BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 598/17 Verkiindet am
15. November 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:151118B25Wpat598.17.0



betreffend die IR-Marke 1 172 751

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. November 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters
Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 6. Marz 2013 unter der Nummer 1 172 751 international registrierte Wort-/
Bildmarke

begehrt Markenschutz in der Bundesrepublik Deutschland fur die folgenden

Waren:



Klasse 30: Chocolate and chocolate products, marzipan, cacoa

products, cacoa-based beverages, candies.

Gegen die Schutzgewahrung hat die Widersprechende aus ihrer seit dem
26. Januar 2007 fur die Waren

Klasse 30: Kakao, kakaohaltige Getréanke;

eingetragenen Marke 306 70 559

urc

%HOCOLATE DRINK

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen
Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Diens-
tes vom 11. April 2017 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 88 124, 119
Abs. 1, 114, 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint
und den Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gering sei und die angegriffene
Marke auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichswaren die (geringen)
Anforderungen an den Zeichenabstand in jeder Hinsicht einhalte. Zwischen den
Vergleichswaren bestehe teilweise ldentitat, insbesondere zwischen den Waren
.cacoa-based beverages" (Kakaogetranke) der jingeren Marke einerseits und
.kakaohaltigen Getranken“ der prioritdtsalteren Marke andererseits. Im Zusam-
menhang mit den weiteren Waren kdonne der Grad der Warenahnlichkeit im Ein-
zelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da eine Verwechs-



lungsgefahr selbst bei Warenidentitdt im Ergebnis zu verneinen sei. Die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering, da ihr Wortbestandteil auf die
Beschaffenheit der Waren hinweise. Die englischsprachigen Warter bedeuteten
lediglich ,pures Schokoladengetrank” und besagten nichts anderes, als dass es
sich bei dem Produkt um ein reines bzw. unverfalschtes Schokoladengetradnk
handle. Der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke bestehe aus einer weil3en
Schrift auf einem rechteckigen, dunklen Hintergrund mit einer zweizeiligen Anord-
nung der Wortbestandteile und der bildlichen Darstellung von Kakaobohnen. Er
entspreche damit lediglich werbelblichen Gestaltungsmitteln, die zudem den
Sachaussagegehalt der Wortfolge ,pure chocolate drink” verstarkten. Entgegen
der Auffassung der Widersprechenden sei nicht davon auszugehen, dass die ori-
ginar unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch
eine intensive Benutzung des Zeichens gesteigert worden sei. Die Widerspre-
chende habe zum Nachweis dieser Behauptung keine Mittel der Glaubhaftma-
chung vorgelegt. Die Ahnlichkeit der einander gegentiberstehenden Marken in
ihrer eingetragenen Form sei sehr gering. Die angegriffene Marke ,PURE
chocolate® unterscheide sich von der Widerspruchsmarke ,PURE chocolate drink*
bereits in der Lange der Wortbestandteile. Dartiber hinaus enthalte nur die Wider-
spruchsmarke einen Bildbestandteil in Form von Kakaobohnen. Die angegriffene
Marke weise eine runde Grundform auf, die altere Marke dagegen eine recht-
eckige. Eine gewisse Ahnlichkeit bestehe nur in der Farbgebung der Marken und
der jeweils zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile. Soweit der Wortbe-
standteil der Widerspruchsmarke ,PURE chocolate” in der angegriffenen Marke
identisch vorhanden sei, kdnne auch dies unter keinem Gesichtspunkt die Gefahr
von Verwechslungen begrinden. Der Wortbestandteil der &alteren Marke sei fur
sich genommen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren glatt beschrei-
bend und nicht schutzfahig. Er kénne daher den Gesamteindruck der Wider-
spruchsmarke schon aus Rechtsgriinden nicht pragen. Entgegen der Auffassung
der Widersprechenden kénne auch nicht von einer Pragung der jingeren Marke
durch den Bestandteil ,pure” ausgegangen werden, da auch dieses Wort flir sich

genommen glatt beschreibend und damit schutzunfahig sei. Schon wegen der



Ahnlichkeit des englischen Worts ,pure* mit dem deutschen Wort ,pur‘ werde der
angesprochene Verkehr das Wort ohne Weiteres zutreffend verstehen. Es
bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die beiden Marken im Sinne
von 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung
brachten. Die Widersprechende habe hierzu zwar vorgetragen, dass sie Uber eine
auf dem Markt prasente Markenserie mit dem Stammbestandteil ,pure verfuge.

