
im Sinne des 8§ 296 Abs. 2 ZPO einzuordnen. Dieses verspatete Vorbringen ver-

stol3e gegen den Beibringungsgrundsatz und bertcksichtige nicht hinreichend die

Prozessforderungspflicht gemar 8§ 282, 296 ZPO. Weiterhin wird vorgetragen, es



bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen ,FRUTTA PUR®* und ,Fructa®“. Es
sei bei der jungeren Marke auf den Gesamtbegriff ,FRUTTA PUR abzustellen, nur
dieser werde vom Verbraucher erfasst. Eine Verkirzung auf ,FRUTTA"® sei nicht
vertretbar. Unabhangig davon, ob der Bestandteil ,pur” beschreibend sei, sei er in
jeden Falle geeignet, zu besonderen ldentifizierung der Gesamtmarke beizutra-
gen. Selbst wenn man nur auf den Bestandteil ,Frutta“ abstellen wolle, sei mit der
Rechsprechung des BPatG zu FRUUTA/Fructa (BPatG 26 W (pat) 83/08) eine

Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Da die Beschwerdefthrerin den Antrag auf muindliche Verhandlung zuriickge-
nommen hat und der Senat eine mindliche Verhandlung nicht fur erforderlich er-

achtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (8 69 MarkenG).

1.
Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der

Sache keinen Erfolg.

Zwischen den sich gegeniberstehenden Marken kann keine markenrechtlich rele-
vante Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG festgestellt werden.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
paischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH GRUR 2013,
923, Nr.34 - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015,



176, Nr.9 —ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr.9 — DESPERADOS/DES-
PERAAO; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von mal3geblicher
Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehen-
den Marken sowie der von diesen erfassten Waren und/oder Dienstleistungen.
DarUber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon ab-
hangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine
gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2015, 176, Nr. 9 — ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 — DESPERA-
DOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 — REAL-Chips).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2009
im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG zu
benennen, so dass die Einrede beide Zeitraume umfasst (Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 8§ 43 Rdnr. 26 m. w. N).

Die Einrede der Benutzung ist jeweils zuldssig, nachdem die funfjahrige Benut-
zungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit ihrer Eintragung am
30. Oktober 1992 zu laufen begonnen hat, vor der Veréffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke am 13. Marz 2009 endete (8 43 Abs. 1 S. 1 und 2 Mar-
kenG).

Der Widersprechenden oblag es daher, glaubhaft zu machen, dass die Wider-
spruchsmarke innerhalb von funf Jahren vor der Veroffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke, d. h. vom 13. Mérz 2004 bis 13. Marz 2009 (8§ 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG) sowie innerhalb der letzten funf Jahre vor der Entscheidung tber
den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von 2. August 2011 bis
2. August 2016 (8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) gemaf § 26 MarkenG benutzt wor-

den ist.



Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion —
die Ursprungsidentitat der Waren, fur die sie eingetragen ist, zu garantieren — be-
nutzt wird, um fir diese Waren einen Absatzmarkt zu erschlieRen oder zu sichern
(EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 -
Duff Beer). Nach der européischen Spruchpraxis erfordert eine ernsthaft Benut-
zung, dass die Marke ,tatsachlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf
dem Markt prasent ist* (EuGH a. a. O. — Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRID-
GE]). Dabei ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke anhand samtlicher
Tatsachen und Umstande zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung
der Marke im Geschéftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere
der Umfang und die Haufigkeit der Benutzung (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rd-
nr. 72 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziarias/HABM [BAINBRIDGE]; BGH,
GRUR 2010, 729 Rdnr. 15 - MIXI; GRUR 2012, 832 Rdnr. 49 - ZAPPA). Die
Frage, ob eine Benutzung mengenmallig hinreichend ist, um Marktanteile fur die
durch die Marke geschutzten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hin-
zuzugewinnen, hangt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung
ab (vgl. EuGH a. a. O. - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH a. a. O. -
ZAPPA).

