BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 564/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 066 489

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Juli 2016 durch die Vorsitzende Richterin Kortge, den Richter Reker sowie den
Richter kraft Auftrags Schdodel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 17. August 2012 aufgehoben,
soweit der Widerspruch aus der Marke 305 62 316 gegen die
Eintragung der Marke 30 2008 066 489 fur Waren der

Klasse 18: Halsbander und Bekleidungsstiicke fur Tiere,
insbesondere aus Leder und Lederimita-
tionen; Teile der vorgenannten Waren,

soweit in Klasse 18 enthalten
zurlckgewiesen worden ist.
Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt ange-
wiesen, die Loschung der Marke 30 2008 066 489 wegen

des Widerspruchs aus der Marke 305 62 316 anzuordnen.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Gegen die Eintragung der am 17. Oktober 2008 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) angemeldeten und am 9. Februar 2009 in das Markenregister fur

die Waren der
Klasse 5: Bernstein und Waren daraus fur medizinische Zwecke, nam-
lich Mittel zur Erleichterung des Zahnens, aus Bernstein ge-
wonnene Ole fir medizinische Zwecke, aus Bernstein gewon-
nene Heilmittel fir medizinische Zwecke, mit Bernstein ver-

setztes oder zubereitetes Wasser;

Klasse 14: Schmucksteine, insbesondere aus Bernstein; Juwelierwaren;

Schmuckwaren, insbesondere Bernsteinschmuck; Edelsteine;
Klasse 18: Halsbander und Bekleidungsstiicke fur Tiere, insbesondere
aus Leder und Lederimitationen; Teile der vorgenannten Wa-
ren, soweit in Klasse 18 enthalten;
Klasse 20: Bernstein und Waren daraus, soweit in Klasse 20 enthalten;

Klasse 25: Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2008 066 489

wendestein



ist Widerspruch erhoben worden aus der am 19. Oktober 2005 beim DPMA an-

gemeldeten und am 15. Méarz 2006 fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 3,
9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 und 43 eingetragenen Wortmarke

30562 316

Wellensteyn

die nach Ablauf der zehnjahrigen Schutzdauer zum 31. Oktober 2015 nur teil-

weise, namlich flr die Waren der

Klasse 9:

Klasse 18:

Brillen- und Sonnenbrillen und Etuis dafir; Brillenkordeln; Ski-
brillen; Schutzhelme fir Wintersportler, Reiter, Radfahrer und
Motorradfahrer; Unfallschutzbekleidung, einschliel3lich
Schuhe, Spezialbekleidung fur Rettungszwecke, Gesichts-

schutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken fiir Arbeiter;

Aktentaschen; Dokumentenmappen; Badetaschen;
Bekleidungsstiicke fur Tiere; Brieftaschen; Campingtaschen;
Chevreauleder (Ziegenleder), Dokumentenkoffer; Felldecken
(Pelz); Felle (Pelze); Geldbérsen (Geldbeutel); Geldboérsen,
nicht aus Edelmetall; Geschirre, Sattel und Zaumzeug fir
Tiere; Halsbander fur Tiere; Handtaschen; Haute (zugerichtet);
Haute von Schlachttieren; Hufttaschen (Wimmerl); Jagdta-
schen; Kartentaschen  (Brieftaschen);  Klopfpeitschen;
Kniegamaschen fur Pferde; Koppelriemen; Kosmetikkoffer;
Kunstleder; Leder, roh oder teilweise bearbeitet; Lederfaden;
Ledergurte; Lederimitationen; Lederriemen; Lederschnire;
Lederzeug; Maulkérbe; Moleskin (Fellimitation); Modbelbezlige
aus Leder; Moébelluberziige aus Leder; Notenmappen; Peit-
schen; Pelze (Tierfelle); Pferdedecken; Regenschirme; Reise-

koffer (Handkoffer); Reisekoffer; Reisenecessaires (Lederwa-



Klasse 24:

ren); Reisetaschen; Rucksacke fur Bergsteiger; Rucksacke;
Satteldecken fur Pferde; Sattelgurte; Sattlerwaren; Schlisse-
letuis (Lederwaren); Schulranzen; Schultaschen; Sonnen-
schirme; Sattel fur Pferde; Tierhaute; Tornister (Ranzen); Un-
terlagen fur Reitsattel; Werkzeugtaschen aus Leder (leer);
Wurstdarme; Ziegenleder; Leder und Lederimitationen sowie
Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Spazierstocke;

