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betreffend die Marke 30 2011 001 605

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mindliche Verhandlung vom 29. Oktober 2015 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und

Dr. Meiser
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlis-
se der Markenstelle fur Klasse 1 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 13. Méarz 2013 und vom 10. Februar 2014 insoweit
aufgehoben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke
4904 876 im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke
30 2011 001 605 umfassten Waren ,Mischerzeugnisse auf der
Basis von Quarzsand, soweit in Klasse 1 enthalten“ zurtickgewie-
sen worden ist. In dem genannten Umfang wird die Léschung der
Marke 30 2011 001 605 angeordnet.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

ECOFILL

ist am 12. Januar 2011 angemeldet und am 1. Marz 2011 unter der Registernum-
mer 30 2011 001 605 fir folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt gefiihrte Register eingetragen worden:



JKlasse 1:

Quarzsand (GielRereisand), insbesondere gemahlener Quarzsand,
und Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand, soweit in

Klasse 1 enthalten;

Klasse 19:

Quarzsand als Baumaterial®.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 1. April 2011 veroffentlicht wurde, hat
die Beschwerdefuihrerin Widerspruch erhoben aus der am 13. Februar 2006 an-

gemeldeten und am 5. Marz 2007 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 4 904 876

COFILL

die fur die Waren der

,Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke, namlich Zu-
satzmittel zu Gummi- und Kunststoffmischungen zur Verbesse-
rung der Haftung dieser Mischungen auf Textil- und Metallgewebe

sowie auf Drahten”

eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat unter Vorlage eines Internetauszuges
mit einer Produktinformation Uber die COFILL-Produkte der Widersprechenden
eine Uber ,Haftvermittler, sprich Kleber® hinausgehende Benutzung der Wider-

spruchsmarke bestritten.



Die Widersprechende hat hierauf eine eidesstattliche Versicherung vom
8. Oktober 2012, in der u. a. die Umsatze der Produkte Cofill 11 / Cofill 11 GR im
Zeitraum der Kalenderjahre 2006 bis 2011 dargelegt werden, nebst Anlagen vor-

legt.

Mit Beschllissen vom 13. Marz 2013 und vom 10. Februar 2014, von denen letzte-
rer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fir Klasse 1 den
Widerspruch zurtickgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisi-

onsmarken im betroffenen Warenbereich zu verneinen sei.

Zur Begrindung hat sie im Wesentlichen ausgefihrt, die Widerspruchsmarke sei
iIm malfgeblichen Zeitraum zur Produktkennzeichnung in Deutschland umfang-
reich und somit in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden. Die angegriffenen
Waren der Klasse 1 "Quarzsand (Giel3ereisand)® und die Waren der Wider-
spruchsmarke seien unahnlich, da es sich einerseits um ein Rohmaterial und
andererseits um ein Zwischenprodukt handele. Hinsichtlich der angegriffenen
Waren "Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand, soweit in Klasse 1 ent-
halten” kdnne eine Warenahnlichkeit indes nicht vollstdndig ausgeschlossen wer-
den. Denn ein ,Mischerzeugnis auf der Basis von Quarzsand“ kdonne zugleich
auch ein ,Zusatzstoff zu Gummi- und Kunststoffmischungen® sein. Wegen des
speziellen Verwendungszwecks der Waren der Widerspruchsmarke (,zur Verbes-
serung der Haftung ...“) sei die Ahnlichkeit allerdings gering. Keinen héheren Grad
der Warenahnlichkeit konne schliel3lich die Verwendung von Kieselsaure im Pro-
dukt der Widersprechenden begrinden. Zwar werde ,Kieselsaure® im deutschen
Sprachraum falschlich auch als Bezeichnung fur Quarz/Siliciumdioxid verwendet.
Chemisch korrekt seien ,Kieselsauren® jedoch alleine die Sauerstoffsauren des

Siliziums.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzu-
stufen. Denn die Endsilbe "-FILL" (engl. fur "Fullung, (auf)ftllen") weise zwar auf

die Waren als Fullstoffe hin. Zusammen mit der Anfangssilbe "CO" komme dem



Markenwort jedoch kein eindeutig beschreibender Sinngehalt zu. Anhaltspunkte
fur eine Steigerung der Kennzeichnungskraft lagen nicht vor.

