BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 96/14 Verkiindet am
20. Oktober 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2012 031 994

BPatG 154
05.11



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 13. Marz 2014 aufgehoben, soweit der Wider-
spruch in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 29
und 30 mit Ausnahme der Waren Tapioka, Sago, Schokolade
und Kuhleis zuriickgewiesen worden ist. In Bezug auf die erst-
genannten Waren wird die Loschung der angegriffenen Marke
wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 567 617

angeordnet.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 25. Mai 2012 angemeldete Bezeichnung
Maras
ist am 10. August 2012 unter der Nr. 30 2012 031 994 als Marke in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur folgende Waren

eingetragen worden:



Klasse 05:

mineralische Nahrungsergénzungsmittel; Nahrungsergdnzungsmittel fur medizinische
Zwecke; Vitaminpréparate; Nahrungsergénzungsmittel fur nichtmedizinische Zwecke
auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mine-

ralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 29:

Gemiuse (getrocknet); diatetische Lebensmittel flr nicht-medizinische Zwecke auf der
Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen,

Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl und Ge-
treidepraparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Schokolade;
Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Wirzmittel); Ge-

wirze; Kihleis.

Gegen die Eintragung der am 14. September 2012 veroffentlichten Marke hat u. a.
die Widersprechende aus ihrer seit dem 10. Januar 2006 als Wortmarke unter der
Nummer 003 567 617 fur folgende Waren:

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild; Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes Obst
und Gemuse; Gallerten (Gelees), Konfitiiren, Fruchtmuse; kandierte Friichte; Fleisch-
und Fischbriihenkonzentrate; Kase, Eier, Milch und Milch-/Molkereiprodukte; Speise-
Ole und -fette (aus Oliven); fetthaltiger Brotbelag; Fertigmahlzeiten; sauer / in Salzlake
eingelegtes Gemise / Pickles; Weinblatter in Salzlake; gefulltes, konserviertes Ge-
mise und Weinblatter; Kartoffelchips; nicht lebende Schalentiere und Weichtiere;
konservierte feine Kuchenkrauter; Pflanzenséfte zur Verwendung in der Kiche; To-

matenpuree;



Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl- und Getreidepraparate,
Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Eiscreme; Gewlrze; Gewdrze;
Salz; Essig; Senf; SoRen (Wirzmittel); Hefe; Backpulver, Backpulver; Honig; Melasse-

sirup; Traubensirup; Fruchtmuse; Turkischer Honig und andere Gebéacksorten;

Klasse 31:

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Samenkdrner fir Speisezwe-
cke, Endverbraucher, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende
Tiere; frisches Obst und Gemiise; Sédmereien und lebende Pflanzen und natirliche
Blumen; Futtermittel (fir Tiere), Malz, Nisse; Hullsenfriichte; Sudfrichte (getrocknet

und/oder gezuckert); Oliven; Zwiebeln; Zitrusfrichte;

eingetragenen Unionsmarke

Miras

mit dem am 13. Dezember 2012 beim DPMA eingegangen Schreiben Wider-

spruch erhoben.

Die Markenstelle fir Klasse 5 des DPMA hat mit Beschluss vom 13. Marz 2014
den Widerspruch aus der Unionsmarke 003 567 617 und einen weiteren Wider-
spruch aus einer geschaftlichen Bezeichnung zurtickgewiesen. Zur Begrindung
fuhrte die Markenstelle zum beschwerdegegenstandlichen Widerspruch aus, dass
eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zwar seien die von beiden Seiten
beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 identisch bzw. in einem sehr engen
Ahnlichkeitsbereich gelegen. Auch sei die situationsadaquate Aufmerksamkeit der
angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die von beiden Seiten bean-
spruchten Waren flichtig. Ferner sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke als durchschnittlich anzusehen. Jedoch werde der zu fordernde deutliche



Zeichenabstand zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke
eingehalten. Die einander gegenuberstehenden Wortzeichen ,MARAS® und
,MIRAS" wlrden sich im ersten, betonten Vokal unterscheiden. Bei dem Vokal ,A*
handle es sich um einen dunklen Vokal, wohingegen .| ein heller Vokal sei. We-
gen der Kirze der sich gegenuberstehenden Zeichen werde der angesprochene
Verkehr die Unterschiede in jedem Fall bemerken. Auch schriftbildlich reichten die
unterschiedlichen Umrisscharakteristika von ,A“ gegenuber ,I“ aus, um eine un-
mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschlieRen. Ausgehend von der gemeinsa-
men Buchstabenfolge ,M-RAS" ergebe sich auch kein Hinweis auf eine mittelbare

Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass der von der Markenstelle zu Recht
geforderte deutliche Zeichenabstand von der angegriffenen Marke nicht eingehal-
ten werde. Die sich gegentberstehenden Waren wirden von den angesprochenen
Verkehrskreisen haufig nicht unmittelbar nebeneinander, sondern lediglich aus der
Erinnerung heraus betrachtet. Hinzu komme, dass Verbraucher bei Waren der
Klassen 29 und 30 ihre Erfahrungen mit diesen Waren mundlich weitergeben wur-
den. Daher wiirden die Verbraucher in der Regel erst beim néachsten Einkauf auf
die beanspruchten Waren treffen. Hinzu komme, dass diese Waren einem niedri-
gen Preissegment zuzuordnen seien, so dass sie vom Verbraucher nur flichtig
wahrgenommen wirden. Eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr
kénne entgegen der Auffassung der Markenstelle aufgrund des geringen Zeichen-

abstands nicht ausgeschlossen werden.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 13. Marz 2014 aufzuheben und die
Marke 30 2012 031 994 aufgrund des Widerspruchs aus der Uni-
onsmarke 003 567 617 zu l6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich schriftsatzlich nicht geduf3ert.

Soweit in der angefochtenen Entscheidung der Markenstelle ein weiterer Wider-
spruch zurtickgewiesen worden ist, hatte die weitere Widersprechende Beschwer-
de eingelegt, den Widerspruch aber zuriickgenommen, nachdem der Senat mit
der Ladung zur mundlichen Verhandlung auf die fehlende Erfolgsaussicht dieser

Beschwerde hingewiesen hatte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Beteiligten sowie auf den uUbrigen Akteninhalt

verwiesen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige

Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Zwischen



den Vergleichsmarken besteht im Hinblick auf einen Teil der beanspruchten Wa-
ren Verwechslungsgefahr nach 89 Abs.1 Nr.2 i.V.m. 842 Abs.2 Nr.1
MarkenG. Dies betrifft sédmtliche Waren der Klasse 29 und die Waren der
Klasse 30 mit Ausnahme von Tapioka, Sago, Schokolade und Kuhleis. Hinsichtlich
dieses Teils der beanspruchten Waren war der Beschluss der Markenstelle
aufzuheben. Die angegriffene Marke war insoweit teilweise zu l6schen, § 43
Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Im Ubrigen hat Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich
der Waren der Klasse 5 und der Waren Tapioka, Sago, Schokolade und Kiihleis

der Klasse 30 zu Recht gemalf § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurtickgewiesen.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr flr das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Européischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes 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 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013,
833 Rn. 30 — Culinaria/Villa Culinaria). Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
insbesondere die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, die Identitat oder Ahnlich-
keit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar fur sich gesehen von-
einander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff
der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Fi-
nanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR
2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; vgl. auch Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.,
8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Dartber hinaus kdénnen fir die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im
Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende
Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermogen dieser Ver-

kehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.



Ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halt die
angegriffene Marke im Hinblick auf identische Vergleichswaren die insoweit stren-
gen Anforderungen an den Markenabstand nicht mehr ein. Dabei ist auch berick-
sichtigt, dass die jeweils beanspruchten Waren solche des taglichen Bedarfs sind,
die der Verbraucher in der Regel ohne deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit ein-
kauft (vgl. BPatG Beschluss vom 1. Dezember 2009, 30 W (pat) 116/06; Be-
schluss vom 5. Mai 2016, 29 W (pat) 32/14; die Entscheidungen sind Uber die
Homepage des BPatG offentlich zuganglich). Diese Annahme gilt selbst dann,
wenn im Einzelfall - etwa bei Kaffee oder Tee - auch ein hochpreisiges Angebot
besteht, aus dem mit einer gewissen Sorgfalt ausgewahlt wird.

1. Die Widerspruchsmarke verfugt als Phantasiebezeichnung tber normale Kenn-
zeichnungskraft. Das Wort ,Miras® lasst sich aus dem Turkischen mit ,Erbe® Uber-
setzen. Diese Wortbedeutung ist dem Verkehr aber weitgehend unbekannt. Selbst
wenn die Wortbedeutung ,Erbe” von den turkischsprachigen Teilen der Verkehrs-
kreise erkannt wird, besteht kein enger beschreibender Bezug zu den bean-
spruchten Waren. Es sind im Ubrigen keine Tatsachen vorgetragen oder sonst
ersichtlich, die fur eine Starkung oder Schwachung der Kennzeichnungskraft spre-

chen kdnnten.

2. Die von der angegriffenen Marke in der Klasse 29 beanspruchten Waren sind
mit den Waren der Klasse 29 identisch, wie sie von der prioritatsélteren Marke
beansprucht werden. Insbesondere kénnen diatetische Lebensmittel aus bzw. mit
den Lebensmitteln hergestellt werden, die die prioritatsaltere Marke in der Klasse
29 beansprucht bzw. mit diesen identisch sein. Auch in der Klasse 30 besteht hin-
sichtlich der meisten zu vergleichenden Waren ldentitdt, ausgenommen Tapioka,
Sago und Schokolade, die von der prioritatsdlteren Marke nicht beansprucht wer-
den. Hier besteht lediglich Waren&hnlichkeit. Das gleichfalls von der angegriffenen
Marke beanspruchte Kihleis ist noch weiter von den von der prioritatsalteren

Marke beanspruchten Lebensmitteln der Klasse 29, 30 und 31 entfernt, da Kihleis



nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt ist. Die Waren der Klasse 5, Nah-
rungserganzungsmittel, die von der angegriffenen Marke beansprucht werden,
weisen gleichfalls nur Ahnlichkeit mit den genannten Waren der Klassen 29, 30
und 31 (Lebensmittel) auf. Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniberstehen-
den, nicht identischen Waren kann im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich
dahingestellt bleiben.