Allerdings fehlten weitere Ausfiihrungen zur Benutzung dieser Markenserie.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Entgegen der
Auffassung der Markenstelle bestehe vorliegend die Gefahr von Verwechslungen.
Zwischen den Vergleichswaren bestehe teilweise Warenidentitat (,Kakaoprodukte
und kakaohaltige Getranke" und ,Kakao und kakaohaltige Produkte®). Hinsichtlich
der weiteren fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren bestehe eine hoch-
gradige Ahnlichkeit im Vergleich zu den fur die Widerspruchsmarke geschiitzten
Waren ,Kakao und kakaohaltige Getranke”, da die Ware ,Sul3waren”, die von der
angegriffenen Marke beansprucht werde, als ein Oberbegriff zu verstehen sei, der
auch ,Kakao und kakaohaltige Getranke” umfasse. ,Marzipan“ und ,Kakao“ bzw.
~Schokolade” seien sich unmittelbar ergdnzende Produkte. Die Zeichen seien ver-
wechslungsfahig ahnlich. Beide wirden durch den Wortbestandteil ,pure” gepragt.
Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke bestehe nur aus werbeubli-
chen bzw. beschreibenden Gestaltungsmitteln, an die der angesprochene Ver-
kehrskreis ausreichend gewohnt sei. Sie entfalte neben dem Wortbestandteil
keine eigenstandige Herkunftsfunktion. Die angegriffene Marke werde gleichfalls
durch den Wortbestandteil gepragt. lhre grafische Ausgestaltung bestehe alleine
aus nichtssagenden Verzierungen. Auch die zusétzlichen Wortbestandteile ,Cho-
colate Drink“ bzw. ,Chocolate* wirden vom angesprochenen Verkehr sowohl
aufgrund ihrer beschreibenden Bedeutung als auch wegen ihrer Anordnung am
Zeichenende lediglich als beschreibende Zusatze wahrgenommen. Selbst wenn
man nicht davon ausgehe, dass der Wortbestandteil ,pure* pragend sei, misse in
klanglicher Hinsicht von einer hochgradigen Zeichendhnlichkeit ausgegangen

werden. Die Wortbestandteile der Zeichen wirden nahezu identisch ausgespro-



chen, wahrend die Bildelemente nicht aussprechbar seien. Im Zusammenhang mit
den beschwerdegegenstandlichen Waren sei zudem der klangliche Zeichenver-
gleich aufgrund der mundlichen Bestellungen in der Gastronomie von grol3er
Bedeutung. Die sich gegeniberstehenden Zeichen unterschieden sich insoweit
lediglich durch die zusatzliche Silbe ,Drink* in der Widerspruchsmarke, die sich am
grundsétzlich weniger beachteten Zeichenende befinde. Auch in (schrift)bildlicher
Hinsicht sei eine die Verwechslungsgefahr begriindende Zeichendhnlichkeit gege-
ben, da der Wortbestandteil ,Pure Chocolate* der angemeldeten Marke in identi-
scher Form in der Widerspruchsmarke enthalten sei und der zuséatzliche Bestand-
teil ,Drink“ vom Verkehr sowohl aufgrund der rein beschreibenden Bedeutung als
auch wegen der Stellung am Zeichenende nicht wahrgenommen werde. Die Bild-
elemente der sich gegenuberstehenden Marken seien rein dekorativ, so dass es
beim (schrift)bildlichen Vergleich der Kennzeichen mal3geblich auf den identischen
Wortbestandteil ankomme. Im Ubrigen seien auch die Bildbestandteile ahnlich, da
die Zeichen jeweils den Wortbestandteil ,Pure* enthielten, der in weiRer Schrift auf
dunklem Hintergrund wiedergegeben und durch seine Positionierung grafisch her-
vorgehoben werde. Auch die gewéhlten Schriftarten seien nahezu identisch. Der
Widerspruchsmarke komme von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft zu. Dieses Mal3 an Kennzeichnungskraft werde bei eingetragenen Mar-
ken grundsatzlich vermutet. Wegen der umfangreichen Benutzung der Marke sei
die Kennzeichnungskraft noch gesteigert. Dabei werde der Wordbestandteil ,pure®
wegen seiner schriftbildlich dominanten Position als unabhangiger und maf3geb-
licher Zeichenbestandteil wahrgenommen, den die Verbraucher primar in Erinne-
rung behielten und auf den sie isoliert Bezug ndhmen, um die mit der angemel-
deten Marke gekennzeichneten Waren zu identifizieren. Das Word ,pure” sei hin-
reichend vage, um der Anmeldemarke fir die beanspruchten Waren zumindest
durchschnittliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Jedenfalls sei der Wortbe-
standteil insoweit nicht direkt beschreibend und werde als Wort der englischen
Sprache vom Verkehr nicht verstanden. Angesichts der Vielzahl seiner denkbaren
Bedeutungen werde er vom angesprochenen Verkehr als Kunstwort verstanden.

Die originare Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe sich infolge der



intensiven und umfangreichen Benutzung noch erhoht. So seien mit Produkten,
die Teil der ,Pure Chocolate Drink-Produktreine” seien, zwischen den Jahren 2007
und 2015 insgesamt 2,3 Millionen Euro Umsatz erzielt worden. Noch deutlicher
werde die Intensitat der Benutzung angesichts der Umsatze, welche mit der
gesamten ,Pure-Markenfamilie“ erzielt worden seien. Diese beliefen sich zwischen
Januar 2007 und Oktober 2017 auf insgesamt 86,6 Millionen Euro. Entgegen der
Auffassung der Markenstelle bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.
Die Widersprechende verfiige tUber eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil
.Pure“ (DE 30 677 866 — Pure Tea Selection; DE 30 678 889 — Pure Iced Coffee
Drink; DE 30 717 860 — Pure Chocolate Drink; DE 30 775 902 — Pure Iced Coffee
Drink; DE 30 2015 010 190 — Pure Fine Selection). Dabei sei zu berlcksichtigen,
dass auch ein beschreibender Zeichenbestandteil dazu geeignet sei, Stammbe-
standteil einer Zeichenserie zu sein, ohne dass es insoweit einer Verkehrsdurch-
setzung bedurfe (so: BGH GRUR 2010, 646 — OFFROAD; GRUR 2002, 542
- BIG).

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 30 Internationale Mar-
kenregistrierungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom
11. April 2017 in der Hauptsache aufzuheben und der IR-Marke
1172 751 den Markenschutz in der Bundesrepublik Deutschland
wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 70 559 zu verwei-

gern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Auffassung, dass mit Ausnahme der

