BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 510/18 Verkiindet am
13. Februar 2019

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:130219B28Wpat510.18.0



betreffend die Wortmarke DE 30 2013 019 793

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 13. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Séchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 28. Februar 2013 angemeldete Wortmarke DE 30 2013 019 793

Billa

ist am 13. Juni 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geflhrte Re-

gister fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche, wissenschaftliche, foto-
grafische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunst-
harze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Dingemittel,
Feuerloschmittel; Mittel zum Harten und Loten von Metallen; che-



mische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von

Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe flir gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungs-
mittel; Farbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattme-
talle und Metalle in Pulverform fir Maler, Dekorateure, Drucker

und Kiinstler;

Klasse 3:

Wasch-, Reinigungs- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfer-
nungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfimeriewaren, atherische Ole,
Toilettenwasser, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, auch fir
Babys und Kleinkinder, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verscho-
nerung von Haaren, Haut und Zahnen, Mundspulmittel (fir nicht
medizinische Zwecke); Bade- und Duschmittel; Deodorants und
Antitranspirantien fir Menschen und Tiere; Rasierstifte, -cremes,
-schaume und -gele; Aftershave-Lotionen und -gele; impragnierte
Tlcher fiur kosmetische Zwecke; Feuchtreinigungsticher fir
hygienische Zwecke sowie fir die Kérper- und Schonheitspflege;

Watte, Wattepads, Wattestabchen fur kosmetische Zwecke;

Klasse 4:

Technische Ole und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-,
Staubbenutzung- und Staubbindemittel; Brennstoffe einschliel3lich
Motorentreibstoffe und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte;

Klasse 5:
Pflaster, Verbandsmaterial, Watte, Wattepads, Wattestabchen
(jeweils fur medizinische Zwecke); Desinfektionsmittel; Mittel zur

Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; diateti-



sche Lebensmittel und Lebensmittelzubereitungen fir medizini-
sche Zwecke, pharmazeutische Erzeugnisse, nadmlich Vitamine,
Mineralstoffe und aufbauende Nahrungsergdnzungsmittel fir me-
dizinische Zwecke; Babykost;, Damenbinden, Tampons, Slipeinla-
gen und Erwachsenenwindeln, samtliche vorgenannte Waren
auch aus oder unter Verwendung von Zellulose, Vlies- und Flo-

ckenstoffen; Praparate fir die Gesundheitspflege; Babywindeln;

Klasse 6:
Waren aus unedlen Metallen, namlich N&agel und Schrauben;

Haushaltsfolien aus Aluminium;

Klasse 7:

Elektrowerkzeuge fur den Heimwerkerbedarf, insbesondere Bohr-,
Schleif-, Frasmaschinen, Band-, Motor-, Kreissagen; elektrische
Kichenmaschinen zum Hacken, Mischen, Pressen, elektrische
und elektronische Maschinen und Werkzeugmaschinen, namlich
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Bigelmaschinen, Kaf-
feemuhlen, Fruchtpressen, Schnitzler, Entsafter, Schneidema-
schinen, Staubsauger, Autostaubsauger, Teppichkehrmaschinen,
Shamponierer; Bigelautomaten, Spulmaschinen; Waschmaschi-

nen;

Klasse 8:

Handbetatigte Gerate fur die Korper- und Schoénheitspflege und
deren Teile, insbesondere Scheren, Zangen und Feilen; elektri-
sche und nicht elektrische Rasierer, Rasierklingen; Messer-
schmiedewaren, Gabeln, Loffel; Rasierapparate; elektrische Appa-

rate, ndmlich Frisierstabe;



Klasse 9:

Wissenschaftliche Apparate und Instrumente zur Forschung in La-
boratorien, Schifffahrtsapparate und -instrumente, fotografische,
Film- und optische Apparate und Instrumente, Schwarzweif3- und
Farbfernsehgerate; Audiovisionsanlagen, bestehend aus Bildauf-
zeichnungsgeréaten, Bildplattenspielern, Videorekordern, Aufnah-
mekameras, Monitoren und Bildaufzeichnungsgeraten; Messappa-
rate und -instrumente, elektrische und elektronische Signalappa-
rate und -instrumente, Sprechfunkgerdte, Wechselsprechgerate
und -anlagen, Diktiergerate, Zeitschaltgerate; elektrische und
elektronische Kontrollapparate und -instrumente, namlich Schalt-
uhren; elektrische und elektronische Registrierkassen und Re-
chenmaschinen, Taschenrechner, Radios in Kombination mit Uh-
ren, Radioverstarker, Tuner, Lautsprecher, Lautsprecherboxen,
Fernseh- und/oder Rundfunkuhren, Rundfunkgerate, Plattenspie-
ler, Tonbandgerate, Kassettenrecorder, aus vorgenannten Waren
hergestellte Musikcenter oder HiFi-Anlagen, Kassettendecks;
Tontrager in Form von Schallplatten, Tonb&ndern, Musikkasset-
ten, Magnetbéndern und Magnetdatentragern; elektrische Batte-
rien, Kabel, Stecker und Verbindungsteile, Antennen; elektrisch