Pferdegeschirre;

Badewasche (ausgenommen Bekleidungsstiicke); Ballonstoffe
(gasundurchlassig); Barchent; wasserdichte und atmungsak-
tive Stoffe; laminierte Stoffe; Baumwollstoffe; Bettdecken;
Bettwasche; Brokate; Chenille (Stoff); Cheviotstoffe; Cotto-
nade; Crepon; Damast; Drell; Droguet; Drucktiicher aus texti-
lem Material; Duschvorhange aus textilem Material oder aus
Kunststofffolie; Etiketten aus Textilstoffen; Fahnen, Wimpel
(nicht aus Papier); Federbettdecken; Filtermaterial (Textil-
stoffe); Filz; Flachsstoffe; Flanell; Fries (Wollgewebe); Futter-
stoffe fur Schuhwaren; Futterstoffe; Gardinen aus Textilien
oder aus Kunststoff; Gardinenhalter aus Textilstoffen; Gewebe
fur textile Zwecke; Glasfaserstoffe fur Textilzwecke; Glassei-
dengewebe (Reinigungsticher); Grobgewebe (Sackleinen);
Gummitiicher, ausgenommen fir Schreibwaren; Hanfdrillich;
Hanfleinwand; Hanfstoffe; Haushaltswasche; Heimtextilien;
Hutfutterstoffe; Indiennes (bedruckte Baumwollstoffe); Jersey-
stoffe; Jutestoffe; Kanevas fir Teppiche und Stickereien; Ka-
raffenuntersetzer (Tischwasche); Kattun; Kissenbeziige; Kopf-
kissenbezlige; Kreppstoffe; Kunstseidenstoffe; Kasetlcher;
Lederimitationsstoffe; Leinwand; Marabu (Stoff); Matratzen-
tuch (Inlett); Matratzenlberziige; Moleskin (Stoff); Moskito-

netze; Mobelbezige aus Kunststoff, Mobelstoffe; Mobellber-



Klasse 25:

zuge aus Textilien; Platzdeckchen (Sets) (nicht aus Papier);
Portieren (Vorhange); Ramiestoffe; Reisedecken; Rollos aus
textilem Material; Samt; Scheibengardinen; Schlafsacke (so-
weit in Klasse 24 enthalten); Seidenstoffe; Steifleinen; Stepp-
decken; Tagesdecken fir Betten; Stoffe; Strickstoffe; Taft;
Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilhandtlucher; Textilservi-
etten; Textilstoffe fir Schuhwaren; Textilstoffe; Textiltapeten;
Textiltaschentiicher; Tischdecken (nicht aus Papier); Tischde-
cken (rund) (nicht aus Papier); Tischwasche (nicht aus Pa-
pier); Toilettendeckeliberztiige; Tucher (Laken); Waschhand-
schuhe; Webstoffe (elastisch); Webstoffe; Webstoffe mit vor-
gezeichneten Stickmustern; Wollstoffe; Waschestoffe (verar-
beitet); Waschestoffe; Zephir (Webstoffe), Webstoffe und Tex-

tilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten;

Anzlge; Babywasche; Badeanziige; Badehosen; Bademantel,
Bademiutzen; Badesandalen; Badeschuhe; Bandanas (Tucher
fur Bekleidungszwecke); Baskenmiitzen; Bekleidung aus Le-
derimitat; Bekleidung fur Autofahrer; Bekleidungsstiicke; Be-
kleidungsstiicke aus Papier; Boas (Bekleidung); Bodysuits
(Teddies, Bodies); Bustenhalter; Camisoles; Chasubles; Da-
menkleider; Duschhauben; Einlegesohlen; Einsteckticher;
Faschings-, Karnevalskostime; Fausthandschuhe; Fischer-
westen (Anglerwesten); Ful3ballschuhe; Gabardinebekleidung;
Geldgirtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung; Gymnastik-
schuhe; Girtel (Bekleidung); Halbstiefel (Stiefeletten); Halsti-
cher; Handschuhe (Bekleidung); Hausschuhe; Hemd-H0Os-
chenkombinationen (Unterbekleidung); Hemdblusen; Hemden;
Hosen; Huftglrtel; Hute; Jacken; Jerseykleidung; Joppen
(weite Tuchjacken); Kapuzen; Kleidereinlagen (konfektioniert);

