BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 502/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 064 183

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 7. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Sochtig
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 8 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 12. November 2013 aufgehoben.
2. Die Loschung der Eintragung der Marke 30 2011 064 183 wird
aufgrund der Widerspriche aus den Marken 348 349 und
302 10 977 angeordnet.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Verfahrenskosten der

Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin

NA



ist am 4. Mai 2012 fur nachfolgende Waren in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt gefihrte Markenregister eingetragen worden:

,Klasse 08: Nagelfeilen; Nagelscheren (elektrisch oder nicht elektrisch);

Klasse 21:

Klasse 24:

Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge); Essbestecke (Messer-
schmiedewaren, Gabeln und Loffel); Hackmesser; Messer;

Rasiermesser; Schustermesser; Schleifsteine

Tassen; Kuchengeschirr; Schalen; Teller; Schisseln;
Wasserkessel, nicht elektrisch; Keramikerzeugnisse fur den
Haushalt; Teeservice; Kiristallglaswaren; Salatschisseln;

Brotkasten; Streukasten fiir Haustiere

Gewebe fur textile Zwecke; Glasfaserstoffe fur Textilzwecke;
Wandbekleidungen aus textilem Material, Steifleinen;
Grobgewebe (Sackleinen); Bettdecken; Steppdecken, Ta-
gesdecken fir Betten; Bettwasche; Waschhandschuhe;

Scheibengardinen; Kanevas fur Teppiche und Stickereien®.

Gegen die Eintragung, die am 8. Juni 2012 verdffentlicht wurde, hat die Be-

schwerdefiihrerin am 8. August 2012 Widerspruch aus folgenden Marken einge-

legt:

1. Wort-/Bildmarke 348 349




eingetragen am 23. Februar 1926 fur die folgenden Waren der Klassen 3, 6, 8, 11
und 21:

.Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kuhl-, Trocken- und Ventilati-
onsapparate und Geréate, privat und gewerblich nutzbare Kaffee-
maschinen, Wasserleitungs-, Bade- und Klosettanlagen (soweit in
Klasse 11 enthalten), rohe und teilweise bearbeitete unedle Me-
talle, Messerschmiedewaren, Werkzeuge als Handwerkzeuge,
Hieb- und Stichwaffen, Klein-Eisenwaren; Beschlage, Drahtwaren,
Blechwaren und mechanisch bearbeitete Fassonmetallteile (alle
vorgenannten Waren soweit in Klasse 6 enthalten), Haus- und Ki-
chengerate (soweit in Klasse 21 enthalten), Waren aus Porzellan,
Ton, Glas, Glimmer (soweit in Klasse 21 enthalten), Putz- und Po-

liermittel (ausgenommen fur Leder), Baumaterialien aus Metall®

und

2. Wort-/Bildmarke 302 10 977

eingetragen am 6. Mai2002 fur die folgenden Waren und Dienstleistungen der
Klassen 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 35, 37, 41 und 42:

~Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthal-

ten; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre; Schlosserwaren



und Kleineisenwaren, Bauten aus Metall, insbesondere Buffetauf-
bauten, Verpackungsbehélter aus Metall, nicht elektrische Warm-
haltebehalter aus Metall, handbetatigte Werkzeuge und Gerate fur
Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetallen oder plattiert); Mes-
serschmiedewaren, Gabeln und Loffel, insbesondere Essbestecke
und Vorlegebestecke (auch aus Edelmetallen, plattiert oder ver-
chromt); Verkaufsautomaten und Mechaniken fir geldbetétigte
Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbei-
tungsgerate und Computer; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampfer-
zeugungs-, Koch-, Kuhl-, Trocken-, Luftungs- und Wasserlei-
tungsgerate sowie sanitare Anlagen, insbesondere Kaffee- und
HeilRgetrankemaschinen (z. B. Tee, Schokolade) fir den gastro-
nomischen Bedarf; Buffetwagen, Imbisswagen; Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte
Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Schmuckwaren; Zeitmess-
instrumente, Platzteller, Kerzenleuchter, Serviettenringe, Gerate
und Behaélter fir Haushalt und Kiiche aus/oder unter Verwendung
von edlem Metall; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Bicher, Broschuren,
Zeitschriften; Mdobel, Spiegel, Rahmen, Waren, soweit in
Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Weide, Horn und deren
Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Gerate und Behélter fir Haus-
halt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Putzzeug;
Stahlspane; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in
Klasse 21 enthalten; organisatorische und betriebswirtschaftliche
Beratung, insbesondere auf den Gebieten der gewerblichen Ge-
schaftsfuhrung, der Werbung, des Rechnungswesens, der An-
schaffung und Einrichtung von EDV-Anlagen, der Datenverarbei-
tung und der Einrichtung von Geschaftsraumen sowie Beratung im
Zusammenhang mit Schaufensterdekorationen, so genannte