beheizbare Bekleidungsstlicke;

Klasse 11:

Kihlschranke; Lampen, Leuchten, Haartrockner, Trockenhauben,
Warmflaschen, FulBwarmer, Kaffeemaschinen, Herde, Tauchsie-
der, Radiatoren, Heizlifter, Ventilatoren fir den Hausgebrauch,
elektrisch und elektronisch gesteuerte Luftungsanlagen; Wasser-
siedekessel (Heizkessel als Teil von Heizungsanlagen); Haartro-
cken-Schwebehauben; Dunstabzugshauben; elektrische Teema-
schinen, Kochplatten;



Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren

und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Papierprodukte fur Haushalts- und Hygiene-
zwecke (soweit in Klasse 16 enthalten), namlich Toilettenpapier,
Klchenticher, Taschentlicher, Servietten, Kosmetik- und Pflege-
ticher aus Tissue (Papier), samtliche vorgenannte Waren auch
aus oder unter Verwendung von Zellulose, Papiervlies- und Flo-
ckenstoffen (Papier); Beutel zum Frischhalten von Lebensmitteln
aus Papier oder Kunststoff; Gefrierbeutel; Millbeutel, Haushaltsfo-

lien aus Papier oder Kunststoff;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer; Re-
genschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen, Pfer-
degeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 20:

Mdobel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perl-
mutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststof-

fen;



Klasse 21:

Geréate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall
oder plattiert); Kdmme und Schwamme; Putzzeug, Gummihand-
schuhe (Haushaltshandschuhe), Reinigungstiicher aus textilen
und nichttextilen Stoffen, Scheuer- und Reinigungs-Pads, Haus-
haltswaren fur die Kiche, ndmlich Pfannen, Topfe, Siebe, Auf-
laufformen, Backformen; Waren aus Glas, Porzellan, Keramik,
Steingut oder Kunststoff fur Haushalt und Kiiche, insbesondere
Glaser, Tassen, Kannen, Becher, Teller, Platten, Vasen, Schalen,
Handfeger, Kehrschaufeln, Besen, Bursten aller Art (soweit in
Klasse 21 enthalten); Schrubber, Schwamme, Putz- und Haus-
haltsticher, Fensterleder, Staubwedel, Mops, Teppichkehrer,
Stahlwolle, Eimer, Haushaltshandschuhe, Topfreiniger; Haar-, Na-
gel- und Zahnbirsten;

Klasse 23:

Baumwollfaden; Baumwollgarne; Chenille (Garn); elastische Fa-
den fur Textilzwecke; elastische Garne fur Textilzwecke; Garne,
soweit in Klasse 23 enthalten; Glasfaden (Garne) fur Textilzwecke;
Gummifaden flur Textilzwecke; Hanfgarne; Jutegarne; Kokos-
garne; Kunstseidengarne; Kunststoffgarne fur Textilzwecke; Lei-
nengarne; Nahgarne; Seide, versponnen; Seidengarne; Stickgarn;

Stopfgarn; Wolle, versponnen; Wollgarne;

Klasse 24:
Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;
Bettlaken;

Klasse 25:
Ober- und Unterbekleidungssticke fur Frauen, Manner, Kinder
und Sauglinge einschliel3lich Sportbekleidung, Giurtel, Schals;



Strumpfe, Strumpfwaren; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Hand-
schuhe;

Klasse 26:
Spitzen und Stickereien, Bander und Schnirbander; Knopfe, Ha-
ken und Osen, Nadeln; kiinstliche Blumen;

Klasse 27:

