BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 39/14 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 8. Mai 2015

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2012 001 465.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 10. Méarz 2015 durch Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 12. Januar 2012 angemeldete und am 20. August 2012 fur

Klasse 3:

Kosmetika, atherische Ole, Augenbrauenkosmetika, Lippenstifte,
Hautcreme (kosmetisch), Parfumeriewaren, Kosmetikstifte, Mas-
sagelle, Nagellack, Ole fur Korper- und Schoénheitspflege, Ra-
siermittel, Schminkpuder, Schénheitsmasken, Seifen, Tag- und

Nacht-Creme

Klasse 9:
Brillen, Brillenetuis, Brillenglaser, Brillenrahmen, Sonnenbrillen
Klasse 14:

Schmuckwaren; Edelmetalle; Amulette; Uhren; Taschenuhren;
Halsketten; Armbéander; Ringe; Ketten (Schmuckwaren); Schmuck-

kasten; Minzen; Ohrringe



Klasse 25:

Bekleidung, Schuhe, Babyhosen, Babywasche, Bademaéntel, Ba-
desandalen, Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung fur Kfz-Fah-
rer, Bodysuits, Damenkleider, Westen, Gymnastikbekleidung, R06-
cke, Hosen, Jacken, Unterwasche, Hemden fur Manner und
Frauen, Strumpfe, Strumpfhosen, Leggings, Hosentrager, Kopfbe-
deckungen, Schals, Scharpen, Krawatten, Anzlge, Korsetts,
Mantel, Mitzen, Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pullover, Regen-
mantel, Sandalen, Schlafanziige, Stiefel, Socken, Sportschuhe,

Trikots, Sportbekleidung

eingetragenen Wortmarke 30 2012 001 465
Miss Merci
hat die Widersprechende am 8. Dezember 2012 aus ihrer seit 1964 fur
Klasse 30: Kakao, Schokolade, Zuckerwaren

eingetragenen Marke

Merci
Widerspruch eingelegt und dabei auf die Bekanntheit ihrer Marke hingewiesen.
Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 19. Februar 2014 zu-
rickgewiesen und dies damit begriindet, es kdnne von einer Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarke fur die Waren ,Klasse 30: Kakao, Schokolade, Zuckerwaren" als

amtsbekannt ausgegangen werden. Anders als 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG setze

der Léschungsgrund gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zwar keine Ahnlichkeit der



von der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren
voraus, aber eine Ahnlichkeit der Marken miisse vorliegen, die beim angespro-
chenen Publikum zu Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG, jedenfalls aber zu gedanklichen Verknipfungen zwischen den Marken
fuhre.

Mangels Markenahnlichkeit kdnne davon aber nicht ausgegangen werden.

Stelle man die angegriffene Marke ,Miss Merci“ der Widerspruchsmarke ,Merci“ in
ihrer Gesamtheit gegenuber, verhindere der in der angegriffenen Marke vorange-
stellte von der Widerspruchsmarke abweichende Wortbestandteil ,Miss“ unmittel-
bare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht.
Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kénne keine Verwechslungsge-
fahr aufgrund einer Pragung der Vergleichsmarken durch den Wortbestandteil
,Merci angenommen werden, denn dieser Bestandteil prage den Gesamteindruck
der angegriffenen Marke nicht. Der vorangestellte Bestandteil ,Miss” trete nicht so
in den Hintergrund, dass er zum Gesamteindruck nichts beitrage.

Der angesprochene Durchschnittsverbraucher habe auch deshalb keine Veranlas-
sung, sich in der Wahrnehmung der Zeichen ausschlief3lich an dem Utbereinstim-
menden Bestandteil ,Merci“ zu orientieren, weil er davon ausgehen werde, dass
es sich um einen einheitlichen Gesamtbegriff handle.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken scheide
daher aus.

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-
Bringen (8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs MarkenG). Die Gefahr, dass die jingere Marke
wegen der Ubereinstimmung in "Merci“ mit der Widerspruchsmarke gedanklich als
ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung gebracht werden kénnte, sei
zu verneinen, zumal nicht bekannt sei, dass die Widersprechende &hnlich gebil-
dete Serienzeichen besitze.