Waren ,kakaohaltige Getranke" keine Warenidentitat bzw. hochgradige Waren-



ahnlichkeit gegeben sei. Bei der Bezeichnung ,chocolate drink” werde der Ver-
braucher namlich nicht von einem festen Schokoladenprodukt, sondern von einem
Produkt ausgehen, dass entweder selbst eine Flissigkeit sei oder sich zur Erzeu-
gung einer Flissigkeit eigne. Zwischen den Waren ,Kakao“ und ,SufRwaren®
bestehe keine Warenahnlichkeit, da der Durchschnittsverbraucher den Begriff
~SUlRwaren" gerade nicht als einen Oberbegriff verstehe, der auch kakaohaltige
Getranke erfasse. Vielmehr definiere der Verkehr den Begriff ,Stl3waren* als ein
festes Lebensmittel mit hohem Zuckeranteil. Auch zwischen den Waren ,Marzipan
und Schokolade” einerseits und ,Kakao“ andererseits bestehe keine Warenahn-
lichkeit. Nur Marzipan und Schokolade stellten sich ergdnzende Produkte dar, die
oft zusammen verarbeitet wiirden. Marzipan und Kakao wirden dagegen nicht
regelmalig gemeinsam verarbeitet. Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch fur
identische Waren ausgeschlossen, weil das Widerspruchszeichen aufgrund seiner
geringen Kennzeichnungskraft nur einen geringen Schutzumfang beanspruchen
konne. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei fur sich genommen
schutzunfahig, da er die konkreten Merkmale der Waren beschreibe. Insbeson-
dere erkenne der Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Wortes ,pure”
ohne Weiteres im Sinne von ,rein, sauber unvermischt®. Eine erhdéhte Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung liege nicht vor. Die
in diesem Zusammenhang vorgelegten Zahlen, die von der Inhaberin der ange-
griffenen Marke bestritten wirden, belegten die Behauptung der Widersprechen-
den nicht. Dartiber hinaus lege diese nicht dar, wie sich der behauptete Umsatz
auf die genannten Zeitraume verteile und ob dieser Umsatz auf dem deutschen
Markt erzielt worden sei. Es sei schlie3lich nicht erkennbar, wie sich der Umsatz
zum Gesamtumsatz auf dem Markt verhalte. Es fehlten insoweit Belege in Bezug
auf den gehaltenen Marktanteil, die geographische Verbreitung der Waren und
den Werbeaufwand. Weiterhin wiesen die Vergleichszeichen lediglich eine ge-
wisse Ahnlichkeit auf. Der Wortbestandteil ,pure* der Widerspruchsmarke erfor-
dere eine englische Aussprache, wohingegen der Punkt Gber dem Buchstaben ,U*
der Anmeldemarke dem Verbraucher eine ganz andere Betonung vermittle. Dieser

konne erkennen, dass es sich bei dem Punkt um ein Verlangerungszeichen



handle und spreche das Wort deshalb automatisch lang und mit Betonung auf
dem Buchstaben ,U“. Auch der Bedeutungsinhalt der sich gegentberstehenden
Marken sei unterschiedlich. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei glatt
beschreibend. Der Wortbestandteil ,PURE" der jingeren Marke sei hingegen ein
eindeutiger Herkunftshinweis, da ,PURE" (in lettischer Schreibweise mit einem
Punkt Gber dem ,U*) — der Name der lettischen Stadt sei, in der die Inhaberin der
angegriffenen Marke ihren Sitz habe. Selbst wenn man davon ausgehen wolle,
dass die Vergleichszeichen klanglich und in ihrem Bedeutungsinhalt Uberein-
stimmten, kénne dies die Verwechslungsgefahr nicht begrinden, weil die Wider-
spruchsmarke die erforderliche Unterscheidungskraft allein durch die neben den
rein beschreibenden Wortbestandteil tretende graphische Gestaltung erlange. Die
Ahnlichkeit der Vergleichsbezeichnungen im Klang und in der Bedeutung der Be-
griffe kdnne daher zur Begrindung der Zeichenahnlichkeit nicht herangezogen
werden. Ausschlaggebend sei somit allein die Frage der bildlichen Zeichen&hn-
lichkeit. Die Anmeldemarke zeichne sich hierbei im Gegensatz zur Widerspruchs-
marke durch ein feingliedriges Schriftbild aus. Sie wirke schnérkellos und modern.
Der Punkt Gber dem ,U“ sei deutlich sichtbar und hebe sich optisch besonders
hervor. Der kreisformige Hintergrund der angegriffenen Marke stelle einen Bezug
zu den mit der Marke vertriebenen nahezu ausschliel3lich kugelférmigen Pralinen
dar. Das Schriftbild der Widerspruchsmarke dagegen zeichne sich durch kraftige
Buchstaben aus. Hier sei auch das bildliche Element der Kakaobohne besonders
einpragsam. Der Wortbestandteil ,pure“ nehme schon deswegen keine pragende
Stellung ein, da er glatt beschreibend sei. Es liege keine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens vor. Hierfur fehle es