Der demnach erforderliche Abstand zwischen den Marken werde vorliegend je-
doch in jeder Hinsicht eingehalten, denn die Kollisionsmarken seien nicht &hnlich.
So seien die schriftbildlichen Unterschiede zwischen dem runden Anfangsbuch-
staben "C" der Widerspruchsmarke und dem geraden "E" in der jungeren Marke
auffallend, wenn sie auch bei Kleinschreibung der Marken (ecofill/cofill) geringer
ausfielen. Begrifflich unterschieden sich die Marken deutlich, da die angegriffene
Marke erkennbar die Abktrzung "eco" (fur engl. "ecological" oder auch "economi-
cal") enthalte, mit der auf 6kologische/6konomische Eigenschaften der Waren hin-
gewiesen werden kénne. Die klanglichen Unterschiede zeigten sich in Silbenzahl
und Vokalfolge; zudem liege die Betonung der angegriffenen Marke auf der An-
fangssilbe "E", wogegen die Widerspruchsmarke auf der Silbe "CO" betont werde.
Der eindeutige Sinngehalt der angegriffenen Marke sei zudem geeignet, Ver-
wechslungen zwischen den Marken entgegenzuwirken. Auch seien als beteiligte
Verkehrskreise Fachkreise anzusehen, die uUblicherweise tUber die Marken auf ih-
rem Fachgebiet gut unterrichtet seien und neuen Kennzeichnungen mit grof3erer

Aufmerksamkeit begegneten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende hat die Beschwerde nicht begriindet. Im Verfahren vor der
Markenstelle hatte sie vorgetragen, es sei von Warenahnlichkeit bzw. sogar Wa-
renidentitat auszugehen. Der Produktinformation fur ,COFILL" kébnne entnommen
werden, dass es sich um eine Mischung von Resorcin mit Quarz (Kieselsaure) im
Gewichtsverhéltnis 1:1 handele. Weiterhin gehe aus einem Eintrag des Fachlexi-
kons ROMPP Online unter dem Stichwort "Quarz" hervor, dass die Bezeichnun-
gen "Siliciumdioxid" bzw. "Kieselséaure" als Synonyme fiir "Quarz" verwendet wr-
den. Ausgehend hiervon bestehe Warendhnlichkeit bzw. sogar Warenidentitat,

insbesondere im Verhaltnis der Widerspruchswaren zu den "Mischerzeugnissen



auf der Basis von Quarzsand (...)". Unter Berucksichtigung aller relevanten Um-
stande sei von Verwechslungsgefahr auszugehen, zumal die Widerspruchsmarke
"COFILL" vollstandig in der jungeren Marke enthalten sei. Insofern sich beide
Marken lediglich durch den Anfangsbuchstaben "E" in der angegriffenen Marke

unterschieden, konne dies eine Verwechslungsgefahr nicht ausschlief3en.

Nach der in der mundlichen Verhandlung vom 29. Oktober 2015 erklarten teilwei-
sen Rucknahme des Widerspruchs in Bezug auf die von der angegriffenen Marke

erfassten Waren der Klasse 19 beantragt die Widersprechende,

die angefochtenen Beschlisse des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts aufzuheben und die Léschung der angegriffenen Marke

fur die Waren der Klasse 1 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung hat sie vorgetragen, es bestehe schon keine Warenahnlichkeit.
Dies sei fur das Rohmaterial ,Quarzsand (GieRRereisand)" und die Widerspruchs-
waren offensichtlich. Bei den ,Mischerzeugnissen auf der Basis von Quarzsand
(...)* handele es sich ausweislich des Warenverzeichnisses lediglich um eine bei-
spielhafte Konkretisierung des Warenoberbegriffs ,GielRereisand“. Aber auch in
tatsachlicher Hinsicht blieben die ,Quarzsandmischungen” ein Rohmaterial und
seien somit undhnlich zu den weiterverarbeiteten "chemischen Erzeugnissen (...)*
der Widerspruchsmarke. AuRerdem wirden die Waren in sehr unterschiedlichen
Phasen eines Produktionsprozesses eingesetzt;, denn die Waren der angegriffe-
nen Marke wirden nie dem Endverbraucher zur Verfigung gestellt, sondern aus-
schlie3lich als Rohmaterial an weitere Firmen als "Quarzsand (GielRereisand)”
abgeben und erst dort weiter verarbeitet. Dies fuhre dazu, dass die Vertriebska-