Automatten; Badematten; Bodenbeldge (Oberbdden); Bodenbe-
lage aus Vinyl; FuRbodenbelage (Oberbdden); FulBmatten; Gleit-
schutzteppiche; Gymnastikmatten; Kunstrasen; Linoleum; Wachs-
tuch; Matten, soweit in Klasse 27 enthalten; Papiertapeten; Schilf-
matten; Tapeten, nicht aus textilem Material; Teppiche, Teppich-
briicken; Teppichunterlagen; Turnmatten; Vorleger; Wandbe-

kleidungen, nicht aus textilem Material;

Klasse 28:
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 ent-

halten; Christbaumschmuck;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflugel, Wild, Weich- und Schalentiere (nicht le-
bend), vorgenannte Waren auch zubereitet; Wurst-, Fleisch-, Ge-
fligel- und Fischwaren, Kaviar, Fleisch-, Fisch-, Gefligel- und
Wildsalate; Leberpasteten, Fleischextrakte; verarbeitetes Obst,
Gemuse und Hulsenfrichte; Obst- und Gemisemark; Feinkost-
salate aus Gemtuse- oder Blattsalaten; Kartoffelprodukte aller Art,
namlich Pommes frites, Kroketten, Bratkartoffeln, vorgegarte Kar-
toffeln, Kartoffelpuffer, Kartoffelklof3e, RdOsti, Reibekuchen, Chips,
Sticks; Halbfertig- und Fertiggerichte, namlich Suppen (einschliel3-
lich Instant-Suppen), Eintopfgerichte, Trocken- und Nass-Fertigge-



richte im Wesentlichen bestehend aus einer oder mehreren der
nachfolgenden Waren: Fleisch, Fisch, Gemuse, zubereitetem Obst
und/oder Kase unter Zugabe von Teigwaren und Reis; Fleisch-,
Obst-, Gemiusegallerten, Konfitiren; Eier, Milch und Milchpro-
dukte, insbesondere Trinkmilch, Sauermilch, Buttermilch, Joghurt,
Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade oder Kakaozusatzen, alko-
holfreie Milchmischgetranke, Kefir, Sahne, Quark, Frucht- und
Krauterquarkspeisen; Dessertspeisen, im Wesentlichen bestehend
aus Milch unter Zugabe von Geschmackszusatzen mit Gelatine
und/oder Starke als Bindemittel; Butter, Butterschmalz, Kase, Ka-
sezubereitungen; Gotterspeisen; Speisedle und -fette; gesalzene
und ungesalzene Nisse und andere Knabberartikel, soweit in
Klasse 29 enthalten; sdmtliche vorgenannten Waren (soweit mog-
lich) tiefgekuhlt bzw. konserviert, sterilisiert oder homogenisiert;

Klasse 30:

Saucen, einschlief3lich Salatsaucen, Ketchup, Meerrettich (Wirz-
mittel), Kapern; Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Schokoladenwa-
ren, kakaohaltiges Getréankepulver; Marzipan, Nougat, Marzipan-
und Nougaterzeugnisse; Brotaufstrich, unter hauptsachlicher Ver-
wendung von Zucker, Kakao, Nougat und Beigabe von Milch
und/oder Fetten; Pralinen, auch geflllt; Zucker, Zuckerwaren,
Bonbons, insbesondere Karamell-, Pfefferminz-, Frucht-, Gummi-
bonbons, Dauerlutscher, Kaugummi (fir nicht medizinische Zwe-
cke); Reis, Tapioka, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepra-
parate, geschaltes Vollkorn-Getreide, namlich Reis, Weizen, Ha-
fer, Gerste, Roggen, Hirse, Mais und Buchweizen, vorgenannte
Waren auch in Form von Mischungen und anderen Zubereitungen,
insbesondere Weizenkleie, Weizenkeime, Maismehl, Maisgriel3,
Leinsamen, Musli und Musliriegeln (in der Hauptsache bestehend

aus Getreideflocken, Trockenobst, NiUssen), Cerealien, Popcorn;
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Pizzen; Brot, Brotchen, feine Back- und Konditorwaren; Teigwaren
und Vollkornteigwaren, insbesondere Nudeln; Speiseeis, Eiskrem;
Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig; Ge-
wirze, Wirzmischungen, Pfefferkérner; Salzgeback, Getreide-
chips und andere Knabberartikel, soweit in Klasse 30 enthalten;
Halbfertig- und Fertiggerichte, namlich Eintopfgerichte, Trocken-
und Nass-Fertiggerichte im Wesentlichen bestehend aus einer
oder mehreren der nachfolgenden Waren: Teigwaren, Reis;
Fruchtsaucen; Schokogetranke; Puddinge; samtliche vorgenannte
Waren (soweit moglich) auch tiefgekihlt bzw. konserviert, sterili-
siert oder homogenisiert; Fleisch-, Geflugel-, Wild- und Fischpas-

teten (ausgenommen Leberpasteten);

Klasse 31:

Algarobilla (Tierfutter); Algen fur die menschliche oder tierische
Ernahrung; Austern, lebend; Baume (Pflanzen); Baumrinde, rohe;
Baumstamme; Beeren (Frichte); Blumenzwiebeln; Brennereiab-
fallprodukte fir Tierfutter; Brennnesseln; Bruteier; Christbdume;
Endiviensalat; Erdnusse (Fruchte); Erdnussmehl fur Tiere; Erd-
nussoélkuchen fur Tiere; Fische, lebend; Fischeier; Fischkdder, le-
bend; Fischmehl als Tierfutter; frische Bohnen, dicke; frische Erb-
sen; frische Esskastanien; frische Frichte; frisches Gemuse; Fut-
ter fir Haustiere; Futterkalk; Futterkdrner; Futtermehle; Futtermit-
tel fur Tiere; Futterergdnzungen, nicht fir medizinische Zwecke
(Tierfutter); Futterstroh; Geflugel, lebend; Gefligel zur Aufzucht;
Gefligelmastfutter; Gerste; Getranke fur Haustiere; Getreidekor-
ner; Getreidekorner, nicht verarbeitet, getrocknete Pflanzen fir
Dekorationszwecke; Grutze fur Geflugel, Gurken; Hafer; Hasel-
nusse; Heu; Holz mit Rinde (nicht entrindetes Holz); Holzspane
zur Herstellung von Holzstoff;, Hopfen; Hopfenzapfen; Hummer,

lebend; Hundekuchen; Johannisbrot; Kakaobohnen, roh; Kartof-
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feln; Kauknochen fur Tiere (essbar); Keime (Pflanzen); Kleie;
Kleiebrei (Tierfutter); Kokosnusse; Kokosschalen; Kolanisse;
Kopfsalat; Kopra; Kork, roh; Kraftfutter fr Tiere; Kranze aus na-
turlichen Blumen; Krebse, lebend; Krustentiere, lebend; Ku-
chenkrauter, frisch; Kurbisse; Langusten, lebend; Lauch; lebende
Tiere; Legemittel fur Geflugel; Leinsamenmehl fir Futterzwecke;
Linsen (Frischgemise); Mais; Maisdlkuchen; Malz fur Brauereien
und Brennereien; Mandeln (Frichte); Maronen, frisch; Mastfutter
fur Tiere; Mastschrot fur Tiere; Menagerietiere; Mulch (Humusab-
deckungen); Muscheln (Schalentiere), lebend; nattrliche Blumen,;
Nebenprodukte der Getreideverarbeitung fur Viehfutter; Nisse;
Obst, frisch; Oliven, frisch; Olkuchen; Orangen; Palmblatter; Pal-
men; Pflanzen (Setzlinge); Pilze (frisch); Pilzmyzelien (Vermeh-
rungsmaterial); Piment (Pflanze); Pollen (Rohstoff); Porree; Tier-
nahrung auf Proteinbasis; Rapsolkuchen; Rasen (naturlich); Reb-
stocke; Reis, unbehandelt; Reismehl (Futtermittel); Rhabarber;
Rogen; Roggen; Rohholz; Rosenstécke; Ruben; Samenkdrner;
Schalentiere und Weichtiere, lebend; Schlempe (Ruckstand bei
der Weinbereitung); Schulpe fiur Vogel; Seegurken, lebend; Sei-
denraupen; Seidenraupeneier; Sepiaschalen fir Vogel, Sesam;
Setzlinge; Straucher; Streu fur Tiere; Stroh (Getreidehalme); Tan-
nenzapfen; Hefen als Tierfutter; Tierzuchterzeugnisse; Torfstreu
fur Tiere; Trauben, frisch; Treber (Fruchtrickstande); Trockenblu-
men fur Dekorationszwecke; Trockenpflanzen fur Dekorations-
zwecke; Triffel, frisch; Viehfutter; Viehsalz; Vogelfutter; Wachol-
derbeeren; Weihnachtsbaume; Weizen; Wurzeln fir Nahrungs-
zwecke; Zichorienwurzeln; Zitronen, Zitrusfriichte; Zuckerrohr-Ba-

gasse im Rohzustand; Zwiebeln (Frischgemuse);
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Klasse 32:

Biere; Mineralwédsser und kohlensaurehaltige Wéasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte; Gemise-
safte; Sirupe und andere Préparate fur die Zubereitung von Ge-

tranken; Molkegetranke; Instant-Getranke-Pulver,

Klasse 33:
Alkoholische Getranke (ausgenommen Bier), insbesondere Wein,

Schaumwein, Spirituosen, Likoér;

Klasse 35:

Zusammenstellung von Waren fur Werbezwecke, um Verbrau-
chern die Ansicht und den Erwerb dieser Waren zu erleichtern,
Erteilen von Informationen an Verbraucher und Kunden betreffend
die Preise und die Qualitat von Waren (Verbraucherberatung),
Unternehmensverwaltung, Rundfunkwerbung, Fernsehwerbung,
Werbung; Marketing, Merchandising (Verkaufsférderung); Grol3-
und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln,
alkoholischen und nichtalkoholischen Getranken, Babykost, diati-
sche und diatetische Nahrungsmittel, Haushaltswaren, Drogerie-
artikeln, Tabak, Tabakwaren, Raucherartikel, Streichholzer, Gar-
tenartikeln, Baumarktartikeln, Campingartikeln, Spielwaren, Be-
kleidungsartikeln, Schreibwaren, Elektroartikeln, Uhren und
Schmuckwaren, Telekommunikationsartikeln, insbesondere Mo-
bilfunkartikeln; Vermittlung von Vertragen tber Telekommunikati-
onsdienstleistungen aller Art; Erstellen von Abrechnungs-, Zah-
lungsverfahren fur Telefonkarten; Vermittlung von Vertradgen fir
Dritte zur Inanspruchnahme der Aufladungen von Mobiltelefon-
karten (prepaid); Beschaffungsdienstleistungen fur Dritte, namlich
Erwerb von Telefonieguthaben fur sog. Prepaidkarten per Mobil-

telefon Uber Mobilfunknetze fir andere Unternehmen bzw. Ver-
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mittlung von Vertragen uber die Inanspruchnahme von Telefonie-
guthaben fur sog. Prepaidkarten per Mobiltelefonie Gber Mobil-

funknetze;

Klasse 39:

Aufflllen von Verkaufsstanden, Verkaufsregalen, Auslieferung von
Paketen, Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;
Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Veranstaltung von tou-
ristischen Fuhrungen und Besichtigungen sowie Organisation von

Ausfligen, Reisebegleitung;

Klasse 41:

Ausbildung und Fortbildung sowie Erziehungsberatung; Unterricht,
insbesondere Fernunterricht und Sprachunterricht; Unterhaltung;
Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen; Film- und Videoverleih; Film- und Video-
vorfihrungen; Kunstlervermittlung; Kinstlerdienste (Unterhaltung);
Musikdarbietungen;  Zirkusdarbietungen;  Volksbelustigungen;
Theaterauffihrungen; Organisation und Veranstaltung von Kon-
zerten; Eintrittskartenvorverkauf fur Unterhaltungsveranstaltungen;
Organisation und Durchfihrung von Unterhaltungs- und Erzie-
hungsmallinahmen im Rahmen auf3erschulischer Kinderbetreu-
ungsdienste; Organisation von Ferienaufenthalten (Unterhaltung);
Veranstaltung und Durchfiihrung von Sport- und Sprachunterricht;
Betrieb von Gesundheitsclubs (soweit in Klasse 41 enthalten),
Trainingsclubs, Fitnessstudios, Golfplatzen, Tennisplatzen, Reit-
anlagen, Kindergarten (Erziehung, Unterhaltung), Kinos, Disko-
theken, Museen (Darbietung, Ausstellungen), Spielhallen, Sport-
camps, Sportanlagen und Vergnugungsparks; Vermietung von
Sporttaucherausriistungen; Veranstaltung sportlicher Wettkampfe;