3. Die Frage der Ahnlichkeit einander gegeniber stehender Marken ist nach deren
Ahnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu
beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen (EuGH GRUR Int.
2010, 129 Rn. 60 - La Espanola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - air-
dsl).

3.1 Eine begriffliche Zeichenahnlichkeit liegt hier nicht vor, da der Verkehr keinem
der beiden Zeichen einen sinnvollen begrifflichen Inhalt zuordnen kann und die
Zeichen demzufolge als Phantasieworte erkennt. Zwar werden auch im deutschen
Sprachgebrauch die Spezies der Pampashasen und mittelamerikanische Jugend-
banden als ,Maras” bezeichnet. Diese Wortbedeutungen sind aber - ebenso wie
die Ubersetzung von ,Miras“ mit ,Erbe“ - weitgehend unbekannt und kénnen ins-

gesamt bei der Frage der Verwechslungsgefahr vernachlassigt werden.

3.2 Dagegen besteht in klanglicher Hinsicht eine relevante Ahnlichkeit zwischen
den Zeichen. Beide Worte bestehen aus funf Buchstaben und zwei Silben. Die
Buchstaben- bzw. Lautfolge ist - bis auf den zweiten Buchstaben bzw. Laut der
jeweiligen Bezeichnungen - gleichfalls identisch. So stimmen die Vergleichswdorter
bei gleicher Silbenzahl und gleichem Sprechrhythmus auch in den konsonanti-
schen Lauten und dem zweiten Vokal tUberein. Gleichwohl besteht in klanglicher
Hinsicht auch ein auffalliger Unterschied zwischen den Vergleichsbezeichnungen.

Der Unterschied im klangtragenden Vokallaut der Anfangssilbe (,a“ bzw. ,i“) ist
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markant und stellt auch in Bezug auf den klanglichen Gesamteindruck einen ge-
wissen, nicht unerheblichen Abstand her. Dabei ist auch zu bertcksichtigen, dass
die Vergleichsbezeichnungen mit zwei Silben relativ kurz sind, so dass der klangli-
che Unterschied starker ins Gewicht fallt, selbst wenn es sich bei Wortern mit zwei
Silben und funf Buchstaben nicht mehr um Kurzworter im eigentlichen Sinne han-
delt (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 9 Rn. 271/273).

3.3 Auch schriftbildlich lassen sich einerseits erhebliche Ubereinstimmungen fest-
stellen, da sich die Zeichen lediglich in einem, namlich dem zweiten von finf
Buchstaben unterscheiden. Andererseits ist angesichts der Kirze der Vergleichs-
bezeichnungen und der deutlichen schriftbildlichen Unterschiede zwischen den
Buchstaben ,A“ und ,I“ bzw. , @ und ,i“, auch in schriftbildlicher Hinsicht noch ein
relativ deutlicher Markenabstand gegeben, zumal das Schriftbild von Mar-
ken - anders als dies beim schnell verklingenden gesprochenen Wort der Fall ist -
erfahrungsgeman eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der
Bezeichnungen gestattet (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,, § 9 Rd. 281

m. w. N.).

Insgesamt ist bei der Gesamtabwéagung aller Umstande der streitgegenstandli-
chen Kollisionskonstellation - vor allem unter Bericksichtigung des Umstandes,
dass die Vergleichsbezeichnungen sich zwar nur in einem Buchstaben bzw. Laut
unterscheiden, dieser Unterschied fur sich genommen aber markant ist, festzu-
stellen, dass die angegriffene Marke strengen Anforderungen an den Markenab-
stand im Rahmen bestehender Warenidentitat nicht gerecht wird und insoweit zu
l6schen ist. Soweit auch nur ein geringfigiger Warenabstand gegeben ist und die
Anforderungen an den Markenabstand nur etwas abzusenken sind, fuhrt die Ge-
samtabwagung der mal3geblichen Faktoren von Kennzeichnungskraft, Zeichen-
ahnlichkeit und Warenéhnlichkeit demgegenuber zur Verneinung der Verwechs-
lungsgefahr. Ein solcher relevanter Warenabstand besteht zwischen den Waren

der Klasse 5 sowie den Waren Tapioka, Sago, Schokolade und Kuhleis der
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Klasse 30 der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der Widerspruchs-

marke andererseits.

Nach alledem war die Beschwerde nur teilweise erfolgreich.

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 beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt 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 still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des eschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu



