BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2010 004 199

BPatG 152
08.05



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des

Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 22. November 2011 aufgehoben, soweit
der Widerspruch aus der Marke EM 006 466 636 gegen die
angegriffene Marke 30 2010 004 199 in Bezug auf die Dienst-
leistungen ,Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitaten“ zu-

rickgewiesen worden ist.

Auf diesen Widerspruch wird die Loschung der angegriffenen
Marke im Umfang der vorgenannten Dienstleistungen ange-
ordnet.

2. Die Entscheidung Uber die Beschwerde des Widersprechen-
den bleibt insoweit dahingestellt, als der Widerspruch aus dem
geltend gemachten Unternehmenskennzeichen ,CLEANCOS*
auf die Loschung der angegriffenen Marke fir die Dienstleis-
tungen ,Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitaten gerich-

tet ist.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden

zurtickgewiesen.



Grinde

Die am 21. Januar 2010 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke (grin, weif3)

ist am 31. Mai 2010 unter der Nr. 30 2010 004 199 fur die Waren bzw. Dienstleis-

tungen

Klasse 3:

Kosmetika;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefihrte Markenregister eingetra-

gen worden.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat der Widersprechende aus der

prioritatsalteren, am 3. Oktober 2008 fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 3: Schonheitsmasken; Klebstoffe flir kosmetische Zwecke; Watte
fur kosmetische Zwecke; Rasiermittel; Parfiumeriewaren; Enthaarungs-
wachs; Kosmetiknecessaires [gefullt]; Kérper- und Schoénheitspflege (Mit-
tel zur -); Kosmetika; Seifen; Hautcreme [kosmetisch]; Enthaarungsmittel;
Masken (Schonheits-); Shampoos; Hautpflegemittel [kosmetisch]; Lotionen

fur kosmetische Zwecke;



Klasse 5: Hautpflege (pharmazeutische Préaparate fur die -); chemisch
pharmazeutische Erzeugnisse; Heftpflaster; Klebebander fir medizinische
Zwecke; Losungsmittel zum Entfernen von Heftpflaster; Vitaminpraparate;
Salben fur pharmazeutische Zwecke; Desinfektionsmittel flr hygienische

Zwecke; pharmazeutische Praparate; Ole fur medizinische Zwecke;

Klasse 44: Schonheitssalons (Dienstleistungen von -); Massagen (Durch-

fuhrung von -);
eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 006 466 636
CLEANCOS

und aus der nach dem Vortrag des Widersprechenden u. a. in den Geschaftsbe-
reichen ,Handel mit Mitteln zur Korper- und Schénheitspflege, Dienstleistungen
zur Korper- und Schonheitspflege, Schulungen® als Unternehmenskennzeichen

geschutzten Bezeichnung
CLEANCOS
Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 22. November 2011 hat die Markenstelle fiur Klasse 3 des
Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des hdheren
Dienstes, die angegriffene Marke auf den Widerspruch aus der genannten einge-
tragenen Gemeinschaftsmarke teilweise, namlich fur die Waren ,,Kosmetika“, ge-
l6scht und diesen Widerspruch im Ubrigen zurlickgewiesen. Weiter hat sie den
Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen in vollem

Umfang zurtickgewiesen.

Betreffend den Widerspruch aus der Gemeinschaftswortmarke EM 006 466 536
hat die Markenstelle ausgefuhrt, die Widerspruchsmarke verfiige mangels entge-
genstehender Anhaltspunkte Uber durchschnittiche Kennzeichnungskraft. In
klanglicher Hinsicht bestehe Verwechslungsgefahr, soweit sich die Zeichen in



Klasse 3 auf identischen Waren begegnen konnten. Soweit die angegriffene
Marke Schutz fur Dienstleistungen der Klasse 41 geniel3t, reiche der gegeniber
den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bestehende Abstand
aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen zuverlassig auszu-

schlieRen.

Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen ,CLEANCOS® hat die
Markenstelle ausgefiuhrt, der Widersprechende habe das geltend gemachte Un-
ternehmenskennzeichenrecht mangels ausreichender Belege fur die Benutzung