Organisation und Durchflihrung kultureller und sportlicher Veran-
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staltungen; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 41 enthalten)
fur sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen;
Online angebotene Spieldienstleistungen; Vermietung von be-
spielten Datentragern (Filme, Musik, Projektionsapparaten und de-
ren Zubehor), soweit in Klasse 41 enthalten; Videofilmproduktion
(auch Aufzeichnung auf CD-ROM); Veranstaltung von Ausstellun-
gen fur kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen eines
Freizeit- und Vergnugungsparks auf dem Gebiet der Erziehung
und Unterhaltung; Dienstleistungen eines Dolmetschers und eines
Ubersetzers; Photographieren; Rundfunkunterhaltung, Fernseh-
unterhaltung; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem
Gebiet der Erziehung und Unterhaltung; Beratung mittels Hotline
oder Callcenter auf dem Gebiet der Reservierungsdienste fur
sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen; Aus-
kinfte Gber Unterhaltung und Unterhaltungsveranstaltungen via

Onlinenetzen und Internet;

Klasse 42:

Material-, Qualitats- und/oder Werkstoffprifung von Spielzeug,
Lebensmitteln, Baumarktartikeln, Drogerieartikeln, Unterhaltungs-
Elektroartikeln, Textilien, Reisen und Immobilien; Erstellung von
technischen und/oder wissenschaftlichen Gutachten fur die Zertifi-
zierung von nachhaltigen, insbesondere umweltschonenden
und/oder sozialen Produktionsmethoden/Dienstleistungen flr
Spielzeug, Lebensmittel, Baumarktartikel, Drogerieartikel, Unter-
haltungs-Elektroartikel, Textilien, Reisen und Immobilien; Zertifi-
zierung von nachhaltigen, insbesondere umweltschonenden
und/oder sozialen Produktionsmethoden/Dienstleistungen flr
Spielzeug, Lebensmittel, Baumarktartikel, Drogerieartikel, Unter-
haltungs-Elektroartikel, Textilien, Reisen und Immobilien; Zertifi-

zierungen, namlich Vergabe von Gutesiegeln und/oder Zertifikaten
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fur geprufte Produkte/Dienstleistungen und Erzeugnisse; Vermie-
tung von auf Datentrdgern gespeicherten Spielen (Software);

Klasse 43:
Verpflegung und Beherbergung von Géasten; Dienstleistungen ei-
ner Reiseagentur, namlich Reservierungen und Buchungen von

Unterkinften.

Gegen diese Eintragung, die am 19. Juli 2013 veréffentlicht worden ist, hat die
G...LTD, 42208B...,Q...,
am 21. Oktober 2013 aus den nachfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Wortmarke DE 1 120 416 (Widerspruchsmarke 1)

BILLABONG

angemeldet am 11. Februar 1987 und eingetragen am 7. April 1988 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register fir folgende Waren der
Klassen 9, 24, 25 und 28:

Unfallschutzbekleidung einschlie3lich -kopfbedeckungen, -ful3be-
kleidung und -schuhwerk, Spezialbekleidung als Lebensrettungs-
ausrustung, Augenschutzvorrichtungen und Gesichtsschutzmas-
ken fur Arbeiter, Atmungsapparate fur Taucher, Schwimmgiirtel,
Schwimmfliigel, Brillen, Sonnenbrillen, Naf3- und Trockenanziige
zum Tauchen, Schwimmen und fir den Wassersport, Textilwaren,
namlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswasche, Tisch-
und Bettwasche, Bett- und Tischdecken, Handtucher, textile und
nichttextile Materialien zur Herstellung von Bekleidung einschliel3-
lich Sport- und Schutzbekleidung; Bekleidungsstiicke, Schuhwa-

ren, Kopfbedeckungen; Segelbretter und Wellenbretter, Wasser-
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skigerate, Angelgerate, Schwimmflossen, Turn- und Sportgerate,
Tennisgerate, Wachse fur Segel- und Wellenbretter, Ful3schlingen

fur Segel- und Wellenbretter.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 24, 25, 28 und 35 der angegriffenen Marke.

