BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 80/08 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 26. November 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 22 726

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 1. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. Juni 2008 dahingehend abgeéandert, dass
die Marke 304 22 726 uber die Waren

.M0obel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthal-
ten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, El-
fenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perimutter, Meer-
schaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bett-

decken”

hinaus auch fur

.Beleuchtungsgerate; Gerate und Behalter fur Haushalt und
Kiche; Teppiche, FulBmatten, Matten, Linoleum und andere
Bodenbelage”

gel6scht wird.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.

II. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.



Grinde

Gegen die fur eine Vielzahl von Waren, unter anderem fir Mébel, und Dienst-
leistungen eingetragene Wort-/Bildmarke 304 22 726

L Fiihlen Sie sich wie zu Hause.

il Sesch v fae.

ist Widerspruch eingelegt worden aus der fur

,Mobel, insbesondere Biromobel®

eingetragenen prioritatsalteren Wortmarke 804 959

WEKO.

Die Markenstelle fir Klasse 20 hat aufgrund des Widerspruchs unter dessen Zu-

riickweisung im Ubrigen fir die angegriffene Marke im Hinblick auf die Waren

.M0bel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten,
aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein,

Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und de-
ren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bettdecken*

die Loschung teilweise angeordnet. Zur Begriindung wurde ausgefuhrt, beim Zei-

chenvergleich sei in Bezug auf die angegriffene Marke auf den — mit der Wider-



spruchsmarke identischen — Wortbestandteil ,WEKO" abzustellen, nachdem der
Zusatz ,Fuhlen Sie sich wie zu Hause" fur sich genommen als tbliche werbliche
Anpreisung mit stark beschreibendem Anklang schutzunféahig sei. Die grafische
Ausgestaltung der angegriffenen Marke sei gegeniber deren Wortbestandteilen
ebenfalls zu vernachlassigen. Im Umfang der Loschungsentscheidung wiesen die
sich gegenuberstehenden eingetragenen Waren so enge Beriihrungspunkte auf,
dass der Verkehr der Gefahr einer Verwechslung der Vergleichsmarken unter-
liege. Dies gelte neben den flr beide Marken geschitzten ,M6beln* auch fir
~Spiegel, Rahmen®, die regelmaldig zusammen mit Mébeln zum Kauf angeboten
wirden, aber auch fur ,Bettdecken” beim Kauf von Schlafzimmermobiliar. Hin-
sichtlich der weiteren geldschten Waren bezdgen sich die fur die angegriffene
Marke eingetragenen Waren auf Materialien, aus denen Mdbel hergestellt wirden.

Im Ubrigen bestehe keine die Verwechslungsgefahr begrindende Wa-
ren-/Dienstleistungsahnlichkeit, auch wenn derartige Waren in grof3en Mébelh&u-
sern angeboten wirden. Es sei nhamlich nicht davon auszugehen, dass der Ver-

kehr annehme, alle angebotenen Waren stammten vom gleichen Hersteller.

Hiergegen haben beide Parteien Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin hat in der Beschwerdeinstanz den Einwand fehlender
rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. lhre Beschwerde
sei auch deshalb begriindet, weil die Widerspruchsmarke allenfalls fur ,,Biromo-
bel* verwendet werde, diese jedoch keine Ahnlichkeit zu ,Spiegeln, Rahmen*

und/oder ,Bettdecken” aufwiesen.
Die Markeninhaberin beantragt,
den angegriffenen Beschluss der Markenstelle im Umfang der

Versagung aufzuheben und die Beschwerde der Widersprechen-

den zuriickzuweisen.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 20 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2008 dahingehend abzu-
andern, dass die Marke 304 22 726 ,Weko — Fuhlen Sie sich wie

zu Hause" tber die Waren

.M0bel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten,
aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein,
Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlimutter, Meerschaum und de-
ren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bettdecken* hinaus fur die
Waren/Dienstleistungen

.Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel, Essbestecke; Be-
leuchtungsgerate; Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiche;
Glaswaren, Porzellanwaren, Steingut; Textilwaren; Teppiche,
FuBmatten, Matten, Linoleum wund andere Bodenbelage;
Christbaumschmuck; Sonnenschirme; Kichenmaschinen bzw.
Elektrogerate fur Haushalt und Kiche; Verpflegung von Géasten,
insbesondere in Restaurants, Cafés und Selbstbedienungsre-

staurants in Mobelhdusern*”

geldscht wird, sowie die Beschwerde der Markeninhaberin zurtick-

zuweisen.