Dienstleistungen auch fir Franchisenehmer, Franchising, namlich



Vermittlung von wirtschaftlichem und Dbetriebswirtschaftlichem
Know-how an Franchisenehmer; Installation und Montage von La-
deneinrichtungen und Werbetragern, von Einrichtungen, Anlagen
und Geraten in Hotels, Restaurants und Gaststéatten, Wartung und
Reparatur der vorgenannten Waren; Erziehung; Ausbildung; Un-
terhaltung; kulturelle Aktivitaten; Schulung und Unterrichtung der
Geschaftsfiuhrung und des Personals von Kaufhausern, Ladenge-
schaften und Franchisenehmern, insbesondere im Zusammen-
hang mit verkaufsfordernden Mafinahmen; Veranstaltung von
Kochkursen; technische Beratung und Planung im Zusammen-
hang mit der Einrichtung und Ausstattung von Kaufhausern, La-
dengeschéften, Hotels und Restaurants; Erstellen von Program-
men fiur die Datenverarbeitung; Franchising, namlich Vermittlung
von technischem Know-how, insbesondere im Zusammenhang mit
der technischen Ausstattung und Einrichtung von Geschaftsrau-

men; Designerdienstleistungen®.

Die Widerspruchsmarken sind am 22. und 25. September 2015 auf die Beschwer-
defhrerin umgeschrieben worden, die durch Verschmelzung der W...
AG bzw. ihrer Nachfolgegesellschaften entstanden

ist.

Mit Beschluss vom 12. November 2013 hat die Markenstelle fur Klasse 8 des
Deutschen Patent- und Markenamts die Widerspriiche zurlickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie ausgefuhrt, die Vergleichszeichen kénnten sich auf identischen
Waren der Klassen 8 und 21 begegnen, die Widerspruchsmarken seien durch-
schnittlich kennzeichnungskraftig und hatten damit einen normalen Schutzumfang.
Die jungere Marke halte den deshalb erforderlichen Abstand noch ein. Es stiinden
sich die Buchstabenkombinationen ,WMM* und ,WMF* gegenlber, bei denen die
Einzelbuchstaben ausgesprochen wirden. Die Abweichung im letzten Buchstaben

,M*“ bzw. ,F“ sorge fur eine hinreichende klangliche Unterscheidbarkeit. Die andere



Gestalt der letzten Buchstaben fuhre auf3erdem zu einem deutlichen schriftbildli-
chen Abstand. Hierbei sei zu beachten, dass es sich um Kurzzeichen handele, bei
denen schon geringfiigige Abweichungen starker ins Gewicht fielen. Anhalts-
punkte flr eine mittelbare bzw. assoziative Verwechslungsgefahr seien nicht dar-

getan und auch nicht ersichtlich.