Nach diesen Kriterien reichen der Vortrag der Widersprechenden und die vorge-
legten Unterlagen - eidesstattliche Versicherung, die Verpackungszuschnitte und
die Rechnungen - aus, um eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen.
Die Vorlage von Glaubhaftmachungsunterlagen im Beschwerdeverfahren ist nicht
verspatet im Sinne des 8§ 296 Abs. 2 ZPO, da dadurch keine Verzdgerung des
Verfahrens eingetreten ist. Dies sowie die Beurteilung der vorgelegten Unterlagen
bedarf jedoch im Einzelnen keiner weiteren Ausfiihrungen, da selbst bei Bejahung
der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke flir die Waren ,Frucht-
safte, Fruchtnektare und Gemusenektare” keine Verwechslungsgefahri. S.d. § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_72
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_72
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_15
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303722012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/tbi/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303722012&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_49
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Im patentamtlichen Verfahren hat die Widersprechende vorgetragen, es komme
bei der angefochtenen Marke nur auf die Waren ,alkoholfreie Getranke, Fruchtge-
tranke und Fruchtsafte“ an. Unter Bericksichtigung der Beschwerdebegrindung,
in der die Beschwerdefuhrerin nur auf das Zusammentreffen der Waren ,Frucht-
getranke und Fruchtsafte® auf Seite der jungeren Marke sowie ,Fruchtsafte und
Nektare mit Frucht und Gemuse®“ auf Seiten der Widerspruchsmarke abstellt, ist
davon auszugehen, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren
,Fruchtgetranke und Fruchtsafte“ richtet und sich nur noch auf die Waren ,Frucht-
safte und Nektare mit Frucht und Gemuse® stutzt. Zwischen diesen sich nunmehr

gegenuber stehenden Waren liegt Identitat vor.

Mit den beanspruchten Waren wird das breite Publikum angesprochen. Auch bei
Produkten des taglichen Bedarfs kann nicht mehr nur auf den unkritischen Ab-
nehmer abgestellt werden (BGH GRUR 2000, 506, 508 — ATTACHE/TISSE-
RAND). Da die Ernahrung und damit die Qualitat der Lebensmittel auch beim
Durchschnittsverbraucher eine immer gréRere Rolle spielt, ist von einem zumin-

dest normalen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

Die Widerspruchsmarke weist eine geringe Kennzeichnungskraft auf, weshalb sie
nur einen engen Schutzumfang beanspruchen kann. Der Begriff ,Fructus® (= latei-
nisch fur ,Frucht®) erschlief3t sich im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen auch fir den inlandischen Durchschnittsverbraucher ohne weite-
res als Name mit beschreibenden Bezug zu der Ware ,Fruchtsaft‘. Wie die Erst-
priferin bereits ausgefuhrt hat, liegt es wegen der engen klanglichen und schrift-
bildlichen Nahe des Wortstammes ,Fruct® nahe, in dem Wort ,Fructa“ eine Anleh-
nung an das Wort ,Frucht® zu sehen, vor allem dann, wenn damit Getranke be-
zeichnet werden, die aus Frichten hergestellt sind. Tatsachen, die eine nachtrag-
liche Steigerung der Kennzeichnungskraft begriinden kdnnten, sind weder vorge-

tragen noch sonst ersichtlich.
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Bei dieser Ausgangslage (ldentitat der Waren, aber verminderte Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke) reicht der vorliegende Abstand zwischen den Ver-

gleichszeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundséatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegentberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culi-
naria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ahnlichkeit
sich gegeniberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang, (Schrift)-
Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen
Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl.
EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOM-
SON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235
Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei gentgt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr
regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Wahrnehmungs-
richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem;
GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU;
Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.,, 8 9 Rn. 254 m. w. N.).

Nach standiger Rechsprechung spielt die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke - nicht nur im Rahmen der Zeichendhnlichkeit eine Rolle, sondern
ist einer von drei miteinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren zur Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2013, 833 , 835, (Nr. 30) - Culina-
ria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, 1042 (Nr. 25) - pjure/pure). In ihrer Gesamt-
heit stehen sich die Begriffe ,Fructa“ und ,Frutta Pur® gegenlber. Sie unterschei-
den sich in dem Wort ,Pur® ausreichend voneinander. Eine Verwechslungsgefahr
kame allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Pragung in Betracht, wenn die ange-
griffene Marke durch den Bestandteil ,Frutta“ gepragt wirde, und sich nur noch

die Worte ,Frutta“ und ,Fructa® gegenuber stunden. Frutta ist das italienische Wort


http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE564652006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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fur ,Obst", ,frutto” bedeutet ,die Frucht“. Gibt man in Google das Wort ,frutta“ ein,
erhalt man unter ,Bilder zu Frutta“ Abbildungen von den verschiedensten Obst-
sorten. Die Recherche zeigt auch, dass ,Frutta“ im Zusammenhang mit Obst und
Lebensmitteln beschreibend oder auch markenmafRig, aber mit einem deutlich
beschreibenden Bezug verwendet wird. Dieser beschreibende Anklang wird sich
in Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren auch dem inlandischen
Verkehr ohne weitere Gedankenschritte erschlieffen. Das Wort ,Pur” ist nicht nur
eine beschreibende Erganzung der Marke ,Frutta“, sondern der darin steckenden
Bedeutung, so dass es sich zu einem einheitlichen Begriff verbindet (,reine
Frachte” bzw. ,nur Frachte®). Es ist daher davon auszugehen, dass ,Pur®
jedenfalls nicht in der Weise in den Hintergrund tritt, dass es fur den Gesamtein-

druck vernachlassigt werden wirde.

Anhaltspunkte fur eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Seri-
enzeichenbildung oder sonstigen gedanklichen Inverbindungbringens sind weder

vorgetragen noch ersichtlich.

2.
Eine Ruckzahlung der Beschwerdegebihr aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 3
MarkenG ist nicht veranlasst.

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr aus Billigkeitsgriinden ist nach standi-
ger Rechtsprechung nur in den Fallen anzuordnen, in denen es aufgrund der be-
sonderen Umstande unbillig ware, die Beschwerdegebuhr einzuhalten (BPatGE
22,29). Auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht ent-
scheidend an. Vielmehr entspricht es dem Sinn der Regelung, die Riickzahlung
der Gebuhr unabhangig von dem Ausgang des Verfahrens anzuordnen, wenn der
Beschwerdefuhrer durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehand-
lung oder durch einen offensichtlichen Fehler des Patentamts gendtigt worden ist,

Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebiihr zu entrichten, also in den
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Fallen, in denen die Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache nicht
unbedingt erforderlich gewesen ware. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Die Inhaberin der jungeren Marke hatte bereits vor der Entscheidung durch die
Erstpriferin pauschal die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, so dass der Zeit-
raum nach 8 43 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit umfasst ist. Die Einrede betrifft somit
einen sich veradndernden Benutzungszeitraum. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit der Glaubhaftmachung der Benutzung auch flr den ,mitwandernden Zeit-
raum. Dies hat die Widersprechende von sich aus laufend zu bericksichtigen. Das
Deutsche Patent- und Markenamt war nicht veranlasst, die Widersprechende auf
die erforderliche Vorlage weiterer Unterlagen hinzuweisen. Da die Ausgestaltung
des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Beibringungsgrundsatz
und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 -
DRAGON), obliegt es der Widersprechenden, alle zur rechtlichen Beurteilung er-
forderlichen tatséachlichen Umstéande (insbesondere die Verwendung der Marke
nach Art, Zeit und Umfang) darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl. BPatG
GRUR 2000, 900 - Neuro-Fibraflex/Neuro-Vibolex).

Da die Unterlagen fur den Zeitraum nach 8 43 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht vorla-
gen, konnten sie von der Erinnerungspriferin bei ihrer Entscheidung nicht bertick-
sichtigt werden. Es gab keine Anhaltspunkte, aus denen man darauf hatte schlie-
en mussen, dass eine Benutzung nicht nur in den Jahre 2004 bis 2009, sondern
auch 2009 bis 2014 erfolgt sei.

Da die Erinnerungspriferin die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht fur aus-
reichend hielt, konnte sie auch die Frage der Ahnlichkeit der Vergleichszeichen
nicht entscheiden, da sie der Entscheidung keine Waren zugrundelegen konnte
(843 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Insofern ist auch kein Verstol3 gegen die Verfah-

rensokonomie erkennbar.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/115i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE310919800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Fur eine Bestatigung des Vorwurfs, das DPMA habe den Zeitpunkt fir die Ent-
scheidung bewusst so gewahlt, dass es letztlich an der Benutzung scheitern

musste, gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig 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 Gehdr versagt war,

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

schweigend zugestimmt hat,

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

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante Hermann Seyfarth

Hu