des Unternehmenskennzeichens nicht ausreichend nachgewiesen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Widersprechende mit seiner Be-
schwerde. Die streitgegenstandlichen Dienstleistungen ,sportliche und kulturelle
Aktivitaten® seien den fur die eingetragene Widerspruchsmarke geschiitzten ,Mas-
sagedienstleistungen und Dienstleistungen eines Schonheitssalons® Uberdurch-
schnittlich ahnlich, da die beidseitigen Dienstleistungen als Gegenstand von Well-
ness-Angeboten enge sachliche Beriihrungspunkte aufwiesen. Uberdies bestiin-
den auch klare BerUhrungspunkte zu den Dienstleistungen ,Unterhaltung“ und
.Kulturelle Aktivitaten®, die, wie auch insbesondere ,Massagedienstleistungen®, in
Hotels oder Freizeiteinrichtungen angeboten wirden. Auch seien ,Massage-
dienstleistungen® oder ,Dienstleistungen von Schonheitssalons® Ausdruck spezifi-
scher kultureller Traditionen und kdmen daher als Gegenstand von Kulturveran-
staltungen in Betracht. ,Schonheitssalons® béten auch Ausbildungsdienstleistun-
gen wie Schminkworkshops an. Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen Ab-
stand halte die angegriffene Marke, die im Wortbestandteil mit der eingetragenen
Wortmarke Ubereinstimme, nicht ein. Dabei sei auch einzubeziehen, dass die
Markeninhaberin, die mit dem Widersprechenden in geschéftlicher Verbindung

gestanden habe, das Widerspruchszeichen gezielt verletze.

Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen erklart der Widerspre-
chende, er betreibe einen GrofRhandel flr kosmetische Artikel und Gerate und

biete ferner Dienstleistungen im Bereich Koérper- und Schonheitspflege sowie



Ausbildung auf diesem Gebiet an. Das Unternehmenskennzeichen verwende er
seit der Geschaftsgrindung am 1. Januar 2007 auf allen Geschaftspapieren, Ka-

talogen, Werbematerialien und im Rahmen seines Internetauftritts.
Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 22. November 2011 im Umfang der
Zurickweisung der Widerspriche zu 1) und zu 2) aufzuheben und
die Marke 30 2010 004 199 insgesamt zu léschen.

Die Inhaberin der jungeren Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sa-
che geaulert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde des Widersprechenden hat teilweise Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der eingetragenen Gemeinschaftsmarke
EM 006 466 536 besteht fur das Publikum auch insoweit Verwechslungsgefahr,
als die angegriffene Marke fir die Dienstleistungen ,Erziehung; Ausbildung;
sportliche Aktivitaten“ eingetragen ist. Daher war der angefochtene Beschluss
der Markenstelle insoweit aufzuheben und die teilweise Loschung der angegrif-
fenen Marke anzuordnen (88 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1,
125b Nr. 1 MarkenG).

Die Entscheidung Uber den weiteren Widerspruch des Widersprechenden aus

dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen kann in Bezug auf die vor-



genannten Dienstleistungen dahingestellt bleiben, da der Widersprechende in-
soweit sein Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus der Gemein-
schaftsmarke EM 006 466 536 erreicht hat.

Hinsichtlich der weiteren beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der
Klasse 41, namlich ,Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten®, ist das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr im Hinblick auf beide Widerspriiche zu verneinen, so dass
die Markenstelle die Widerspriiche insoweit zu Recht zuriickgewiesen hat (88 42
Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2, 125b Nr. 1 MarkenG bzw. § 42 Abs. 2 Nr. 4, § 43
Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Zum Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 006 466 536

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach stéandiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundes-
gerichtshofes unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH, GRUR 2010, 933, Rn.32 — BARBARA
BECKER; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 — Calvin Klein/[HABM; BGH, GRUR 2012,
64, Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rn. 30 — Culinaria/Villa Culina-
ria). Von malgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identitat oder
Ahnlichkeit der Waren, die Identitat oder Ahnlichkeit der Marken sowie die Kenn-
zeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke.
Diese einzelnen Faktoren sind zwar flr sich gesehen voneinander unabhangig,
bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungs-
gefahr (vgl. dazu EUGH GRUR 2008, 343, Rn.48 —II Ponte Finanziaria
Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY:; siehe auch Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.).

Eine fir das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenahnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsatzlich ausreicht, wenn zwi-

schen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausrei-



chende Ubereinstimmungen festzustellen sind (Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl,, 8 9, Rdn. 254 m. w. N.). Dabei sind regelméalfiig die Vergleichsmarken
als Ganzes gegenuberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie
ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrach-
tungsweise zu unterziehen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., §9,
Rdn. 237 m. w. N.).