Gegen diesen ihr am 18. November 2013 zugestellten Beschluss richtet sich die
Beschwerde der Widersprechenden vom 9. Dezember 2013. Sie tragt vor, es sei
rechtsfehlerhaft, den Widerspruchsmarken nur durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft zuzubilligen. Das durch die beiden Widerspruchsmarken seit 85 bzw. 10 Jah-
ren identisch geschutzte Logo sei Uberragend bekannt und gehoére zu den ,Mar-
ken des Jahrhunderts®. Die Widerspruchsmarken wirden in dem Buch ,Marken
des Jahrhunderts®, herausgegeben von Dr. Florian Langenscheidt, wie folgt be-
schrieben , Heute gilt die Marke WMF weltweit als Synonym fur Besteck, das eine
gelungene Synthese aus Qualitat, Tradition und Design eingegangen ist....“. Des-
halb sei ihnen eine Gberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein erweiterter
Schutzumfang zuzugestehen. Zudem sei es fehlerhaft, im Zeichenvergleich nur
auf die enthaltenen Grof3buchstaben, nicht aber auf die konkret eingetragene Ge-
staltung abzustellen. Schriftbildlich bestehe zwischen den Vergleichszeichen na-
hezu Identitat. Die jungere Marke sei gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch fur
Waren der Klasse 24 zu l6schen, da sie die Unterscheidungskraft und die Wert-
schatzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutze und beeintrachtige. Fur den Fall der Zurtickweisung
der Beschwerde regt die Widersprechende an, die Rechtsbeschwerde zum Bun-

desgerichtshof zuzulassen.

Die Beschwerdefuhrerin stellt sinngemal den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fiur Klasse8 vom

12. November 2013 aufzuheben und die Loschung der Eintragung



der Wort-/Bildmarke 30 2011 064 183 aufgrund der Widerspriiche
aus den Marken 348 349 und 302 10 977 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin stellt sinngemal die Antrage,

1. die Beschwerde zurtickzuweisen:;
2. die Kosten des Verfahrens der Beschwerdefiihrerin aufzuerle-

gen.

Sie tragt vor, die uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke konne
nicht mit der Nennung im Buch ,Marken des Jahrhunderts® begriindet werden. Die
Widerspruchsmarken seien wie jede andere Marke zu behandeln. Die Ver-
gleichsmarken wiesen deutliche Unterschiede auf. So Uberschnitten sich bei den
Widerspruchsmarken die Linien des Buchstabens ,W* zudem seien die rechte
obere Seite des ,M“ und die linke obere Seite des ,F* abgeflacht. Diese Merkmale
weise die jungere Marke nicht auf. Zudem munde bei ihr jeweils eine Seite des ,M*
einseitig erhoht in der Lucke des ,W*. Durch die Abweichungen im dritten Konso-

nanten sei auch eine deutliche klangliche Unterscheidbarkeit gegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in vollem Umfang Erfolg. Die angegriffene Marke
halt den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein und ist des-
halb gemald 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 43 Abs. 2 Satz 1 Mar-

kenG in vollem Umfang zu léschen.



A. Widerspruch aus der Marke 348 349

Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr bezilglich der Waren der
Klassen 8 und 21 der jingeren Marke gemafd § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und be-
zlglich der Waren der Klasse 24 der jungeren Marke gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 3 Mar-
kenG.

I. Verwechslungsgefahr gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemafld § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Bericksichtigung aller Um-
stande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 — Calvin Klein/HABM,;
GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006,
237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr.9 — DESPERADOS/
DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr.25 — pjur/pure; GRUR 2010, 235,
Rdnr. 15 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr.23 — METROBUS; GRUR 2008,
905, Rdnr. 12 — Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 — INTERCONNECT/T-
InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr.16 — Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60,
Rdnr. 12 — coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck
abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominieren-
den Elemente zu bertcksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. — Barbara Becker;
GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 — La Espaniola/Carbonelle; BGH GRUR 2013, 833,

Rdnr. 30 — Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. — pjur/pure).
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1. Eine Ahnlichkeit einander gegenulberstehender Waren ist grundsatzlich dann
anzunehmen, wenn diese unter Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren wie
insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ih-
rer regelmagigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierender oder einander ergdnzender Produkte oder Leistungen so enge
Berthrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung
sein konnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen (BGH GRUR 2015, 176, Rdnr. 16 — ZOOM/ZOOM).