Kleidertaschen (vorgefertigt); Konfektionsbekleidung; Kopfbe-



deckungen; Korsetts; Krawatten; Krawattentticher; K&appchen
(Kopfbedeckungen); Lederbekleidung; Leibwasche; Livreen;
Latzchen, nicht aus Papier; Manschetten (Bekleidung); Man-
tillen; Mieder; Morgenmantel; Muffe (soweit in Klasse 25 ent-
halten); Mantel; Mitzen; Mitzenschirme; Oberbekleidungssti-
cke; Ohrenschutzer (Bekleidung); Overalls; Parkas; Pelerinen;
Pelze (Bekleidung); Petticoats; Pullover; Radfahrerbekleidung;
Regenmantel; Rocke; Sandalen; Saris; Schals, Scharpen;
Schlafanzige; Schnirstiefel; Schuhe (Halbschuhe); Schuh-
rahmen; Schuhsohlen; Schuhvorderkappen; Schuhwaren;
Schweilblatter; Schiirzen (Bekleidung); Skischuhe; Slips; So-
cken; Sportschuhe; Sportschuhe (Halbschuhe); Stiefel; Stirn-
bander (Bekleidung); Stoffschuhe (Espadrillos); Stolen; Stollen
fur FulBballschuhe; Strandanziige; Strandschuhe; Strumpf-
bander,  Strumpffersen;  Strumpfhalter;  Strumpfhosen;
Striumpfe; Sweater; T-Shirts; Togen (Bekleidungssticke); Tri-
kotkleidung; Trikots; Turbane; Uniformen; Unterhosen, Unter-
wasche; Wadenstrimpfe; Wasserskianziige; Westen; Wirkwa-

ren (Bekleidung); Zylinderhiite; Uberzieher

am 23. Mai 2016 (EDV-Erfassungstag beim DPMA) mit Wirkung zum
1. November 2015 verlangert worden ist.

Die Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA hat den Widerspruch mit Beschluss
vom 17. August 2012 zurtickgewiesen, weil zwischen den beiderseitigen Marken
nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG be-
stehe. Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, auch unter Berlcksichti-
gung der teilweisen Identitdt der Waren halte die angegriffene Marke gegenuber
der Widerspruchsmarke, bei der von einer von Haus aus normalen, nachtraglich
nicht weiter gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei, den markenrecht-

lich gebotenen Abstand in jeder Richtung ein. Die von der Widersprechenden vor-



gelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine tber das Normale hinausgehende
Erhohung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
Auf Grund der eingereichten Unterlagen sei davon auszugehen, dass der be-
hauptete Umsatz in H6he von rund 30 Millionen Euro jahrlich Gberwiegend mit Ja-
cken erzielt worden sei. Lege man der Beurteilung zugrunde, dass das deutsche
Bekleidungsgewerbe nach o6ffentlich zugéanglichen Quellen im Jahre 2010 einen
Umsatz von mindestens 6 Milliarden Euro erzielt habe, der im Jahre 2011 noch
deutlich gestiegen sei, kdbnne von einem Uberdurchschnittlichen Marktanteil der
Widerspruchsmarken auf dem Bekleidungssektor nicht gesprochen werden. Auch
die von der Widersprechenden behaupteten Werbemal3nahmen lie3en nicht auf
eine erhohte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke schliel3en. Die beider-
seitigen Marken wiesen ausreichende klangliche, schriftbildliche und begriffliche
Unterschiede auf. In schriftbildlicher Hinsicht falle ins Auge, dass der Bestandteil
;wende“ des Wortes ,wendestein” in Fettschrift dargestellt sei. Das die angegrif-
fene Marke bildende Wort ,wendestein“ weise zwar die gleiche Silbenzahl und die
gleiche Vokalfolge wie die Widerspruchsmarke auf. Auch seien die Schlusssilben
,stein“ bzw. ,steyn klanglich identisch und schriftbildlich sehr ahnlich. Die beider-
seitigen Marken wiesen jedoch insgesamt einen unterschiedlichen Begriffsgehalt
auf. Unter der Bezeichnung ,Wellensteyn“ kbénne ein von Wellen bearbeiteter Stein
oder ein Stein in Wellenform verstanden werden, wahrend das Wort ,wendestein®
einen Stein bezeichne, der gewendet werden kdnne oder an einem Wendepunkt
positioniert werde. Dieser unterschiedliche Begriffsgehalt trage zu einer Verminde-