nale sehr unterschiedlich seien und kein Durchschnittsverbraucher die Marken



nebeneinander im Regal wahrnehmen werde; denn "Kleber" werde an den End-

kunden Uber den Einzelhandel, z. B. in Baumarkten, abgegeben.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering. Der Zeichenbe-
standteil ,-FILL" sei ein fur den Durchschnittsverbraucher verstandlicher beschrei-
bender Bestandteil fur "Fullung® und habe daher eine wenig ausgepragte Bedeu-
tung. Damit seien die dominierenden Elemente fir den Zeichenvergleich "CO" und
"ECQO". Diese Elemente wirden indes anders geschrieben und ausgesprochen
("KO" zu "E-KO"). Unter Berlicksichtigung des Grundsatzes, dass der Verkehr
dem Wortanfang seine besondere Aufmerksamkeit widme, sei eine Zeichenahn-

lichkeit nicht gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.

Nachdem die Beschwerdefiihrerin den Widerspruch in der mindlichen Verhand-
lung vor dem Senat im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke erfassten
Waren der Klasse 19 zuriickgenommen hat, sind Gegenstand des Verfahrens le-
diglich noch die von der angegriffenen Marke 30 2011 001 605 beanspruchten

Waren der Klasse 1.

Insoweit besteht fur die angegriffenen Waren ,Mischerzeugnisse auf der Basis von
Quarzsand, soweit in Klasse 1 enthalten® zwischen den Vergleichsmarken die
Gefahr von Verwechslungen (8 125 b Nr. 1 i. V. m. 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG), so dass die Loschung der jungeren Marke in diesem Umfang

anzuordnen watr.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/13v8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=136&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE018701140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/13v8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=136&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE004902140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/13v8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=136&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/13v8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=136&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

Im Ubrigen, hinsichtlich der weiteren angegriffenen Waren (,Quarzsand (GieRe-
reisand), insbesondere gemahlener Quarzsand®), ist jedoch schon mangels Wa-
renahnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen und daher die Be-

schwerde zurtickzuweisen.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Eu-
ropaischen 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-
PERADO). Von maRgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlich-
keit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren
oder Dienstleistungen. Darlber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der &lteren
Marke und - davon abhangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzum-
fang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Ver-
wechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Fakto-
ren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014,
488, Nr.9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-
Chips).

Nach diesen Grundsatzen ist zwischen den Vergleichsmarken im tenorierten Um-

fang die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

2. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gemaf 88 43 Abs. 1, 26 Abs.
1 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke fir alle Waren mit Ausnahme
von ,Haftvermittlern bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende
Benutzung ihrer Marke auch nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der

Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/1deb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1deb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE003100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1deb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE003100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

Die Markeninhaberin hat zwar die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten,
diese Nichtbenutzungseinrede bezog sich jedoch von vornherein und ohne Vor-
behalt nicht auf "Haftvermittler”. Insoweit hat die Markeninhaberin vielmehr selbst
eine Produktbeschreibung der COFILL-Produkte der Widersprechenden vorgelegt
(Bl. 70 VA) und vorgetragen, die Widerspruchsmarke werde ausschlief3lich im
Sinne dieser Produktbeschreibung fur ,Haftvermittler sprich Kleber® genutzt. So-
weit die Nichtbenutzungseinrede somit eingeschrankt erhoben worden ist, ist an-
zumerken, dass die Widersprechende eine tber den Inhalt der Produktbeschrei-
bung hinausgehende Benutzung weder behauptet, noch diesbeziigliche Unterla-
gen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hat. Somit ist von diesen Waren auszuge-
hen, wobei es dahinstehen kann, ob der fur die Widerspruchsmarke im Register
eingetragenene Warenbegriff ,Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke,
namlich Zusatzmittel (...) zur Verbesserung der Haftung“ Gber ,Haftvermittler” hin-
ausgeht. Fur den Begriff des ,Haftvermittlers® ist die von der Markeninhaberin im
Amtsverfahren als Anlage A 1 zum Schriftsatz vom 9. Méarz 2012 vorgelegte Pro-
duktbeschreibung (BIl. 70-71 VA) mal3igebend, welche sich nicht auf ,Kleber im
engeren (herkdbmmlichen) Sinne beschrankt.