Zwischen den Waren der jungeren Marke in Klasse 8 ,Nagelfeilen; Nagelscheren
(elektrisch oder nicht elektrisch); Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge)“ und den
Widerspruchswaren ,Werkzeuge als Handwerkzeuge* besteht engste Ahnlichkeit
bis Identitat. Identisch sind auch die Waren der jungeren Marke ,Essbestecke
(Messerschmiedewaren, Gabeln und Loéffel); Hackmesser; Messer; Rasiermesser;
Schustermesser® und die ,Messerschmiedewaren® bzw. ,Klein-Eisenwaren® der
Widerspruchsmarke. Auf die unterschiedliche Einordnung der Vergleichswaren in
Klasse 8 bei der jingeren Marke und in Klasse 6 bei der Widerspruchsmarke
kommt es hierbei nicht an, da die Funktionsweise, die Beschaffenheit und das

verwendete Material Ubereinstimmen kdnnen.

Die Waren der jungeren Marke ,Schleifsteine” sind mit den fur die Widerspruchs-
marke geschutzten ,Werkzeuge als Handwerkzeuge® identisch und mit ,Messer-
schmiedewaren® eng ahnlich, da sie als Hilfswaren der Schéarfung der Messer-
schmiedewaren dienen und haufig als Sortimentsergédnzung von Herstellern von

Messerschmiedewaren mit angeboten werden.

Den Waren der jungeren Marke in Klasse 21 ,Tassen; Kichengeschirr; Schalen;
Teller; Schisseln; Keramikerzeugnisse fur den Haushalt; Teeservice; Kristallglas-
waren; Salatschisseln; Brotkasten; Streukasten fur Haustiere“ stehen auf Seiten

der Widerspruchsmarke ,Waren aus Porzellan, Ton, Glas, Glimmer (soweit in
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Klasse 21 enthalten)® gegenuber. Auch hier besteht Identitat, da die genannten
Waren der jingeren Marke aus Porzellan, Ton oder Glas gefertigt sein kbnnen.

Identitat besteht auch zwischen den Waren der jungeren Marke ,Wasserkessel,
nicht elektrisch“ und den Waren der Widerspruchsmarke ,Haus- und Kiichenge-
rate (soweit in Klasse 21 enthalten)“. Denn ,Wasserkessel® werden von dem von
der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff ,Haus- und Kichengerate®

umfasst.

Keine Ahnlichkeit besteht dagegen zwischen den in Klasse 24 beanspruchten Wa-
ren ,Gewebe fir textile Zwecke; Glasfaserstoffe fur Textilzwecke; Wandbekleidun-
gen aus textiiem Material; Steifleinen; Grobgewebe (Sackleinen); Bettdecken;
Steppdecken, Tagesdecken fur Betten; Bettwasche; Waschhandschuhe; Schei-
bengardinen; Kanevas fur Teppiche und Stickereien“ und den Widerspruchswa-
ren. Bei den Waren der jungeren Marke handelt es sich ausschlie3lich um Pro-
dukte aus dem Textilbereich, die zwar ebenso wie die Widerspruchswaren Haus-
haltszwecken dienen und an dbereinstimmenden Vertriebsstatten wie Kauf- und
Einrichtungshauser anzutreffen sind. Allerdings werden die Vergleichswaren re-
gelmafig nicht von den gleichen Herstellern aus einer Hand angeboten und ge-
meinsam beworben, worauf bei der Frage der Warenahnlichkeit in erster Linie ab-
zustellen ist (BGH GRUR 2004 Rdnr. 17 - DESPERADOS/DESPERADO). Damit
scheidet fir diese Waren eine Verwechslungsgefahr gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG schon deshalb aus, weil sich die Marken nicht auf gleichen oder

verwandten Gebieten begegnen werden.

2. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstande
zu berucksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von
Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geo-
graphische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeauf-
wand des Unternehmens fur die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise

gehoren, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem
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bestimmten Unternehmen stammend erkennen (standige Rechtsprechung, zuletzt
BGH Urteil vom 2. Juni 2016, Az.: | ZR 75/15 — Wunderbaum Il, Rdnrn. 19, 29
m. w. N.). Im Widerspruchsverfahren kommt es hierbei auf den Zeitpunkt der Prio-
ritat der angegriffenen Marke und den Entscheidungszeitpunkt an (vgl. Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 8§ 9, Rdnr. 211).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus durchschnitt-
lich. Die Buchstabenfolge ,WMF* stellt zwar die Abklrzung fur die Wortkombina-
tion ,Wurttembergische Metallwarenfabrik“ dar, was jedoch nur einem Teil des an-
gesprochenen Verkehrs bekannt sein dirfte, da es sich nicht um ein lexikalisch
nachweisbares oder gebrauchliches Kirzel einer Sachangabe zur Beschreibung
der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren handelt. Zudem tragt die
Grafik durch die ungewdhnliche Verschrankung der Buchstaben in der Weise,
dass der Buchstabe ,W* in die darunter platzierten Buchstaben ,M* und ,F* hinein-

W

ragt, zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke MF bei.

Ihre origindr durchschnittliche Kennzeichnungskraft ist durch jahrzehntelange Be-
nutzung jedoch erheblich gesteigert worden. Zwar hat die Beschwerdeflihrerin
weder mit der Marke erzielte Umsatzzahlen noch Marktanteile genannt, sondern
sich auf den Vortrag beschrankt, das durch die Widerspruchsmarke geschitzte,
seit 85 Jahren eingetragene Logo gehdre ausweislich des seit 2002 regelméaliig
erscheinenden Buches ,Marken des Jahrhunderts® zu den bekanntesten deut-
schen Marken. Die Nennung der Widerspruchsmarke in dem Buch hat jedoch zu-
mindest eine Indizwirkung fur die Annahme einer erhéhten Kennzeichnungskratft.
Zudem ist der Uber Jahrzehnte prasente Marktauftritt der Widerspruchsmarke im
Bereich von Haushaltswaren dem Senat, dessen Mitglieder zu den von diesen
Waren angesprochenen Verkehrskreisen gehoren, aus eigener Erfahrung be-
kannt. Die Widerspruchsmarke ist im Inland in den Bereichen Haushaltswaren und
insbesondere Essbestecke sowie Kiichengerate aus Metall seit vielen Jahrzehn-

ten eingefuhrt und den angesprochenen Verbrauchern seit langer Zeit ein Begriff
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fur solides, langlebiges Besteck in modernem Design. Die beanspruchten Waren
werden unter der Marke sowohl tiber ein breites eigenes Filialnetz als auch in na-
hezu allen grél3eren Warenhausern und Haushaltsgeschaften angeboten. Dabei
ist die Widerspruchsmarke nicht nur auf den Waren selbst angebracht, sondern
fallt auch durch ihre Platzierung tber Eingangsturen, Regalen und in gesonderten
Produktbereichen dem Kunden uniubersehbar ins Auge. lhre Ausgestaltung

MF

F hat dabei Uber die Jahre nur geringfiigige Veranderungen erfahren, wie

W

aus dem Vergleich mit der Widerspruchsmarke 302 10 977 Mf erkennbar ist.
Lediglich die Breite der Buchstaben wurde vergroRert, sodass die modernisierte
Variante etwas massiver wirkt. Dabei wurden jedoch sowohl die GroéRRenverhalt-
nisse als auch die mal3geblichen Charakteristika der Widerspruchsmarke beibe-
halten, sodass eine Anderung ihres kennzeichnenden Charakters nicht feststellbar
ist und die Benutzung in der geringflgig veranderten Form auch als Benutzung
der Widerspruchsmarke anzusehen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass die
Widerspruchsmarke in breiten Kreisen des angesprochenen Verkehrs eine tber-

ragende Verkehrsbekanntheit geniel3t.

3. Den im Hinblick auf die in Teilbereichen gegebene Warenidentitat bzw. enge

W

Warenédhnlichkeit und die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke MF

erforderlichen grof3en Zeichenabstand hélt die jingere Marke MM in bildlicher
Hinsicht nicht ein. Dies gilt auch unter Bertcksichtigung des Umstands, dass der
angesprochene Verkehr den Vergleichswaren mit leicht UGberdurchschnittlicher
Aufmerksamkeit entgegen tritt, weil es sich um langlebige Waren handelt, deren
Anschaffung mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden ist und haufig

nach sorgfaltiger Abwagung getroffen wird.
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Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundséatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegentberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 — Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Rdnr. 25 —pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr.22 - Bogner B/Barbie B;
GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 — Maalox/Melox-GRY:; GRUR 2010, 729,
Rdnr. 23 - MIXI). Dabei gilt der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine
Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Be-

trachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9, Rdnr. 237).

Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahn-
lichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die
mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begriffli-
cher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rdnr.19 - ZIRH/SIR;
GRUR 2005, 1042, Rdnr.28 —-THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843,
Rdnr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr.15 - AIDA/AIDU;
GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 — METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 — cocco-
drillo; GRUR 2004, 779, 781 — Zwilling/Zweibriider). Dabei genugt fur die An-
nahme einer Verwechslungsgefahr regelmaRig bereits die hinreichende Uberein-
stimmung in einer Richtung (st. Rspr., vgl. z.B. BGH GRUR 2010, 235,
Rdnr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 89, Rdnr. 254

m. w. N.).

Die in der jungeren Marke verwendete Buchstabenfolge ,WMM* gleicht der Buch-
stabenfolge der Widerspruchsmarke ,WMF* in den ersten zwei von drei Buchsta-
ben. Die jeweils letzten Buchstaben der Vergleichsmarken ,M“ bzw. ,F“ weichen
allerdings nicht unerheblich von einander ab. Das in der jingeren Marke verdop-
pelte ,M*“ setzt sich ausschliel3lich aus senkrecht bzw. diagonal nach oben ver-
laufenden Linien zusammen und 6ffnet sich nach unten, wahrend das ,F“ der jin-
geren Marke Uberwiegend aus waagrechten Linien besteht und dadurch nach
rechts geoffnet erscheint. Zu beriicksichtigen ist zudem, dass bei Abkirzungen

und Kurzwortern auch geringe Abweichungen starker ins Gewicht fallen. Die vor-
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liegenden Unterschiede gentgen jedoch nicht, um eine Zeichen&hnlichkeit auszu-
schlieBen. Dabei ist mal3gebend — und dies hat die Markenstelle verkannt —, dass

die jungere Marke auch die markante und und ungewdhnliche Struktur

A\

F fast vollstandig tber-

nommen hat. In beiden Marken ist das ,W* tiber den weiteren Buchstaben ange-

der Buchstabenanordnung der Widerspruchsmarke M

ordnet und ragt in diese mittig hinein. Die beiden weiteren Buchstaben sind paral-
lel angeordnet. Zwar ist in der Widerspruchsmarke das ,F* schmaler als das ,M*
gehalten, was bei der Widerspruchsmarke zu einer leichten Verschiebung der
senkrechten Bildachse nach rechts fuhrt. Dies ist aber eine geringfligige Abwei-
chung, die gegenuber der in sich verschrankten Platzierung der Buchstaben im

Erinnerungsbild verwechslungsmindernd kaum ins Gewicht fallt.

Gleiches gilt von der gewaéhlten Schrifttype. Die Buchstaben des angegriffenen
Zeichens bestehen aus gleich breiten Linien, wahrend die Buchstaben der Wider-
spruchsmarke aus unterschiedlich breiten Linien zusammengesetzt sind. Die Li-
nien des ,W*“ in der Widerspruchsmarke uberkreuzen sich zudem, was bei dem
W der jungeren Marke nicht der Fall ist. Diese Abweichungen treten jedoch ge-
genuber den Ubereinstimmungen zuriick, zumal die Schrifttypen auch Gemein-
samkeiten aufweisen. Die Buchstaben in beiden Marken enthalten sowohl flach
als auch spitz auslaufende Kanten, wobei das ,M“ in beiden Fallen Uber eine
spitze als auch eine abgeflachte Ecke verfiigt. Dabei kann nicht unbertcksichtigt
bleiben, dass die Marken gerade im Bereich der Messerschmiedewaren naturge-
maf nur klein auf den Waren abgebildet sind und die Buchstabenanordnung hier
einen besonders grofen Wiedererkennungswert hat, wahrend kleinere Abwei-

chungen kaum ins Auge fallen.