rung der Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bei.

Dagegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Er macht
geltend, der Beschluss der Markenstelle weise einen Begriindungsmangel auf. Die
Markenstelle habe bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke auf Quellen Bezug genommen, die ihrem Beschluss nicht beigeftigt
worden und auch nicht allgemein zuganglich seien. Die zitierten Angaben von der
Internetseite ,de.statista.com® seien nur fir Abonnenten des Informationsdienstes

einsehbar. Den Verfahrensbeteiligten sei es deshalb verwehrt, zu beurteilen, ob



die von der Markenstelle getroffenen Feststellungen zutreffend seien. Hinzu
komme, dass sich die von der Markenstelle angegebenen Branchenumsatzzahlen
widersprachen. So sei im angegriffenen Beschluss zunachst ausgefihrt, der deut-
sche Bekleidungssektor weise einen jahrlichen Umsatz von 6 Mrd. Euro auf. Im
Widerspruch dazu stehe die von der Markenstelle ebenfalls zitierte Meldung des
Bundesverbandes des Deutschen Textileinzelhandels, wonach sich die geschatz-

ten Umsatzzahlen im Jahre 2011 auf 29 Mrd. Euro belaufen hatten.

Die Markenstelle habe zu Unrecht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke verneint. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer
Marke seien alle Umstande des Einzelfalls zu bertcksichtigen. Hierzu zahlten bei
der Widerspruchsmarke, dass die mit ihr gekennzeichneten Jacken im oberen
Preissegment angesiedelt seien und dass die Widerspruchsmarke seit Jahren
konstant sowohl in den grof3en, deutschlandweit vertretenen Kaufhdusern als
auch im Fachhandel und in eigenen ,Wellensteyn Collection Stores* vertreten sei
und in Fachmagazinen als ,Spitzenlabel“ hervorgehoben werde. Die Wider-
spruchsmarke werde vom Widersprechenden und den Einzelhandlern auch ge-
genuber dem Endverbraucher beworben. Die Markenstelle habe bei der Beurtei-
lung des Marktanteils der Widerspruchsmarke auch zu Unrecht auf den gesamten
Bekleidungssektor bzw. den gesamten Bekleidungsfachhandel abgestellt. Das
mafgebliche Marktumfeld bestimme sich aber nach den Eigenschaften der be-
treffenden Waren. Vorliegend sei deshalb auf den Outdoor-Bekleidungsmarkt, den
Bereich Fashion Sportswear oder auf das Bekleidungssegment ,Jacken® abzu-
stellen gewesen. Letztlich habe die Markenstelle auch die von der Widerspre-
chenden glaubhaft gemachten WerbemalRnahmen nicht umfassend gewdrdigt.
Unter Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen tragt der Widersprechende
vor, die Widerspruchsmarke habe im Bereich der Outdoor- bzw. Sport-Jacken zu
den zehn beliebtesten Outdoor-Labels fir Manner im Jahre 2011 gehort. Mit der
Widerspruchsmarke gekennzeichnete Jacken wirden deutschlandweit aul3er in 30
Wellensteyn Collection Stores” Uber grole Warenhausketten vertrieben, die ih-

rerseits die Produkte der Widersprechenden umfangreich beworben hatten. Uber
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die Erfolgsgeschichte der Widerspruchsmarke habe im November 2010 auch die
,Financial Times Deutschland“ berichtet. Dass die Widerspruchsmarke Uber eine
durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verfiige, habe auch
die Markenstelle fur Klasse 18 des DPMA in einem zum Aktenzeichen
30 2011 013 700 ergangenen Beschluss vom 6. September 2012 bestatigt.