an der Verkehrsbekanntheit der ,pure* Markenserie der Widersprechenden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom
15. Oktober 2018 nebst Anlagen, das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom
15. November 2018 sowie auf den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.
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Die nach 8§ 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statt-
hafte und auch im Ubrigen zulassige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in
der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von
Verwechslungen im Sinne von 88 119 Abs. 1, 124, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 2, 43 Abs. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht
zurlickgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Die Widerspruchsmarke ist im
Zusammenhang mit allen von ihr beanspruchten Waren unterdurchschnittlich
kennzeichnungskraftig und kann nur einen geringen Schutzumfang beanspruchen.
Die angegriffene Marke genugt in jeder Hinsicht den geringen Anforderungen, die

an den Markenabstand zu stellen sind.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen 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; GRUR 2016, 382 Rn. 19 — BioGourmet). Von
maRgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identitat oder Ahnlichkeit
der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die ldenti-
tat oder Ahnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus
folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind
zwar fur sich gesehen voneinander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wech-
selwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR
2008, 343 Rn. 48 — Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9
— Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; siehe auch Strébele/
Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl.,, 8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Dartber hinaus
konnen sich fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren ent-

scheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall
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angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerk-
samkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermégen dieser Verkehrskreise
bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Der Schutzumfang von Marken, die an
einen die beanspruchten Produkte beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur
dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konn-
ten, weil sie von diesem Begriff (geringfiigig) abweichen, ist eng zu bemessen,
und zwar nach MalRRgabe der Eigenpragung und der Unterscheidungskraft, die
dem Zeichen die Eintragungsfahigkeit verleiht. Ein dartber hinausgehender
Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der
beschreibenden Angabe gleichkame (stdndige Rechtsprechung, vgl. dazu BGH

GRUR 2012, 1040 Rn. 39 — pjur/pure, mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Die Widerspruchsmarke ist ein aus mehreren Woértern und verschiedenen grafi-
schen Elementen bestehendes Kombinationszeichen. Der Worter ,pure®, ,cho-
colate” und ,drink“ kénnen wegen der zweizeiligen Anordnung und der deutlich
unterschiedlichen SchriftgroRe der Elemente ,pure” und ,chocolate drink® als
mehrgliedrig erfasst werden. Wegen der sinnhaft aufeinander bezogenen Wortbe-
standteile und der leicht verstandlichen Gesamtbedeutung kdnnen sie aber auch
als eingliedrige Wortfolge wahrgenommen werden. Dabei stellen sowohl die ein-
zelnen Elemente der Widerspruchsmarke, nédmlich die beiden grafisch unter-
schiedlich gestalteten Elemente ,pure” einerseits und ,chocolate drink“ anderer-
seits als auch die Gesamtwortfolge ,pure chocolate drink® im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren ,Kakao" und ,kakaohaltige Getranke" jeweils glatt pro-
duktbeschreibende Sachangaben dar. Das englische Wort ,pure” wird von den
angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von ,pur, rein, unverfalscht* unmittel-
bar und ohne Nachdenken verstanden und damit als rein sachbezogener Quali-
tatshinweis bzw. werbliche Anpreisung (vgl. BGH a. a. O. Rn. 28 — 31). Zu diesem
Verstandnis sind keine vertieften Kenntnisse der englischen Sprache erforderlich,
zumal der entsprechende deutsche Begriff ,pur dem englischen Begriff ,pure”
sowohl klanglich als auch schriftbildlich auRerordentlich nahe kommt. Die Wort-
folge ,CHOCOLATE DRINK" bezeichnet die Ware selbst bzw. das Produkt, das
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der Verbraucher aus der so bezeichneten Ware ,Kakao“ herstellen kann. Der Bild-
bestandteil der Widerspruchsmarke, bestehend aus einem rechteckigen dunklen
Hintergrund, vor dem sich der Wortbestandteil invers abhebt, einer zweizeiligen
Anordnung der Wortbestandteile, die in unterschiedlicher Schriftgrof3e wiederge-
geben werden und der stilisierten Darstellung zweier Kakaofriichte, ist in kenn-
zeichnender Hinsicht vollig unauffallig und werbedlblich. Dartber hinaus ist die
Darstellung zweier Kakaofrichte im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren gleichfalls sachbeschreibend, so dass auch den verschiedenen grafischen
Elementen des Kombinationszeichens fir sich genommen keine Unterschei-
dungskraft zukommt, worauf auch die Widersprechende selbst zutreffend hinge-
wiesen hat. Vorliegend kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt blei-
ben, ob dem Widerspruchszeichen insgesamt tUberhaupt das erforderliche Min-
destmald an Unterscheidungskraft zukommt. Im Hinblick auf die Bindung an die
Eintragung ist aus Rechtsgrinden von der Schutzfahigkeit der Widerspruchs-
marke und damit von einem Minimum an Schutzfahigkeit auszugehen, das sich
zumindest auf identische Wiedergaben der Widerspruchsmarke erstreckt. Zu
Gunsten der Widersprechenden kann daher unterstellt werden, dass der Wider-
spruchsmarke unter Berlcksichtigung des Gesamteindrucks der einzelnen Zei-
chenbestandteile insgesamt noch eine unterdurchschnittiche Kennzeichnungs-

