26 W (pat) 519/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 307 49 829

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25.Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der fur die Waren und Dienstleistungen

"Geréate und Behalter fur Haushalt und Kiiche"

eingetragenen Wort-/Bildmarke 307 49 829



ist aus der fur die Waren und Dienstleistungen

"handbetéatigte Werkzeuge und Gerate; Messerschmiedewaren,
Gabeln und Loffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Be-
leuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kihl-,
Trocken-, Liftungs- und Wasserleitungsgerate sowie sanitare An-
lagen; Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus
Edelmetall oder plattiert); Kdmme und Schwamme; Blrsten (mit
Ausnahme von Pinseln); Burstenmachermaterial;, Putzzeug; Stahl-
spane; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von
Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21
enthalten”

geschutzten Wort-/Bildmarke EM 005 362 264

g Cusoe_

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fir Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 11. Januar 2012 zuriickgewiesen, weil zwischen
den Kollisionszeichen nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe, 88 42 Abs. 2
und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
hange insbesondere von der Kennzeichnungskraft der rangalteren Marke und ih-



rem Bekanntheitsgrad auf dem Markt ab sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwi-
schen den einander gegenlberstehenden Zeichen und zwischen den damit ge-
kennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen. Es kdnne aus Rechtsgriinden
keine Verwechslungsgefahr vorliegen, wenn die Gemeinsamkeiten der Zeichen
nur auf kennzeichnungsschwachen Wortelementen oder Wortteilen beruhen
(BPatG, 32 W (pat) 63/06, 08.08.2007 - Vitaminis / Vitaminos). Bei Marken mit
verminderter Kennzeichnungskraft sei der Schutzbereich entsprechend einge-
schrankt und ermogliche im Extremfall nur die Verteidigung gegentber identischen
und fast identischen Zeichen (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., §9
Rdn. 298 ff.). Das sei bei "la cuisine" als einem Ausdruck, dessen Bedeutungsge-
halt den Verkehrskreisen gelaufig sei, der Fall. Es handele sich lediglich um einen
Hinweis darauf, dass die maf3geblichen Waren fur den Einsatz in der Kiche be-
stimmt oder geeignet sind. Somit handele es sich bei "la cuisine” um einen nicht
unterscheidungskraftigen und freihaltebedurftigen Ausdruck, dessen Schutzum-
fang auf Null reduziert sei. Die gegenuberstehenden Marken unterschieden sich
jedoch in grafischer Hinsicht (Schriftgestaltung, stilisierte Kochmutzen, Kochl6ffel
einerseits, geschwungene Linie und Sterndarstellungen andererseits). Diese deut-
lichen Unterschiede reichten unter Bericksichtigung der Schutzunfahigkeit des
Markenbestandteiles "La Cuisine" fur eine Verneinung der Verwechslungsgefahr

aus.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde, die sie im Wesentlichen damit begrindet, dass die klanglich identi-
schen Zeichen nur dekorativ gestaltet seien und die Widerspruchsmarke nicht glatt

beschreibend sei. Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 21 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 11. Januar 2012 aufzuheben und
die Loéschung der deutschen Marke 307 49 829 "la cuisine" anzu-

ordnen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der angefochtene Beschluss sei insbesondere vor dem Hintergrund der Kenn-

zeichnungsschwache der Wortbestandteile zutreffend.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschliel3lich der Akte des

Deutschen Patent- und Markenamtes 307 49 829.8 Bezug genommen.

Die gemall 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuldssige Beschwerde der Widerspre-
chenden ist unbegriundet, weil zwischen den Kollisionsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke
zu l6schen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetra-
genen Marke mit alterem 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 Identitit 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 dlteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
z. B. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - Kinderzeit; GRUR 2006, 859, 860



- Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2005, 513, 514 - EY/Ella
May). Der Schutz der alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu beschranken, in
denen die Benutzung eines identischen oder &hnlichen Zeichens durch einen
Dritten die Funktionen der &lteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur
Gewahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegeniber den
Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen kénnte (EuGH GRUR 2003, 55,
57 ff., Nr. 51 - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 - Anheu-
ser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr. 21 - Adam Opel/Autec).