3. Auf Seiten der angegriffenen Marke nehmen an dem Warenvergleich zwei Wa-
renoberbegriffe teil, namlich einerseits ,Quarzsand (GielRereisand), insbesondere
gemahlener Quarzsand“ und andererseits ,Mischerzeugnisse auf der Basis von

Quarzsand, soweit in Klasse 1 enthalten®.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, der die Marken-
stelle in ihrem Erstbeschluss noch gefolgt ist, handelt es sich bei den ,Mischer-
zeugnissen (...)* nicht um eine beispielhafte Konkretisierung des ersten Waren-
oberbegriffs ,Quarzsand (GielRereisand)“, sondern vielmehr um einen eigenstan-
digen Warenoberbegriff. Die gegenteilige Argumentation der Markeninhaberin
ubersieht, dass der auf ,Quarzsand (Giel3ereisand)“ bezogene und mit ,insbeson-

dere” eingeleitete Zusatz durch ein Komma abgeschlossen ist, so dass die danach
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erwahnten ,Mischerzeugnisse (...)“ nicht mehr zu der beispielhaften Konkretisie-

rung gehoren.

4. Ausgehend hiervon liegen die Widerspruchswaren und die angegriffenen Waren
der Klasse 1 ,Quarzsand (Giel3ereisand), insbesondere gemahlener Quarzsand,”
auRerhalb des Ahnlichkeitsbereichs, wahrend sich die Widerspruchswaren und die
weiterhin angegriffenen Waren ,Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand,

soweit in Klasse 1 enthalten” als identisch einzustufen sind.

a) Eine Ahnlichkeit von Waren ist anzunehmen, wenn diese in Beriicksichtigung
aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen - insbe-
sondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafiigen betrieblichen Herkunft, ihrer re-
gelmafigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer
Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkur-
rierende oder einander ergdnzende Produkte oder anderer fur die Frage der Ver-
wechslungsgefahr wesentlicher Griinde - so enge Beriihrungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, 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; Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl., 8 9 Rdn. 59 m. w. N.).

b) In Anwendung der dargelegten Grundsatze liegen die angegriffenen Waren
,<Quarzsand (GielRereisand), insbesondere gemahlener Quarzsand® aul3erhalb des

Ahnlichkeitsbereichs zu den Waren der Widerspruchsmarke.

Die Markenstelle hat hierzu mit Recht ausgefiihrt, dass sich ,Quarzsand (GieRe-
reisand), insbesondere gemahlener Quarzsand®, der insbesondere als Formstoff
sowie zur Kernherstellung in Aluminium-, Eisen- und Stahlgiel3ereien zum Einsatz

kommt, deutlich von ,Haftvermittlern® im Sinne der Widerspruchswaren unter-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE589449800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE589449800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE565262006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313842006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE310132004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/161g/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=1688&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300562001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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scheidet. Nach allgemeinen Grundsétzen sind Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate
in der Regel nicht ahnlich, da sie meist in verschiedenen Betrieben hergestellt
bzw. vertrieben werden und sich auch nicht an die gleichen Abnehmer wenden
(vgl. m. w. N. Strébele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 108). So liegt der Fall auch hier,
da ,Gieldereisand” als Rohmaterial und Haftvermittler auf unterschiedlichen Ferti-
gungsstufen stehen. Anhaltspunkte fur eine abweichende Bewertung sind weder
vorgetragen noch sonst ersichtlich. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausfuhrun-
gen der Markenstelle Bezug genommen werden, denen die Beschwerde auch

nicht mehr entgegengetreten ist.

Wegen des damit festzustellenden Warenabstands ist die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen ist, so dass die Beschwerde
insoweit zuriickzuweisen war. Denn nach der standigen Rechtsprechung kann
eine absolute Warenunéhnlichkeit selbst bei (unterstellter) Identitéat der Zeichen
nicht, selbst nicht durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke, ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EUGH, GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34
- WATERFORD STELLENBOSCH, BGH, GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERA-
DOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484,
Rdnr. 25 - METROBUS).

c) Soweit die angegriffene Marke ,Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarz-
sand, soweit in Klasse 1 enthalten® beansprucht, kdnnen sich die Vergleichsmar-

ken hingegen auf identischen Waren begegnen.

aa) Unter den weit gefassten Warenoberbegriff der ,Mischerzeugnisse (...)“ fallen
samtliche Erzeugnisse, die zu einem beliebigen Anteil ,Quarzsand® sowie zumin-

dest einen weiteren Zusatzstoff enthalten.