Auch die Beurteilung der Markenahnlichkeit durch die Markenstelle sei rechtlich
unzutreffend. Die Marken seien in bildlicher Hinsicht &hnlich, weil sie den identi-
schen Wortanfang ,We" sowie die weitgehend Ubereinstimmenden Bestandteile
,stein“ bzw. ,steyn“ enthielten. In klanglicher Hinsicht seien die Silbenzahl sowie

der Sprachrhythmus identisch. Die Buchstaben ,i“ und ,y“ in den Schlusssilben
wirden identisch ausgesprochen. Begrifflich stimmten beide Markenwdérter in den
Wortbestandteilen ,stein® bzw. ,steyn“ Uberein. Insgesamt wiesen sie keinen sinn-
vollen Begriffsgehalt auf. Die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen
der Markenworter seien weder lexikalisch nachweisbar noch im Verkehr Ublich
oder bekannt. Der Verbraucher werde die Markenwdrter auch keiner interpretato-

rischen Analyse unterziehen.

Der Widersprechende beantragt sinngemalfs,
den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 20 des DPMA vom
17. August 2012 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die L6-
schung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der
Marke 305 62 316 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, der angefochtene Beschluss sei zu Recht ergangen und weise

keine rechtlichen Fehler auf. Dass ihm eine der von der Markenstelle zitierten
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Quellen nicht beigefugt worden sei, sei unerheblich, weil sich die Umsatzzahlen
des deutschen Bekleidungsfachhandels im Jahre 2011 auch aus einer weiteren
von der Markenstelle zitierten Internetquelle ergaben, die in der Begriindung voll-
standig zitiert und fur jedermann online abrufbar und damit allgemein zuganglich
sei. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch die
Markenstelle sei rechtlich zutreffend. Auch die vom Widersprechenden mit der
Beschwerdebegriindung erganzend vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus, um
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke glaubhaft zu ma-
chen. Der vom Widersprechenden zitierte Beschluss der Markenstelle fir
Klasse 18 sei nicht rechtskréaftig und auch sonst fir das vorliegende Verfahren
ohne Belang. Selbst bei Zugrundelegung einer erhéhten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke reichten die klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen
Unterschiede der Marken aus, um Verwechslungen zwischen den Marken auszu-

schlieRen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 16. Marz 2016 unter Ubersendung einer Anzahl
von Recherchebelegen auf seine vorlaufige Rechtsauffassung hingewiesen, eine
einvernehmliche Einigung der Parteien angeregt sowie den Beteiligten Gelegen-

heit zur Stellungnahme gegeben.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schriftsatz vom
14. April 2016, eingegangen bei Gericht am 18. April 2016, auf den Schutz ihrer

Marke fur die Waren der Klasse 25 verzichtet.

Eine gltliche Einigung der Parteien ist innerhalb der vom Senat dafiir gesetzten

Fristen nicht zustande gekommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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Die Beschwerde des Widersprechenden ist zulassig und insoweit begriindet, als
er sich mit seinem Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2008 066 489
fur Waren der Klasse 18 wendet, im Ubrigen jedoch mangels Ahnlichkeit der in
den Warenverzeichnissen nach den erfolgten Teilldschungen verbliebenen Waren

unbegriindet.

A. Die angegriffene Marke halt den markenrechtlich gebotenen Abstand zur
Widerspruchsmarke nicht ein, soweit mit ihr Schutz fir die Waren der Klasse 18
,2Halsbander und Bekleidungsstiicke fiir Tiere, insbesondere aus Leder und Le-
derimitationen; Teile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 18 enthalten® be-

ansprucht wird. Zwischen den Marken besteht insoweit Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritéatsalteren Marke in der Weise auszugehen, dass
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Editions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 — BioGourmet m. w. N.).