Die Verwechslungsgefahr stellt einen normativ auszufiillenden Rechtsbegriff dar,
der mit der tatsachlichen Verwechselbarkeit nicht Gibereinstimmen muss. So wie
besonders kennzeichnungskraftige &ltere Marken mit entsprechend hohem
Schutzumfang auch dann einer Verwechslungsgefahr mit einer angegriffenen
Marke unterliegen kénnen, wenn die Vergleichszeichen einander nur entfernt dhn-
lich sind (vgl. z. B. BPatG GRUR 2000, 87 - LIOR/DIOR; GRUR 2005, 777
- NATALLA/nutella), kann umgekehrt gleichwohl keine Verwechslungsgefahr vor-
liegen, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Zeichen nur auf schutzunfahige oder
kennzeichnungsschwache Bestandteile beschranken (vgl. BPatG GRUR 2002, 68
- COMFORT HOTEL BPatG; 32 W (pat) 63/06 - Vitaminis/Vitaminos).

Letzteres ist vorliegend der Fall, wie die Markenstelle iberzeugend dargelegt hat.
Trotz Warenidentitat besteht vorliegend keine Verwechslungsgefahr in unmittelba-
rer oder sonstiger Hinsicht, weil die Widerspruchsmarke Ahnlichkeit mit der jiinge-
ren Marke nur in ihrem Wortbestandteil "la cuisine™ aufweist, der nach den zutref-
fenden Ausfiihrungen im angefochtenen Beschluss und der Anmelderin in ihrer
Beschwerdeerwiderung fur die hier entscheidungserheblichen Produkte lediglich
einen Hinweis auf deren Bestimmung fir die Kiche darstellt und als Bestim-
mungsangabe innerhalb der Widerspruchsmarke nicht selbstandig schutzfahig ist.
Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist dem mal3geblichen Verkehr die
Bedeutung der franzésischen Worte "la cuisine” unmittelbar begreiflich. Dies hat
die Markenstelle bereits hinreichend belegt. Es ist vor dem Hintergrund der ohne
Weiteres offenkundigen Medienprasenz von Kéchen, Kochen und Kiichen, wobei

regelmaldig auch mit gangigen fremdsprachlichen Ausdricken wie "cuisine” um-



gegangen wird, auch der Beschwerdeschrift nichts hiergegen Uberzeugendes zu

entnehmen.

Da der Schutzbereich von Marken, die aus beschreibenden und freihaltungsbe-
durftigen Angaben bestehen, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige
eintragungsbegriindende Eigenpragung, d. h. hier die grafische Ausgestaltung be-
schrankt, kann allein diese den Schutzumfang bestimmen. Ebenso wenig, wie
Schutz fir die zugrundeliegende schutzunfahige Bezeichnung "la cuisine” bean-
sprucht werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 608 - ARD 1; GRUR 2003, 963 - An-
tiVir/AntiVirus; GRUR 2004, 775 -EURO 2000; BPatG, Beschluss vom
4. April 2006, 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN), kann aus der Uberein-
stimmung in den Wortbestandteilen der Vergleichsmarken eine Verwechslungs-
gefahr abgeleitet werden. Muss wie hier bei einer nachtraglichen Prifung im Kolli-
sionsverfahren die Schutzfahigkeit eines Bestandteils des &lteren Zeichens ver-
neint werden, kann dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begriinden
(vgl. Hacker in Strobele/Hacker, 10. Aufl. 8 9 Rn. 300) Die Markenstelle hat zu-
treffend ausgefihrt, dass allein die grafische Ausgestaltung der Widerspruchs-
marke deren Eintragungsfahigkeit begriindet hat und die deutlichen Unterschiede
in der grafischen Gestaltung der sich gegentberstehenden Zeichen daher eine
Verwechslungsgefahri. S. v. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschliel3en.

Damit musste die Beschwerde der Widersprechenden erfolglos bleiben.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfah-
rensbeteiligten (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) haben weder die Sach- und Rechts-
lage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Bb