Entgegen der Argumentation der Markeninhaberin ist der Warenoberbegriff somit
nicht auf Quarzsand als ,Rohstoff beschrankt, sondern umfasst vielmehr auch

(gaf. chemisch) weiterverarbeitete Quarzsandmischungen auf unterschiedlichen


http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315522014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315522014&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301402012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301402012&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312652009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ql0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312652009&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_25
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Fertigungsstufen. Der Zusatz "soweit in Klasse 1 enthalten” verweist gerade auf
chemische Erzeugnisse fur gewerbliche, wissenschaftliche und landwirtschaftliche
Zwecke, einschliel3lich solcher, die zur Herstellung von Erzeugnissen dienen, die
in andere Klassen fallen. Eine Einschrankung auf - wie von der Markeninhaberin
vorgetragen - ,unbearbeiteten Quarzsand in Rein- oder Mischform® enthalt der
Warenoberbegriff demgegenutber nicht, wobei auch in diesem Zusammenhang
noch einmal darauf hinzuweisen ist, dass nach der Formulierung des Warenver-
zeichnisses die ,Mischerzeugnisse (...)“ gerade keine Unterkategorie von ,Quarz-

sand (Giel3ereisand)“ darstellen.

Insoweit die Markeninhaberin schlie3lich vortragt, die Waren der angegriffenen
Marke wirden ausschlieR3lich als ,Rohmaterial Quarzsand in Rein- und Mischform®
an weitere Firmen abgegeben und erst dort weiterverarbeitet, kann dies dahinste-
hen. Die Argumentation Ubersieht, dass es alleine auf die im Register enthaltenen
Warenoberbegriffe ankommt; der beabsichtigte oder erfolgte tatsachliche Einsatz

der Marke ist dagegen unerheblich (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 71).

bb) Ausgehend von dem nach alledem weit gefassten Warenoberbegriff ,Mischer-
zeugnisse...“ belegen die Ergebnisse einer Internetrecherche des Senats, die den
Beteiligten als Anlagen zur Terminsladung zur Verfigung gestellt worden sind,
dass ,Haftvermittler” im Sinne der Widerspruchswaren zugleich ,Mischerzeugnisse
auf der Basis von Quarzsand (...)“ sein kénnen. Hierzu hat die Recherche des
Senats eine Reihe von Verwendungsbeispielen fir Quarzsand-Kunststoffmi-
schungen zur Verbesserung der Haftung dieser Mischungen, auch auf Textil- und
Metallgeweben, ergeben (vgl. etwa: ,K-Tech Rutschfest-Beschichtungen®, wobei
eine ,hochverschleillfeste Quarzsand-Kunststoffmischung® in eine Nut im Trager-
material eingebracht wird, ,die eine innige Verbindung mit dem Untergrund ein-
geht” (Bl. 16 d. A); ,von Strate Druck entwickeltes Verfahren vereint den Lack mit
Quarzsand, sehr gute Haftung auf dem Bedruckstoff* (Bl. 20 d. A.); HADAPLAN®
TS 12E, transparente Kunststoffmasse auf Epoxidharz-Basis, in Verbindung mit

heilluftgetrocknetem Quarzsand als ,Kunststoffmortel nutzbar, u. a. auch auf
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Stahl; ,durch Zusatz von heildluftgetrocknetem Quarzsand konnen Reparatur-,
Ausgleichs-, Verguss- und Klebemassen mit hervorragender Chemikalien- und
Abriebfestigkeit hergestellt werden“ (Bl. 22 d.A))).