1. Die in der Klasse 18 fur die angegriffene Marke beanspruchten ,Halsbander
und Bekleidungsstiicke fir Tiere, insbesondere aus Leder und Lederimitationen®
sind mit den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke weiterhin enthaltenen
Waren ,Halsbander fur Tiere® und ,Bekleidungsstiicke fur Tiere® identisch. Die
weiterhin in Klasse 18 des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke enthal-

tenen, auf die voranstehenden Bekleidungsstiicke und Halsbander flr Tiere bezo-
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genen weiteren Waren ,Teile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 18 ent-
halten“ weisen eine sehr hohe Ahnlichkeit mit Bekleidungsstiicken und Halsban-
dern fur Tiere auf, da es sich insoweit um erganzende Waren bzw. Ersatzteile
handelt, die regelmafdig von denselben Unternehmen hergestellt und vertrieben

werden, die auch Bekleidungsstiicke und Halsbéander fur Tiere anbieten.

2.a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,Wellensteyn“ ist von
Haus aus durchschnittlich. Sie stellt fur die hier mafRgeblichen Waren der
Klasse 18, soweit ersichtlich, keine beschreibende Angabe dar und weist auch
keine beschreibenden Anklange auf. Weitere Anhaltspunkte fur eine unterdurch-

schnittliche originare Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.

b) Ob die vom Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen zur Verkehrsbe-
kanntheit der Widerspruchsmarke, die sich allerdings samtlich nur auf eine Be-
kanntheit der Marke fir Bekleidungsstiicke der Klasse 25 beziehen, geeignet sind,
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fir diese Waren
glaubhaft zu machen, kann einerseits deshalb dahingestellt bleiben, weil sich die
im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke nach dem von der Inhaberin der
angegriffenen Marke erklarten Teilverzicht verbliebenen Waren nicht im Identitats-
oder Ahnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren der Klasse 25 bewegen. Tatsa-
chen daflr, dass die Widerspruchsmarke auch fur andere Waren eine erhohte
Kennzeichnungskraft aufweist, hat der Widersprechende weder glaubhaft gemacht
noch vorgetragen. Die Ausstrahlung einer erh6hten Kennzeichnungskraft kdnnte
zudem nur auf eng verwandte Waren erfolgen. Eine derart enge Ahnlichkeit zwi-
schen Bekleidung fir Menschen in Klasse 25 sowie Halsb&nder und Bekleidungs-
stucke fir Tiere in Klasse 18 besteht jedoch nicht.

Die Frage, ob die Widerspruchsmarke fur andere Waren als Bekleidungsstiicke
der Klasse 25 eine erhdhte Kennzeichnungskraft erworben hat, kann andererseits

auch deshalb unentschieden bleiben, weil auch bei Zugrundelegung einer norma-



-14 -

len Kennzeichnungskraft die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zwischen den

Vergleichsmarken auf identischen und hochgradig ahnlichen Waren besteht.

3. Die angegriffene Marke weist mit der Widerspruchsmarke zumindest in

klanglicher Hinsicht eine iberdurchschnittliche Ahnlichkeit auf.

a) Die fur die markenrechtliche Ahnlichkeitspriifung maRgeblichen Wérter
,wendestein“ und ,Wellensteyn“ sind in klanglicher Hinsicht, bei der die teilweise
Fettschrift der angegriffenen Marke keine Bedeutung hat, weil sie nicht mitgespro-
chen wird, tberdurchschnittlich &hnlich.