Auch Verwechslungsgefahr durch Markenusurpation sei nicht gegeben, denn der
Bestandteil ,Merci“ habe keine selbststandig kennzeichnende Stellung, wodurch
bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

wirde, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander ver-



bundenen Unternehmen stammten. Hierfur mussten weitere besondere Umstande
hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selb-
standige Kennzeichnung erscheinen lieRen. Dies kénne zwar bei einer Kombina-
tion mit einer bekannten Marke der Fall sein, jedoch stehe der Annahme einer
selbststandig kennzeichnenden Stellung in diesem Sinne wiederum der gesamt-
begriffliche Charakter der angegriffenen Marke entgegen.

Auch eine gedankliche Verkniupfung zwischen den Marken werde der Verbraucher
nicht vornehmen. Selbst wenn ihn die angegriffene Marke an die Widerspre-
chende erinnern sollte, werde er nur an deren typisches Betatigungsfeld (Schoko-
lade) denken. Fur den Verbraucher, der auf Kosmetika, Brillen, Schmuck oder Be-
kleidung u. a. die angegriffene Bezeichnung ,Miss Merci“ sehe, liege es nicht
nahe, dabei spontan an die Widerspruchsmarke ,Merci“ zu denken.

Aber selbst wenn man von einer Verwechslungsgefahr oder von einer gedank-
lichen Verknipfung ausgehen wollte, fehlten konkrete Anhaltspunkte, um ein Aus-
nutzen bzw. Beeintrachtigen der Unterscheidungskraft bzw. Wertschatzung der
Widerspruchsmarke annehmen zu konnen (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl., 8 14 Rn. 309). Ein Ausnutzen der Wertschatzung liege vor, wenn sich
der Dritte in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke begebe, um von
ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede
finanzielle Gegenleistung und ohne daflr eigene Anstrengungen machen zu mus-
sen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und
Aufrechterhaltung des Images der Marke auszunutzen (vgl. EuGH, GRUR 2009,
756 — 763 — L Oréal/Bellure). Die Widerspruchsmarke sei flr Schokolade bekannt.

Die mit ihr gekennzeichneten Produkte hatten aber keinen Prestigewert.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 24. Februar 2014 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 23. Mai 2014 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auf-

fassung, die Verwechslungstatbestande mussten klar getrennt werden.



Die Annahme, die neu eingetragene Marke "Miss Merci" nutze die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der Widerspruchsmarke "Merci" nicht aus oder
beeintrachtigte diese nicht, sei falsch. Die Widerspruchsmarke "Merci" sei eine
bekannte Marke; die Qualitatspraline "Merci" geniel3e héchste Wertschatzung und
habe einen hohen Prestigewert.

Die angegriffene Marke "Miss Merci" und die Widerspruchsmarke "Merci" seien
verwechselbar &hnlich, weil das Publikum teils die Marken miteinander verwech-
seln - und zwar auch dann, wenn die Marken fir verschiedene Produktbereiche
verwendet wirden - und teilweise jedenfalls annehmen werde, es gabe zwischen
dem Inhaber der angemeldeten Marke und der Inhaberin der Widerspruchsmarke
eine wirtschaftliche Verflechtung.

Es bestehe partielle Identitat, indem die Widerspruchsmarke vollstéandig in der an-
gegriffenen Marke enthalten sei. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke gebe den
Gedankeninhalt "Merci" wieder. Die angegriffene Marke bringe den gleichen Ge-
dankeninhalt zum Ausdruck. Die Erganzung durch das Wort "Miss" werde als rein
beschreibend aufgefasst, so dass sie mit einer weiblichen Person in Verbindung
gebracht werde, an die das Angebot gerichtet sei oder von ihr stamme. Der Sinn-
gehalt der angegriffenen Marke konkretisiere die allgemeine Aussage der Wider-
spruchsmarke, ohne diese in ihrem kennzeichnenden Charakter zu veréndern.
,Miss“ werde stets als Erganzung zum Ubrigen Namen aufgefasst, der dem ver-
bleibenden Teil nicht seine selbstandig pragende Stellung raube.

Verbraucher, die den Unterschied der Marken wahrndéhmen, wirden auch wahr-
nehmen, dass die Marken auf einander bezogen seien.

Die Ubertragung des Wertes aus der Widerspruchsmarke "Merci" auf eine gleiche
und/oder @hnliche Marke auf andere Produkte und somit die Moglichkeit, von die-
sem Wert zu profitieren und ihn durch eigene Verwendung zu beschadigen, also
der "Transfer", liege vorliegend nahe. Auch wirde eine Beeintrachtigung der Un-

terscheidungskraft und der Wertschatzung der bekannten Marke eintreten.



Die Widersprechende beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und dem Wider-
spruch stattzugeben.
Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder die

Sache dem EuGH vorzulegen.