a) Auch wenn die angegriffene Wort-/Bildmarke und die eingetragene Wider-
spruchswortmarke im Hinblick auf die spezifische grafische und farbliche Ausge-
staltung der angegriffenen Marke als nicht identisch zu erachten sind, besteht
allerdings hochgradige Zeichenéahnlichkeit zwischen den Streitmarken. Zwar sind
die Wortbestandteile ,Clean Cos" der angegriffenen Marke im Unterschied zur
Widerspruchsmarke ,CLEANCOS® getrennt und versetzt geschrieben. Selbst
wenn man davon ausgeht, dass sich dieser Unterschied auch auf die Ausspra-
che der Zeichen auswirkt, besteht gleichwohl eine zumindest weitgehende Uber-
einstimmung in der klanglichen Wiedergabe. Dabei wird der klangliche Gesamt-
eindruck der angegriffenen Marke erkennbar durch die &uf3erlich gleichrangigen
Wortelemente ,clean cos” gepragt, die im Unterschied zur ohnehin nur unterstut-
zenden grafischen Gestaltung eine praktikable Artikulation gestatten (vgl. BGH,
GRUR 2008, 903 Rn. 25 — SIERRA ANTIGUA).

b) Entgegen der Auffassung der Markenstelle halt die angegriffene Marke im
Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Ge-
samtabwagung den unter Bertcksichtigung durchschnittlichen Schutzumfangs
und hochgradiger Zeichenahnlichkeit gebotenen Abstand zu der Widerspruchs-
marke in Bezug auf die Dienstleistungen ,Erziehung; Ausbildung; sportliche Akti-
vitaten® nicht ein. Daran andert sich auch dann nichts, wenn zu Lasten des Wi-
dersprechenden in Bezug auf die fir die Widerspruchsmarke eingetragenen
Dienstleistungen ,Schonheitssalons (Dienstleistungen von -); Durchfiihrung von
Massagen“ von einer Einschrankung der origindren Kennzeichnungskraft unter
dem Gesichtspunkt einer erkennbaren Anlehnung an die beschreibende Angabe

,clean cosmetics“ auszugehen waére.



Eine Ahnlichkeit von Dienstleistungen ist dann anzunehmen, wenn die beidersei-
tigen Dienstleistungen so enge Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteilig-
ten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, sie wirden angesichts objektiver
Kriterien Ublicherweise von denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen erbracht. Dabei ist angesichts der fehlenden Kdorperlichkeit von Dienst-
leistungen in erster Linie auf die Art und den Zweck der Dienstleistung, d. h. den
Nutzen fur den Empfanger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs,
dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden,
abzustellen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8 9 Rdn. 111 f.).

~Sportliche Aktivitaten® kdnnen in einem ausgepragten funktionellen Zusammen-
hang zu den nach der hier maf3geblichen Registerlage fir die Widerspruchsmarke
zu berucksichtigenden Dienstleistungen ,Durchfihrung von Massagen® stehen. So
bieten Wellness-Einrichtungen neben Massagen héaufig auch sportliche Aktivitaten
wie Walking, Schwimmen oder Yoga an. Die beidseitigen Dienstleistungen kénnen
damit der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen und typischerweise ergan-

zend bei demselben Anbieter in Anspruch genommen werden.

Die Dienstleistungen ,Ausbildung, Erziehung® sind der ,Durchfihrung von Massa-
gen, Dienstleistungen eines Schonheitssalons® ebenfalls noch hinreichend ahn-
lich, da die Ausbildung betreffend Massage- und Schminktechniken, etwa Eigen-
massage bzw. -maniklre, nahe liegend durch Personen oder Einrichtungen ange-

boten werden kann, die diese oder vergleichbare Techniken selbst anwenden.

c) In Bezug auf die fur die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen
,2unterhaltung; kulturelle Aktivitaten“ halt die angegriffene Marke dagegen den
unter Gesamtabwéagung der Einzelfallumstidnde gebotenen Abstand auch bei
Zugrundelegung durchschnittlicher origindrer Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ein, da die Dienstleistungen ,Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten;
Unterhaltung“ jedenfalls keine hinreichende Ahnlichkeit zu den Waren oder
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen.
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Zwar kdnnen Massagentechniken oder kosmetische Behandlungen auf bestimmte
Traditionen zuriickgehen oder in anderer Weise Uber kulturelle Beztige verfugen.
Ihre Zweckbestimmung im Bereich insbesondere der Gesundheitspflege oder des
korperlichen Wohlbefindens fiihrt jedoch zu einer klaren Abgrenzung zu kulturellen
Aktivitaten. Auch fur eine regelmaRige gegenseitige Erganzung dieser Dienstleis-
tungen fehlen Hinweise. Wenn kulturelle Aktivitaten oder Unterhaltungsdienstleis-
tungen sich insbesondere auf das Thema ,Massagen“ beziehen, liegt es fern,
hieraus auf die Erbringung von Massageleistungen zu schlieRen. Das Ange-
botsspektrum von Hotels mag gelegentlich die gegenilber stehenden Dienstleis-
tungen umfassen, eine das Verkehrsverstandnis entscheidend beeinflussende

Branchenibung ergibt sich daraus aber nicht.