Fur den phonetischen Gesamteindruck einer Marke kommt es weniger auf ein-
zelne Laute als vielmehr auf die Silbenzahl, die Silbengliederung und die Vokal-
folge an. In dieser Hinsicht stimmen die Markenwdrter nahezu vollstandig tberein.
Die Worter ,wendestein“ und ,Wellensteyn“ sind jeweils dreisilbig und weisen die
identische Vokalfolge ,e-e-ei“ auf. Sie stimmen zudem im Anfangskonsonanten
W sowie in den Konsonanten der Endsilbe - ,st* und ,n“ - Uberein. Die Endsilben
der beiderseitigen Marken sind damit klanglich identisch, da das ,ey“ in ,Wel-
lensteyn® als ,ei“ ausgesprochen wird. Die einzigen klanglichen Unterschiede der
Markenwdorter finden sich in einzelnen Konsonanten der jeweils ersten und zwei-
ten Silbe. Dabei handelt es sich jedoch samtlich um klangschwache Gaumenlaute,
die sich noch dazu im Wesentlichen in der unbetonten Mittelsilbe der Marken fin-
den und zur Verringerung der phonetischen Ahnlichkeit der Marken deshalb nicht
entscheidend beitragen konnen. Insgesamt (berwiegen die klanglichen Uber-

einstimmungen damit deutlich gegentiber den Unterschieden.

b) Entgegen der von der Markenstelle und der Inhaberin der angegriffenen
Marke vertretenen Auffassung weisen die Markenworter auch keinen Begriffsgeh-
alt auf, der ihre klangliche Ahnlichkeit soweit reduziert, dass eine Verwechslungs-

gefahr verneint werden konnte.
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aa) Unabdingbare Voraussetzung fir eine Reduzierung der Verwechslungsge-
fahr durch einen abweichenden Begriffsgehalt ist, dass dieser vom Verkehr auch
bei flichtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verstandnis keinen wei-
tergehenden Denkvorgang erfordert (EuGH, Beschl. v. 15.Januar 2010 -
C-579/08 Rdnr. 57 — Ferromix/FERROMAXX). Es genugt also nicht, dass es sich
lediglich um verstandliche Begriffe handelt. Vielmehr missen diese in der alltagli-
chen Vorstellungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so gelaufig
sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrangt, wenn sie
als abstrakte Kennzeichnungsmittel fir Waren und/oder Dienstleistungen isoliert
und schlagwortartig auftreten (BGH GRUR 1995, 50, 52 — Indorektal/Indohexal;
GRUR 2004, 600, 601 — d-c-fix/CD-FIX). Von einem derart ausgepragten Begriffs-
gehalt kann erst recht nicht bei Wortverbindungen ausgegangen werden, in denen
nur einzelne Bestandteile einen Begriffsgehalt aufweisen (BGH GRUR 1967, 246,
247 — Vitapur; GRUR 2008, 803 Rdnr. 23 — HEITEC).

bb) Bei den Markenwortern ,wendestein und ,Wellensteyn® handelt es sich
nicht um gelaufige Begriffe der alltdglichen Vorstellungswelt, sondern um auch
lexikalisch nicht feststellbare und ftir die hier mal3geblichen Waren nicht verkehrs-
Ubliche Begriffe. Die Bedeutung der Woérter ,wendestein“ und ,Wellensteyn“ er-
schlief3t sich fir den normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbraucher nicht sofort, da er sich unter den Marken-
wortern auf Anhieb nichts Konkretes vorzustellen vermag. Dass ihre Wortbe-
standteile ,wende” und ,Wellen“ einen abweichenden Begriffsgehalt aufweisen, ist
fur eine entscheidungserhebliche Reduzierung der klanglichen Ahnlichkeit der Ge-
samtmarken nicht ausreichend, denn auch insoweit gilt, dass die markenrechtliche
Beurteilung nicht von einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise
bestimmt werden darf (BGH a.a.O. — HEITEC; GRUR 2004, 240, 241 -
MIDAS/medAS). Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass die Markenwoérter mit
den Bestandteilen ,stein“ bzw. ,steyn“ auch begrifflich identische Bestandteile