kraft zukommt.

Soweit die Widersprechende sich darauf beruft, dass die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung gesteigert worden sei, kann dem
nicht gefolgt werden. Die in diesem Zusammenhang behaupteten Tatsachen rei-
chen fur eine solche Annahme nicht aus. Die Widersprechende tragt insoweit vor,
dass mit entsprechend gekennzeichneten Produkten in Deutschland, Osterreich,
der Tschechischen Republik, Polen und Grol3britannien ,zwischen den Jah-
ren 2007 und 2015" ein Umsatz von rund 2,3 Millionen Euro erzielt worden sei.
Unabhangig davon, dass nicht glaubhaft gemacht worden ist, dass sich diese Um-
satze auf Waren beziehen, deren Schutz die Widerspruchsmarke beansprucht,

und dass nicht differenziert dargelegt wird, in welchem Umfang die Widerspruchs-
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marke in Deutschland benutzt worden ist, was allein malRgeblich sein kdnnte bei
der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer nationalen (= deutschen) Marke,
sind jahrliche Umsatze von durchschnittlich weniger als 250.000 Euro, die mit
Kakao oder kakaohaltigen Getranken in der Européischen Union erzielt werden,
relativ gering. In der Europaischen Union werden jahrlich allein 1,5 Millionen Ton-
nen Kakao verarbeitet. Auch unter Beriicksichtigung der stark schwankenden
Rohstoffpreise und ausgehend von einem Mindestpreis von 1.355 Euro pro Tonne
(seit dem Jahr 2010) ist davon auszugehen, dass unionsweit jahrlich Kakao im
Wert von mindestens 2 Milliarden Euro importiert und verarbeitet wird. Dabei wird
in Deutschland jahrlich Rohkakao im Wert von etwa 112 Millionen Euro umgesetzt.
Auf die dahingehenden Rechercheunterlagen des Senats, die den Beteiligten mit
dem Ladungszusatz vom 15. Oktober 2018 Ubersandt worden sind, wird Bezug
genommen. Die Umsétze, die die Widersprechende in der Europaischen Union mit
verarbeitetem Kakao bzw. Kakaoprodukten erzielt, sind vor diesem Hintergrund fur

die Annahme einer Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht ausreichend.

Auch wenn zu Gunsten der Widersprechenden angenommen wird, dass der
Widerspruchsmarke mehr als nur minimale Kennzeichnungskraft bzw. ldentitats-
schutz zukommt, halt die angegriffene Marke auch den fir identische Waren zu
fordernden Zeichenabstand ohne Weiteres ein. Selbst wenn die Vergleichszeichen
in ihren Wortbestandteilen teilweise tbereinstimmen, kann allein aus der Uberein-
stimmung der im vorliegenden Warenzusammenhang fur sich genommen schutz-
unfahigen und damit grundsatzlich freihaltungsbedurftigen Wortbestandteile ,pure”
und ,chocolate” und auch der fur sich genommen schutzunfahigen Wortfolge ,pure
chocolate* eine Verwechslungsgefahr nicht begriindet werden. Abgesehen von
dieser Ubereinstimmung unterscheiden sich die Vergleichszeichen in klanglicher
und schriftbildlich/bildlich-grafischer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander.
Der nur in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil ,drink* kann weder
Ubersehen noch tberhort werden. In ihrem (schrift)bildlichen Gesamteindruck wei-
chen die Zeichen schon wegen der runden Grundform der jungeren Marke und der