Somit lassen sich unter den weit gefassten Warenoberbegriff der angegriffenen
Marke auch ,Haftvermittler” im Sinne der Widerspruchswaren subsumieren, inso-
fern letztere zu einem beliebigen Anteil Quarzsand enthalten und daher auch
,Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand (...)“ sein kdnnen. Daher ist von

Warenidentitat auszugehen.

cc) Lediglich erganzend und zur Klarstellung - und im Hinblick auf die diesbezig-
lichen Erwagungen im Erinnerungsbeschluss - ist anzumerken, dass auch die
COFILL-Produkte der Widersprechenden selbst vom angesprochenen Fachver-
kehr sowohl als ,Haftvermittler* im Sinne der Widerspruchsmarke als auch als
,Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand (...)* wahrgenommen werden

kénnen und daher ihrerseits die Warenidentitat belegen.

Fir die Beurteilung der Warenahnlichkeit kommt es nach den bereits dargelegten
Grundsatzen darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénn-
ten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbunden Unternehmen.
Zwar hat die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt, dass sich ,Quarzsand” und ,Kie-
selsaure”, wie sie ausweislich der Produktbeschreibung (Bl. 70 VA) in den Pro-
dukten der Widerspruchsmarke enthalten ist, chemisch in der jeweiligen Sum-
menformel unterscheiden. Gleichwohl hat die Widersprechende belegt, dass
selbst Fachartikel zur chemischen Beschaffenheit von ,Quarz® daraufhin hinwei-
sen, dass "Kieselsaure" als Synonym fiur Siliziumdioxid und damit fir Quarz(sand)
verwendet wird (vgl. Rompp Lexikon Chemie Online, Version 3.19, Stichwort
,Quarz® = Bl. 52 ff. VA). Ausgehend hiervon muss davon ausgegangen werden,
dass in den beteiligten Verkehrskreisen, auch in Fachkreisen, eine Gleichsetzung
von ,Kieselsaure“ und ,Quarzsand” (,Siliziumdioxid“) stattfinden kann. In diesem

Sinne tragt auch die Widersprechende unwidersprochen vor, bei ihren Produkten
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handele es sich um ,feinvermahlenen Quarzsand (,Kieselsaure®) mit Resorcin im
Gewichtsverhaltnis 1:1% Legt man dies zugrunde, konnen die COFILL-Produkte
der Widersprechenden, die sich ausweislich der Produktbeschreibung gut in
Gummimischungen dispergieren lassen und diesen beigegeben werden, um hohe
statische und dynamische Haftwerte an Textilien oder Stahlcord zu erzielen, so-
wohl als ,Mischerzeugnisse auf der Basis von Quarzsand®, als auch als ,Haftver-
mittler” im Sinne der Widerspruchswaren wahrgenommen werden, so dass auch

insoweit Warenidentitéat belegt ist.

5. Die Widerspruchsmarke ,COFILL" verfligt, wie auch die Markenstelle zutreffend
festgestellt hat, im maf3geblichen Warenbereich von Haus aus Uber eine normale
(durchschnittliche) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft
vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 — Culinaria/Villa Culinaria).

Anhaltspunkte fur eine origindre Kennzeichnungsschwache bestehen nicht.

Zwar weist das Markenwort mit dem Zeichenbestandteil ,-FILL" in Bezug auf die
beanspruchten Waren beschreibende Anklange auf, da das Wort als englische
Entsprechung von ,Fullen, Auffullen, Aufflllmaterial® wahrgenommen werden
kann. Durch die Verbindung mit der Anfangssilbe ,CO-“ kann die Widerspruchs-
marke in ihrer fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit maf3geblichen Gesamtheit
indes nicht als kennzeichnungsschwach angesehen werden. Bei dem zusammen-
gesetzten Wort ,COFILL" handelt es sich um ein Kunstwort ohne beschreibenden

Charakter im Hinblick auf die beanspruchten Waren.

Andererseits ist auch keine erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zugrunde zu legen. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen (die
Eidesstattliche Versicherung vom 8. Oktober 2012 nebst Anlagen) beschranken
sich im Wesentlichen auf die Angabe von Umsatzen und die exemplarische Vor-
lage von Rechnungskopien und lassen keine ausreichenden Ruickschlisse auf die

Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu.
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Die Widerspruchsmarke weist nach alledem von Hause aus eine normale Kenn-

zeichnungskraft auf.