aufweisen.
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4. Angesichts der Identitat bzw. sehr hohen Ahnlichkeit der Waren der
Klasse 18, der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der
uberdurchschnittlichen phonetischen Ahnlichkeit besteht zwischen den Marken
auch unter Berucksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den mal3geblichen
Waren nicht um Massenartikel oder Produkte des taglichen Bedarfs handelt, eine
unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG; denn der Verkehr — hier der Fachverkehr und der Endverbraucher — nimmt
die beiderseitigen Marken erfahrungsgemal regelmafiig nicht gleichzeitig neben-
einander wahr und kann sie deshalb nicht miteinander vergleichen. Vielmehr ge-
winnt er seine Auffassung nur auf Grund einer meist undeutlichen Erinnerung an
eine der verschiedenen Marken (EuGH GRUR Int. 1999, 734 Rdnr. 26 — Lloyd;
GRUR Int. 2007, 718 Rdnr. 60 — TRAVATAN II; BGH GRUR 2003, 1047, 1049 —
Kellog's/Kelly’'s; GRUR 2004, 235, 237 — Davidoff IlI). Dabei reichen die vorhande-
nen Unterschiede angesichts der weitreichenden Ubereinstimmungen der Marken

fur deren sicheres Auseinanderhalten nicht aus.

B. Soweit die angegriffene Marke fir die Waren der

Klasse 5: Bernstein und Waren daraus fur medizinische Zwecke, nam-
lich Mittel zur Erleichterung des Zahnens, aus Bernstein ge-
wonnene Ole fiir medizinische Zwecke, aus Bernstein gewon-
nene Heilmittel fir medizinische Zwecke, mit Bernstein ver-

setztes oder zubereitetes Wasser;

Klasse 14: Schmucksteine, inshesondere aus Bernstein; Juwelierwaren;

Schmuckwaren, insbesondere Bernsteinschmuck; Edelsteine;

Klasse 20: Bernstein und Waren daraus, soweit in Klasse 20 enthalten

eingetragen ist, halt sie den markenrechtlich gebotenen Abstand gegeniber der

Widerspruchsmarke ein.
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1. Die Waren der Klassen 9, 18, 24 und 25, fur die die Widerspruchsmarke
nach ihrer nur teilweisen Verlangerung ab dem 1. November 2015 noch Schutz
geniel3t, weisen zu den vorstehend aufgefihrten Waren der Klassen 5, 14 und 20,
fur die die angegriffene Marke eingetragen ist, keine Ahnlichkeit im markenrechtli-

chen Sinne auf.

a) Warenahnlichkeit im Sinne des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung nur gegeben, wenn die sich gegeniuberstehenden Waren unter
Berucksichtigung aller fur die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Fakto-
ren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméaRigen betrieblichen Her-
kunft, ihrer regelmaRigen Vertriebsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nut-
zung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander kon-
kurrierender oder einander erganzender Produkte so enge Beriuhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein konnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 — Editions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr.12 — DESPERADOS/
DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 - ZOOM).

b) Derart enge Bertuhrungspunkte weisen die zuvor genannten beiderseitigen
Waren nicht auf. Sie werden von Unternehmen verschiedener Branchen — einer-
seits pharmazeutischen, schmuckerzeugenden und -verarbeitenden Betrieben,
andererseits Unternehmen der Bekleidungsbranche, lederverarbeitenden und op-
tischen Betrieben — aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und in verschie-
denen Fachgeschaften vertrieben. Sie weisen auch keine nennenswerten Berih-
rungspunkte in ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung auf. Andere rechtlich
fur eine Ahnlichkeit der maRgeblichen Vergleichswaren sprechende Umstande hat
auch der Widersprechende nicht dargelegt. Sie sind auch fir den Senat nicht er-
sichtlich.
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2. Da eine ganzlich fehlende Ahnlichkeit der Waren selbst bei Identitat der
Zeichen nicht durch eine erh6hte Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke
ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 22 -
Canon; GRUR Int. 2009, 911 Rdnr.34 - Waterford Wedgwood/HABM
[WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH a. a. O. - DESPERADOS/DESPERADO,;
a. a. O. Rdnr. 10 - ZOOM), hat die Beschwerde des Widersprechenden nach der
nur teilweisen Schutzverlangerung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg, soweit
sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke fir die Waren der Klas-
sen 5, 14 und 20 richtet.

Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmalig 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 abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Reker Schodel

pro