rechteckigen Grundform der prioritatsalteren Marke sowie der nur in dieser Marke
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enthaltenen Abbildung von Kakaofriichten ausreichend deutlich voneinander ab. In
begrifflicher Hinsicht ist eine relevante Zeichenahnlichkeit schon aus Rechtsgrin-
den ausgeschlossen, da die Widerspruchsmarke in dieser Hinsicht glatt beschrei-
bend und insoweit nicht schutzfahig ist. Ob und in welcher Bedeutung der ange-
sprochene Verkehr den Punkt Uber dem Buchstaben ,U* der jingeren Marke als
Teil des Schriftzeichens erkennt oder ob er diesen Punkt lediglich als Verzierung

auffasst, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann nicht bejaht werden. Dem Wort-
bestandteil ,pure”, den die Widersprechende nach ihren Angaben als tbereinstim-
menden Bestandteil verschiedener Marken verwendet, fehlt wegen der oben auf-
gezeigten Kennzeichnungsschwéache bzw. fehlenden Schutzfahigkeit aus Rechts-
grinden die Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie zu fungieren. Der
fur die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweis-
charakter im Sinne eines Stammbestandteils ist kennzeichnungsschwachen bzw.
schutzunfahigen Markenbestandteilen grundsatzlich abzusprechen (Strobele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 89 Rn. 526 mit zahlreichen Rechtspre-
chungsnachweisen). Anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Widerspre-
chenden angefuhrten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR
2010, 646 — OFFROAD und GRUR 2002, 542 — BIG). Auch solche in mehreren
Marken eines Markeninhabers verwendete beschreibende Bestandteile verlieren
dadurch grundsatzlich nicht ihre beschreibende Wirkung und werden deshalb
regelmaRig als sachbeschreibender Hinweis und nicht als Hinweis auf ein ganz
bestimmtes Unternehmen aufgefasst werden. In der Entscheidung OFFROAD hat
der Bundesgerichtshof fur einen Zeitschriftentitel festgestellt, dass einem glatt
beschreibenden Zeichenbestandteil die Eignung fehlt, als auf ein bestimmtes
Unternehmen hinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen (BGH
a. a. 0. Rn. 17). AuBerdem wirken die fur die Widersprechende neben der im vor-
liegenden Verfahren mal3geblichen Widerspruchsmarke feststellbaren weiteren
eingetragenen deutschen Marken mit dem Bestandteil ,pure”, namlich die Marken
DE 30 677 866 — pure Tea Selection, DE 30 678 889 — pure Iced Coffee Drink,
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DE 30 717 860 — pure Chocolate Drink (zeichenidentisch mit der hier maf3geb-
lichen Widerspruchsmarke) und DE 30 775 902 — pure Iced Coffee Drink nicht als
typische Markenserie, mit einem Stammbestandteil und diversen (kennzeichnen-
den) Abwandlungsbestandteilen. Denn auch die Abwandlungsbestandteile stellen
allesamt glatt beschreibende Angaben dar, so dass ein Verstandnis dieser vorge-
nannten Marken im Sinne einer echten Markenserie fern liegt. Im Ubrigen ist zur
Benutzung bzw. zum Benutzungsumfang der einzelnen Marken der geltend ge-
machten Zeichenserie nur pauschal vorgetragen worden, dass uber einen Zeit-
raum von fast 11 Jahren ein Umsatz von insgesamt 86,6 Millionen Euro erzielt
worden sei, ohne im Hinblick auf die konkreten Waren zu differenzieren. Aus den
oben genannten Grinden kann aber der Umfang der Benutzung im Ergebnis als

nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Zur Auferlegung der Kosten aus Griinden der Billigkeit gemafl? 8 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

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

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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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,

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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