Damit liegt insgesamt eine hochgradige bildliche Ahnlichkeit vor, die den Anforde-

rungen an den zu der Widerspruchsmarke zu haltenden Zeichenabstand nicht ge-



-16 -

niigt. Ob daneben auch eine klangliche Ahnlichkeit vorliegt, kann im Ergebnis da-
hinstehen, da die Ahnlichkeit in einem Bereich geniigt, um eine Verwechslungs-

gefahr zu begrinden.
II. Verwechslungsgefahr gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Die Eintragung der jingeren Marke ist fir die nicht im Ahnlichkeitsbereich liegen-
den Waren der Klasse 24 gemal3 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wegen der Gefahr un-
gerechtfertigter, in unlauterer Weise erfolgenden Ausnutzung der Unterschei-

AW

dungskraft der bekannten Widerspruchsmarke MF zu léschen. Danach kann
eine Marke geldscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetrage-
nen Marke mit alterem Zeitrang identisch oder dieser &hnlich ist und fir Waren
oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen &hnlich sind, fur die
die Marke mit alterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es
sich bei der Marke mit &@lterem Zeitrang um eine im Land bekannte Marke handelt
und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer

Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde.

Eine Marke ist bekannt, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt
ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ange-
sprochen wird, ohne dass bestimmte Prozentsdtze des Bekanntheitsgrades zu
fordern sind. Mal3geblich sind bei der Prifung dieser Voraussetzungen alle rele-
vanten Umstédnde des Falles, also insbesondere der Marktanteil der alteren
Marke, die Intensitét, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benut-
zung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Forde-
rung getatigt hat (BGH, a. a. O., Rdnr. 37 — Wunderbaum II, m. w. N.). Wie bereits
bei der Frage der Kennzeichnungskraft ausgefuihrt, hat der Senat, dessen Mitglie-

der dem mal3geblichen Verkehr angehoren, eigene Kenntnis von dem jahrzehn-
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telangen breiten Marktauftritt der Widerspruchsmarke im Bereich von Besteckwa-
ren und ihrer massiven Préasenz in Haushaltswarengeschaften als auch in den
Haushaltsabteilungen von Warenhausern. Dies deckt sich mit der Einordnung der
Marke als beriihmte Marke in der von der Beschwerdefiihrerin zitierten und aus-
zugsweise in Kopie vorgelegten Veroffentlichung ,Marken des Jahrhunderts®. Auf-
grund dieser Anknupfungspunkte ist — wie oben bereits ausgefihrt — die Wider-

spruchsmarke als eine in Deutschland bekannte Marke anzusehen.

Die Verwendung der jingeren Marke wuirde die Unterscheidungskraft und die
Wertschatzung der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausnutzen. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft ei-
ner bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines
Zeichens, das einer bekannten Marke ahnlich ist, versucht, sich in den Bereich der
Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf
und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene An-
strengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzu-
haben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke &hnlichen Zeichens
verbunden ist (BGHZ 205, 22 — 24, Rdnr. 38 — Springender Pudel).

Mit den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren verbindet der inlandi-
sche Verkehr seit Jahrzehnten die Vorstellung von Modernitat und solider Qualitat.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht — wie bereits dargelegt — eine hohe bild-
liche Ahnlichkeit. Zwar besteht keine markenrechtlich relevante Waren&hnlichkeit
zwischen den Essbestecken, fur die die Widerspruchsmarke Schutz und seit Jahr-
zehnten Bekanntheit geniel3t, und den Waren aus dem Textilbereich der Klasse 24
der jungeren Marke. Gleichwohl bestehen hinsichtlich der angesprochenen Ver-
kehrskreise nicht zu ubersehende Uberschneidungen. Beide Warengebiete wen-
den sich an die Allgemeinheit der Verbraucher und dienen der Ausstattung von
Wohnbereichen. Die von Kiichenutensilien und Essbesteck angesprochenen Ver-
kehrsteilnehmer erwerben auch die von der jingeren Marke beanspruchten Tex-

tilwaren ,Gewebe fur textile Zwecke; Glasfaserstoffe fiuir Textilzwecke; Wandbe-
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kleidungen aus textilem Material; Steifleinen; Grobgewebe (Sackleinen); Bettde-
cken; Steppdecken, Tagesdecken fur Betten; Bettwasche; Waschhandschuhe;
Scheibengardinen; Kanevas flr Teppiche und Stickereien“ und stellen an beide
Warenbereiche vergleichbare Anspriiche bezuglich Funktionalitat und Asthetik.
Sie wurden daher Qualitatsvorstellungen, die sie mit der bekannten Wider-
spruchsmarke verbinden, auch auf die Textilwaren Ubertragen, wenn sie mit der
ahnlich gestalteten jungeren Marke gekennzeichnet sind. In diesem Fall leitet die
jungere Marke den guten Ruf der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise auf sich
um, ohne einen entsprechenden eigenstéandigen Beitrag zu seinem Erwerb erbrin-

gen zu missen und ohne dass dafir ein rechtfertigender Grund ersichtlich ware.

Daher ist die angegriffene Marke in vollem Umfang zu l6schen.

B. Widerspruch aus der Marke 302 10 977

W

Auch der Widerspruch aus der Marke 302 10 977 Mf ist aus den unter Buch-

W

stabe A. dargelegten Erwagungen begrindet. Die Widerspruchsmarke Mf
weist eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft infolge jahrelanger Benut-
zung auf. Sie stellt die geringfligig modernisierte Form der nach eigener Kenntnis

des Senats seit Jahrzehnten auf dem Markt fir Essbestecke und Haushaltswaren

AW

bekannten Widerspruchsmarke MF dar, die dem Grol3teil des Verkehrs sehr

vertraut ist.
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Zur Kennzeichnungskraft und Zeichenahnlichkeit wird auf die obigen Ausfuhrun-

W

gen verwiesen, die in gleicher Weise fur die Widerspruchsmarke Mf gelten.
Hinsichtlich der Waren der jingeren Marke in den Klassen 8 und 21 besteht un-
mittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG,
da diese identisch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchs-
marke enthalten sind bzw. enge Ahnlichkeit mit den von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Waren aufweisen.

Zwischen den Waren der jingeren Marke in Klasse 8 ,Nagelfeilen; Nagelscheren
(elektrisch oder nicht elektrisch); Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge); Essbeste-
cke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Loéffel); Hackmesser; Messer; Rasier-
messer; Schustermesser; Schleifsteine” und den Waren der Widerspruchsmarke
,Messerschmiedewaren® besteht Uberwiegend — schon nach ihrem Wortlaut —
Identitat, im Ubrigen enge Ahnlichkeit. Die Waren der angegriffenen Marke in
Klasse 21 ,Tassen; Kiuchengeschirr; Schalen; Teller; Schiisseln; Wasserkessel,
nicht elektrisch; Keramikerzeugnisse fir den Haushalt; Teeservice; Kristallglaswa-
ren; Salatschisseln; Brotkasten; Streukasten fir Haustiere sind identisch oder
eng ahnlich mit den Waren der Widerspruchsmarke ,Gerate und Behalter fir
Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert)”, da die Widerspruchswa-
ren die Waren der jingeren Marke als Oberbegriffe erfassen.

Fur die Waren der jiingeren Marke in Klasse 24, die keine Ahnlichkeit zu den Wi-
derspruchswaren aufweisen, ist die Eintragung der angegriffenen Marke gemaf
88 43 Abs. 2, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu loschen, da sie die Wertschatzung oder
Unterscheidungskraft der bekannten alteren Widerspruchsmarke in unlauterer
Weise ausnutzen wiurde. Auch insoweit wird zur Begriindung auf die Ausfiihrun-

gen unter A. Il. verwiesen, die auch hier gelten.
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C. Kosten

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die Auf-
erlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.
Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens der Beschwer-
defuhrerin aufzuerlegen, ist schon deshalb unbegriindet, weil die Beschwerde er-

folgreich war.

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 statt-
haft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof,
Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die
Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert
werden.

Prof. Dr. Kortbein Uhlimann Dr. Sochtig
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