Demgegenulber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er ist der Auffassung, die Markenstelle habe eine Verwechslungsgefahr zutreffend

verneint.

Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde der Widersprechenden hat in
der Sache keinen Erfolg.

Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine markenrechtlich relevante
Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG.

Trotz der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fur Schokoladepro-
dukte ist vorliegend keine Gefahr von Verwechslungen bzw. Ausnutzung des Rufs

einer bekannten Marke gegeben.

Da keine Warenédhnlichkeit gegeben ist, besteht weder eine unmittelbare noch
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wie die Markenstelle zutreffend ausgefiihrt

hat. Hierauf kann zu Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden.



Es kann dem Beschwerdegegner auch nicht angelastet werden, den Ruf der Wi-
derspruchsmarke auszunutzen oder zu beschadigen. Das franzdsische Wort fur
,Danke“ wirkt in der Kombination mit ,Miss“ im Umfeld von Waren ohne jeden Be-
zug zu SuBigkeiten oder anderen verzehrbaren Waren nicht als auf die Wider-

spruchsmarke bezogen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsélteren
Marke nach 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aber nur zu I6schen,
wenn die angegriffene Marke geeignet ist, die Wertschatzung der Widerspruchs-

marke zu beeintrachtigen bzw. unlauter auszunutzen.

Ein Ausnutzen der Wertschatzung der bekannten Marke, die mit dem Begriff der
Rufausbeutung gleichzusetzen ist, liegt vor, wenn ein Dritter sich durch die Zei-
chenverwendung in die Sogwirkung der bekannten Marke begibt, um von deren
Anziehungskraft, Ansehen und Ruf zu profitieren, ohne eine finanzielle Gegen-
leistung oder eigene Anstrengungen aufzuwenden (EuGH, Urteil vom 23.03.2010,
GRUR 2010, 445 Rn. 102 — Google/Google France), mithin die Vorteile, den wirt-
schaftlichen Wert der Marke und die Anstrengungen des Inhaber der bekannten
Marke zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Markenimages ausnutzt (EuGH,
Urteil vom 18.06.2009, GRUR 2009, 756 Rn. 41, 49 — L’Oréal/Bellure) und im
Wege des Imagetransfers Assoziationen mit der bekannten Marke weckt und den
fremden guten Ruf zugunsten der eigenen Vermarktung anzapft (BGH, Urteil vom
01.10.2009 - | ZR 134/07, GRUR 2010, 161 Rn. 33 — Gib mal Zeitung).

Hier erfolgt jedoch kein Imagetransfer. Bei den beanspruchten Waren denken die
Verbraucher bei der Kombination ,Miss Merci“ namlich nicht an das fir Pralinen
bekannte Produktkennzeichen.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft gilt ndmlich nur fur die Waren, flr die eine
durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsgeltung feststellbar ist (BGH
GRUR 2004, 239, 240 - Donline). Die Verkehrsgeltung strahlt dann allenfalls auf

eng verwandte Waren aus, nimmt aber mit zunehmender Entfernung ab, so dass



sie vorliegend kaum noch zum Tragen kommt. Eine erhdhte Kennzeichnungskraft
kann nicht auf alle nur ahnlichen Waren, geschweige denn auf unahnliche Waren
durchschlagen (vgl. BPatGE 41, 168 - Lignopol;, BPatG GRUR 1997, 293,
294 - Green Point / Der grine Punkt; Beschluss vom 8. November 2000 -
28 W (pat) 7/00 Elle Due / Elle; vom 10. November 1998 - 24 W (pat) 145/97 -

Pourelle / Elle).

Die Widerspruchsmarke ist das franzésische Wort fir Danke und hat damit eine
eigenstandige Bedeutung, die ohne Zusammenhang mit Schokoladenprodukten
vorherrscht und keinen Gedanken an die Widerspruchsmarke nahelegt.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht Uber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der ein-
schlagigen Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs und des Bundesge-
richtshofs Uber einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate
des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden
ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsachlichen Gegebenheiten,
insbesondere dem Sinngehalt von ,Merci“ getroffen worden ist, die mit den tat-
sachlichen Gegebenheiten in anderen, von der Widersprechenden zur Stltzung
ihrer Rechtsauffassung angefuhrten Entscheidungen nicht vergleichbar sind.
Demgemal kann der Senat auch dem EuGH keine Rechtsfrage vorlegen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gertigt wird, dass

1.

2.

das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-

lehnt 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 ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-

ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-

desgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Werner

Hu