6. Die sich gegenuberstehenden Kollisionszeichen COFILL und ECOFILL sind
sich ferner in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hinsicht normal (durchschnitt-
lich) &hnlich.

a) Bei der Beurteilung der Zeichenéahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden 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 gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang,
(Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen ange-
sprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wir-
ken (vgl. EUGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010,
235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genugt fur die Annahme einer Verwechslungsge-
fahr regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Wahrneh-
mungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Em-
blem; GRUR 2014, 382, Nr.25 -REAL-Chips; GRUR 2010, 235, Nr. 18 -
AIDA/AIDU).

b) Im vorliegenden Fall sind die zu vergleichenden Zeichen die altere Gemein-
schaftsmarke COFILL auf der einen und die angegriffene Marke ECOFILL auf der
anderen Seite. Die Widerspruchsmarke, die kein Kurzwort mehr darstellt, ist voll-
standig in dem jungeren Wortzeichen enthalten, so dass die Kollisionsmarken in

sechs von sieben Buchstaben identisch sind.


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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c) Bei derart weitgehenden Ubereinstimmungen wirkt sich der einzige Unterschied
durch den zusatzlichen Anfangsbuchstaben ,E* in der angegriffenen Marke op-
tisch nicht ausreichend differenzierend aus, dies sowohl in den registrierten Mar-
kenformen (jeweils Versalien) als auch - erst recht - bei Kleinschreibung (eco-
fill/cofill), so dass schriftbildlich eine jedenfalls normale (durchschnittliche) Zei-
chenahnlichkeit festzustellen ist.

d) Ferner sind die Marken auch klanglich jedenfalls durchschnittlich ahnlich.

Zwar werden, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweist,
Wortanfange im Allgemeinen stérker beachtet als die tbrigen Markenteile. Doch
gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschrankt. Bei weitgehenden Ubereinstimmun-
gen im Ubrigen kann eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechs-
lungsgefahr haufig nicht ausschlieen (vgl. m. w. N. Strobele/Hacker, a. a. O., § 9
Rn. 267). So liegt der Fall auch hier. Wenngleich die jingere Marke ,ECOFILL®
dreisilbig ist und die Betonung auch auf der ersten Silbe liegt, besteht gleichwohl
klangliche Identitat in den Silben ,CO“ und ,FILL". Angesichts der identischen
Ubernahme dieser beiden Silben ist der vorangestellte Vokal ,E“, auch wenn er
sich am Wortanfang befindet, alleine nicht geeignet, den Gesamteindruck einer
jedenfalls durchschnittlichen klanglichen Ahnlichkeit zu beseitigen, zumal er auch
gegenuber der nachfolgenden Lautfolge ,,CO® nicht besonders klangstark hervor-
tritt.

7. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwagung angesichts der durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittli-
chen Ahnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der festgestellten Warenidentitat eine

klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Dies gilt auch unter Beriicksichtigung dessen, dass sich die hier relevanten Waren
der Klasse 1, die fur gewerbliche Zwecke bestimmt sind, Gberwiegend an Fach-

kreise richten. Auch wenn man davon ausgeht, dass diese Fachkreise den im
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Identitatsbereich befindlichen Waren mit erhdhter Aufmerksamkeit begegnen, ver-
kleinert sich der fur die Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderliche Zei-
chenabstand nur geringfiigig und wird vorliegend, in der Gesamtabwagung der

genannten Faktoren, nicht eingehalten.

Der Annahme einer Verwechslungsgefahr steht schlie3lich auch nicht entgegen,
dass die jingere Marke sich aufgrund ihres vermeintlichen Sinngehaltes von der
Widerspruchsmarke entferne. Zwar kénnen Ubereinstimmungen im Wort- und
Klangbild durch Unterschiede im Sinngehalt so reduziert werden, dass eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen ist. Unabdingbare Voraussetzung hierfur ist aber,
dass der Sinngehalt vom Verkehr auch bei fliichtiger Wahrnehmung sofort erfasst
wird und sein Verstandnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert (Stro-
bele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 289, 291 ff.). Diese Voraussetzungen liegen hier
nicht vor. Vielmehr stehen sich Kunstworter gegeniber, die so weder in der Um-

gangs- noch in der Fachsprache vorkommen.

Nach alledem war der Beschwerde im tenorierten Umfang stattzugeben.

8. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung des 8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde fur die Aufer-
legung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
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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.

2.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrtcklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

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

worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker

Merzbach Meiser
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