Ihrer Auffassung nach ergebe sich aus den mit der Beschwerdeerwiderung vor-
gelegten Unterlagen hinreichend, dass die Widerspruchsmarke fur M6ébel im an-
gemeldeten Umfang, nicht nur fir Biromobel, rechtserhaltend benutzt sei. Da zum
Kontingent von Mébelhdusern typischerweise auch ,Spiegel, Rahmen* und ,Bett-
decken® zahlten, kdnne die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg ha-

ben.



Ihre eigene Beschwerde begriindet die Widersprechende wie folgt: Da die fir die
angegriffene Marke eingetragenen, vom Beschwerdeantrag umfassten Waren und
Dienstleistungen in der heutigen Zeit zum gangigen Angebotssortiment grol3erer
Mobelhauser zahlten, seien — tber den von der Markenstelle im angegriffenen
Beschluss hinaus zuerkannten Umfang hinaus — die sich gegeniberstehenden
Waren und Dienstleistungen in einer unter Berlcksichtigung bestehender Zei-

chenidentitat die Verwechslungsgefahr begrindenden Weise &ahnlich.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten ge-

wechselten Schriftsétze nebst Anlagen Bezug genommen.

Zwischen den sich gegenuberstehenden Marken besteht fiir die in Ziffer I. des Be-
schlusstenors aufgefuhrten Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von
8§42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher ist die zulassige
Beschwerde der Markeninhaberin, die auch mit ihrer Nichtbenutzungseinrede
nicht durchdringt, unbegriindet. Die Beschwerde der Widersprechenden hat hin-
gegen im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg; im Ubri-

gen war allerdings auch sie zurtickzuweisen.

Die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Wider-
spruchsmarke im Sinne von § 43 Abs. 1 MarkenG ist zulassig (auch in der Be-
schwerdeinstanz, vgl. hierzu Strébele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, 8§43
Rn. 31), fuhrt aber nicht zum Erfolg ihrer Beschwerde. Mit der Vorlage der eides-
stattlichen Versicherung des Geschaftsflhrers der Widersprechenden

W... vom 15. Juli 2008 sowie der Anlagenkonvolute B 2 bis B 4 zur Beschwer
deerwiderung vom 14. Januar 2009 hat die Widersprechende eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke fir die eingetragenen Waren ,Mobel,

insbesondere Buromdbel* in den letzten funf Jahren vor Ergehen dieser Be-



schlussentscheidung hinreichend glaubhaft gemacht. Ohne Erfolg beruft sich die
Markeninhaberin demgegentber darauf, eine Benutzung der Widerspruchsmarke
sei allenfalls fur ,Biromobel* erfolgt. Dem ist entgegenzuhalten, dass ausweislich
des Produktkatalogs der Widersprechenden (Anlagenkonvolut B 4) auch Sitzgrup-
pen, Designerstihle und -tische sowie Medienwande, die typischerweise in Wohn-
raumen Verwendung finden, zum Warensortiment der Widersprechenden zéhlen,
die unter der fraglichen Kennzeichnung ,WEKO" angeboten werden. Die Integra-
tionsfrage, ob im Sinne der von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
entwickelten erweiterten Minimallésung (vgl. die Nachweise hierzu bei Str6-
bele/Hacker a. a. O., 8 26 Rn. 161) eine Benutzung der Widerspruchsmarke fur
.BUromobel* auch fur ,Mo6bel* rechtserhaltender Natur ware, muss hier somit nicht

entschieden werden.

Nach § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu
lbschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetrage-
nen Marke mit dlterem Zeitrang und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinan-
der in Verbindung gebracht werden. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist
von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung
zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit
der zu beurteilenden Marken, der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - Kinderzeit; GRUR 2006, 859,
860 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo; GRUR 2005, 513,
514 - MEY/Ella May).



Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin besteht, wie das Bundespatentge-
richt in seinem Beschluss vom 12. Marz 2003 - 32 W (pat) 323/02 ausgefuhrt hat,
zwischen ,Mo6bel* und ,Spiegel, Rahmen* Warenahnlichkeit: ,Spiegel und Rahmen
sind ahnlich zu Mobeln, da sie in gleichen Verkaufsstatten angeboten und vom Stil
her aufeinander abgestimmt werden. Sie bestehen zudem oft aus Holz bzw. glei-
chen Materialien”. Unter den Oberbegriff ,Mo6bel* fallen auch ,Betten”, die wie-
derum mit ,Bettdecken® &hnlich sind (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Wa-
ren und Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 38 und 212).

Soweit die Markenstelle eine die Verwechslungsgefahr ausschlieBende Waren-
ahnlichkeit zwischen den fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren ,Be-
leuchtungsgerate; Gerate und Behélter fur Haushalt und Kiiche; Teppiche, Ful3-
matten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeldge” und den fir die Wider-
spruchsmarke registrierten Waren ,Mébel, insbesondere Biromdobel* verneint hat,
vermag der Senat dem nicht zu folgen. Beleuchtungskdrper sind im Warensorti-
ment vieler Mobeleinrichtungshauser vorzufinden. Sie zéhlen wie das Mobiliar zur
Grundausstattung einer Wohnung. Zur Ahnlichkeit der Waren ,Gerate und Behal-
ter fir Haushalt und Kiche* ist erneut Bezug zu nehmen auf BPatG
- 32 W (pat) 323/02: ,Behélter fir Haushalt und Kiche sind &hnlich zu Kiichenmo-
beln, weil Kichenhersteller fir bestimmte Einbauschrénke (Drehtirschrankchen
etc.) die passenden Behélter zusammen mit den Schranken anbieten”. Zumindest
mittlere Warenahnlichkeit von ,Mdbeln“ besteht auch zu den fir die angegriffene
Marke eingetragenen Waren ,Teppiche, Fulimatten, Matten, Linoleum und andere
Bodenbelage®“. Ungeachtet der Frage der Herstellungsbetriebe, die ohnehin nur
einer von mehreren Faktoren bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit sind, wer-
den FulRbodenbelage, fur welche die jingere Marke geschutzt ist, in der Regel an
denselben Vertriebsstéatten angeboten wie die von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten Mdobel. Fir eine Warenahnlichkeit spricht dartiber hinaus auch ihr Cha-
rakter als einander ergdnzende Waren, da Ful3b6éden ebenso wie Mdbel der (In-
nen-) Ausstattung von Wohnungen und H&usern dienen (vgl. BPatG
27 W (pat) 155/04 - bigfoot).



Die Widerspruchsmarke ,WEKO" geniel3t durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Anhaltspunkte fiir eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft sind
weder dargetan, noch ersichtlich. Ausgehend hiervon halt die angegriffene
Wort-/Bildmarke der Markeninhaberin im Umfang der im Beschlusstenor

aufgefuihrten Waren keinen ausreichenden Zeichenabstand ein.

In Ansehung des Grundsatzes, wonach beim Zeichenvergleich auf den Gesamt-
eindruck der sich gegenuberstehenden Marken abzustellen ist (vgl. BGH
GRUR 2005, 326, 327 — il Padrone/ll Portone; GRUR 2004, 783, 784 f. —- NEURO-
VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX) sowie dem Umstand, dass fur sich genommen
schutzunfahige — wie hier in Form des beschreibenden, werbetblichen Slogans
.Fuhlen Sie sich wie zu Hause" — Zeichenbestandteile nicht geeignet sind, den
Gesamteindruck einer Marke zu pragen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779
- URLAUB DIREKT; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; BPatG PAVIS PROMA
24 W (pat) 107/03 - citystrom; PAVIS PROMA 24 W (pat) 348/03 — SERVICE-
POINT) und deshalb fir den angesprochenen Verkehr in einer Weise zurtcktre-
ten, dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden konnen (BGH
GRUR 2004, 865, 866 — Mustang; GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; BGH
a. a. O. — URLAUB DIREKT), ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen,
dass bei der Prufung der Zeichen&ahnlichkeit (in Bezug auf die Wortbestandteile
der Vergleichsmarken) ausschlief3lich auf die — klanglich identische und schriftbild-
lich hochgradig &ahnliche — Bezeichnung WEKO abzustellen sei. Die grafische
Ausgestaltung der angegriffenen Marke &nderte aufgrund des Grundsatzes, dass
sich der Verkehr in erster Linie am Wortbestandteil einer Kombinationsmarke
orientiert, nichts an der zumindest hochgradigen Zeichenahnlichkeit. Fir die Frage
der klanglichen Verwechslungsgefahr ware das Bildelement der angegriffenen

Marke ohnehin unbeachtlich.