Die durch den Widersprechenden geltend gemachte Verletzerabsicht entzieht
sich jedenfalls im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren der Feststellung. lhr
wird Uberdies lediglich indizielle Bedeutung fur die Frage der Verwechslungs-
gefahr zukommen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl.,, § 14 Rdn. 404). Sie
rechtfertigt vorliegend nicht die Erweiterung des Verwechslungsschutzes auf al-
lenfalls geringfiigig &hnliche Dienstleistungen.

2. Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen ,CLEANCOS*

Der Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen
,LCLEANCOS*, Uber den im Umfang der nach den o. g. Ausfiihrungen angeord-
neten Teilldschung aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke
,LCLEANCOS*" nicht entschieden werden muss, dringt in Bezug auf die Eintra-
gung der jungeren Marke fur ,Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten“ ebenfalls nicht
durch. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob dieser Widerspruch trotz Bedenken
in Bezug auf eine ausreichende Identifikation des Zeichens und seines Zeitrangs
innerhalb der Widerspruchsfrist zulassig ist und das geltend gemachte Unter-
nehmenskennzeichenrecht ,CLEANCOS" Uberhaupt besteht. Denn auch dann,
wenn man zugunsten des Widersprechenden vom Bestehen eines Unterneh-

menskennzeichens ,CLEANCOS*" ausgeht, ist in Bezug auf die Dienstleistungen
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,2Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten® zwischen den Vergleichszeichen Ver-
wechslungsgefahr nach § 12 i. V. m. 8 5, § 15 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben.
Verwechslungsgefahr in diesem Sinn hangt von der Ahnlichkeit der einander ge-
genuberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft der &lteren Be-
zeichnung und von den Tatigkeitsgebieten, fur die die konkurrierenden Bezeich-
nungen verwendet werden, ab (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.,
§ 15 Rdn. 35).

Nach den durch den Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist ein prioritats-
alteres Unternehmenskennzeichenrecht an dem Wortzeichen ,CLEANCOS* al-
lenfalls in Bezug auf die Geschaftsfelder ,Ausbildung im Bereich Wimpernverlan-
gerung“ und ,Handel mit Kérper- und Schonheitspflegemitteln, namlich Enthaa-
rungsmitteln und Wimpern-Extensions® anzuerkennen. Die vorgelegte eidesstatt-
liche Versicherung des Widersprechenden vom 19. Juni 2015 nennt als Téatig-
keitsspektrum des Unternehmens zwar allgemein den Handel mit Mitteln zur
Kdrper- und Schonheitspflege und Dienstleistungen zur Kdrper- und Schénheits-
pflege sowie im Bereich Schulungen. Diese Angaben erstrecken sich auf ein un-
typisch breites Geschaftsfeld, das z. B. auch den h&ufig selbstandigen Bereich
der Haarpflege und Schulungen jeder Art umfassen wirde. Fir einen derartigen
Zuschnitt des Unternehmens zum 21. Oktober 2010 liegen keine ausreichend
substantiierten Angaben und Belege vor. Die vorgelegten weiteren Unterlagen
beziehen sich ausschliel3lich auf den vorgenannten deutlich engeren Geschafts-
bereich (vgl. neben der eidesstattlichen Versicherung auch die Anlagen zum Wi-

derspruch vom 29. September 2010).

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Unternehmens-
kennzeichens und hochgradiger Ahnlichkeit der gegeniiberstehenden Zeichen
(vgl. oben 1.a) bzw. b)) ist Verwechslungsgefahr in Bezug auf ,Unterhaltung;
kulturelle Aktivitaten® allerdings zu verneinen, da die Geschéaftsbereiche so weit
voneinander entfernt sind, dass Verwechslungen nicht zu besorgen sind. Die
beidseitigen Tatigkeiten bzw. Waren dienen insofern ersichtlich abweichenden
Zwecken und beruhren sich auf den Markten regelméafig nicht.
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3. Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein An-
lass, 8 71 Abs. 1 MarkenG.

4. Der Senat konnte im schriftichen Verfahren entscheiden, nachdem kein An-
trag auf Durchfihrung einer miundlichen Verhandlung gestellt wurde. Der Senat
hat die Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung auch nicht fur sachdienlich
erachtet, 8 69 Nr. 3 MarkenG.

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 beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Be-
sorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtick-
lich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens ver-
letzt 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.

Metternich Schmid Lachenmayr-Nikolaou

Bb