Mangels hinreichender Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Vergleichswaren
Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel, Essbestecke; Glaswaren, Porzellan-

waren, Steingut; Textilwaren; Christbaumschmuck; Sonnenschirme; Kichenma-
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schinen bzw. Elektrogerate fur Haushalt und Kiche; Verpflegung von Gasten, ins-
besondere in Restaurants, Cafés und Selbstbedienungsrestaurants in Mdbelhau-
sern“ einerseits und ,Mo6bel, insbesondere Buromoébel* andererseits hat die Mar-
kenstelle allerdings zu Recht eine Verwechslungsgefahr verneint, weshalb inso-
weit die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen war. Von einer Ahn-
lichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist auszugehen, wenn diese in
Beriicksichtigung aller Faktoren, die ihr Verhéltnis zueinander kennzeichnen (z. B.
Beschaffenheit, betriebliche Herkunft, Vertriebsart, Verwendungszweck, Nutzung,
wirtschaftliche Bedeutung), so enge BerUhrungspunkte aufweisen, dass die betei-
ligten Verkehrskreise der Meinung sein konnten, sie stammten aus denselben
oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit
identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom gréf3ten Schutzumfang der
alteren Marke auszugehen ist (st. Rspr., vgl. z. B. EUGH GRUR 2006, 582, 584
- VITAFRUIT; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2006, 941, 942
- TOSCA BLU; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Hiernach sind ,Messer-
schmiedewaren, Gabeln und Loffel, Essbestecke; Textilwaren; Christ-
baumschmuck; Sonnenschirme® den Waren “Mobel* nicht ahnlich, da erstere
Waren allenfalls gelegentlich eines Mobeleinkaufs in  einem umfangreich
ausgestatteten Mobelhaus erworben werden, aber zu ,Mdbeln“ kein unmittelbarer
Zusammenhang besteht und der Verkehr nicht davon ausgeht, dass der Hersteller
der Mdbel auch die vorgenannten Waren produziert bzw. diese Waren originar aus
dem Hause des Mdobelherstellers stammen. In diesem Sinne ist auch eine Waren-
ahnlichkeit zwischen ,Mobeln“ und ,Kichenmaschinen bzw. Elektrogeraten fir
Haushalt und Kiche" zu verneinen (vgl. Richter/Stoppel a.a. O., S. 211 unter
Hinweis auf BPatG 27 W (pat) 73/71). Keine Warenahnlichkeit besteht auch zu
.Glaswaren“ (vgl. vgl. Richter/Stoppel a. a. O., S. 211) und in gleicher Weise zu

.Porzellanwaren, Steingut".

Auch wenn in gréBeren Mobelhdusern zunehmend Gaststéatten und Restaurant-
betriebe vorzufinden sind, fehlt es an einer Warenahnlichkeit zwischen ,Verpfle-

gung von Gasten,.....“ mit ,M0obeln“, weil der Verkehr Ublicherweise nicht davon
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ausgeht, dass der Mobelhersteller mit dem Betreiber der Gaststétte identisch sei.
Auch hier gilt, dass die in der Gaststatte erhaltlichen Waren lediglich gelegentlich
eines Mobelkaufs bezogen werden und kein unmittelbarer Zusammenhang zwi-

schen den Vergleichswaren besteht.

Fur eine Abweichung von dem Grundsatz, wonach jeder Beteiligte die ihm er-
wachsenen Kosten selbst tragt (8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), gibt der Sachverhalt
keine Veranlassung. Im Ubrigen hat die Widersprechende ihren in der Beschwer-
deerwiderung angekiindigten Kostenantrag in der mundlichen Verhandlung vor

dem Senat nicht gestellit.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner

Bb