2. Wortmarke UM 004 474 268 (Widerspruchsmarke 2)

BILLABONG

angemeldet am 7. Juni 2005 und eingetragen am 5. Marz 2007 in das Unions-

markenregister fur nachfolgende Waren:

Klasse 14:

Juwelierwaren, Modeschmuck; Anhanger; Schmuckgegenstande
aus Edelmetall, einschliel3lich Schmuckanhanger und Schmuck-
nadeln; Manschettenkndpfe; Edelsteine und Halbedelsteine; Arm-
banduhren und Uhren sowie Teile fir die vorstehend genannten
Waren; Zubehor fur Armband- und Taschenuhren, einschlief3lich
Uhrenarmbénder, Uhrenketten, Uhrenriemen und Uhrenetuis;
Schmuckkéastchen und Schmuckschatullen aus Edelmetall, Edel-
metalllegierungen oder damit plattiert; Medaillons und Abzeichen
aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder damit plattiert;
Schlusselringe, Schlusseletuis, Schlisselanschilder und Schlis-
selanhanger, alle aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder da-

mit plattiert;

Klasse 18:
Samischleder (ausgenommen fur Reinigungszwecke), Taschen,

einschliel3lich Strandtaschen, Mehrzwecksporttaschen, fassfor-
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mige Taschen, Einkaufstaschen, Reisetaschen, Einkaufstaschen
aus Leder, textilem Material oder Netz, Ledertaschen zur Verpa-
ckung von Waren, Umhangetaschen, Handtaschen, Unterarmta-
schen, Hufttaschen, Rucksacke, Ranzen, Reiserucksécke, Schul-
taschen, Blchertaschen, Schulranzen, Kosmetiktaschen ohne In-
halt, Rasiertaschen ohne Inhalt; Handkoffer, Reisekoffer, Gepack-
behaltnisse, Bordtaschen, Kleidersécke fir die Reise und andere
Reiseartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Koffer,
einschlie3lich Reisekoffer, Koffer fur Kurzreisen, Aktentaschen,
Dokumentenkoffer, Kreditkartenhillen, Visitenkartenhullen, Kos-
metikkoffer und Toilettenecessaires ohne Inhalt, Schminkkoffer;
Schmucktaschen fir die Reise; Beutel, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Brieftaschen; Geldbdrsen, Schlisseletuis; Schlus-
selketten, Schlisselanhé@nger und Schlisselschilder, alle aus Le-

der, Tierhauten und deren Imitationen; Regenschirme;

Klasse 25:

Schirzen [Bekleidung]; Krawattentlicher; Babywindeln aus texti-
lem Material/Hoschenwindeln aus Stoff; Babywindelhosen (Be-
kleidungsstlicke); Bandanas [Tucher fur Bekleidungszwecke]; Ba-
demantel; Badesandalen; Badeschlappen; Bademitzen; Badean-
zuge/Schwimmanzige; Badehosen/Badehosen; Strandanzlige;
Strandschuhe; Gurtel [Bekleidung]; Baskenmitzen; Latzchen,
nicht aus Papier; Boas [Bekleidung]; Kamisols; Stiefelschéfte;
Schuhwaren fur Athleten; Stiefel; Bistenhalter; Schlupfer; Kor-
settleibchen; Mutzenschirme/Sonnenschilde/Augenschirme [Kopf-
bedeckungen]; Mitzen; Chasubles; Gymnastikbekleidung; Beklei-
dung aus Lederimitat; Lederbekleidung; Bekleidungssticke; Méan-
tel; Hemdkragenschutz; Kragen [Bekleidungssticke] oder Um-
schlagtiucher; Overalls; Mieder; Korsetts; Manschetten [Beklei-

dung]; Radfahrerbekleidung; Kragen [lose]; Schweil3blatter; Fri-
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siermantel; Ohrenschutzer [Bekleidung]; Espadrilles; Fischerwes-
ten [Anglerwesten]; Schuhbeschlage/Eisenbeschlage fur Stie-
fel/Beschlage (Schuh-); FuRballschuhe; FuRsécke [nicht elektrisch
beheizt]; Schuhvorderblatter; Schuhwaren; Kleider; Stolen [Pelz-
schals]; Pelze [Bekleidung]; Gabardinebekleidung; Galoschen;
Strumpfbander; Handschuhe [Bekleidung]; Gymnastikschuhe;
Halbstiefel; Hutunterformen; Hute; Stirnbander [Bekleidung]; Kopf-
bedeckungen; AbsatzstoRplatten fir Stiefel und Schuhe/Absatz-
sto3platten fur Stiefel/Absatzplatten fur Schuhe; Strumpf-
fersen/Strumpffersen; Absatze [fur Schuhe]; Kapuzen; Wirkwaren
[Bekleidung]; Einlegesohlen; Jacken; Jerseykleidung; Damen-
pullover (Chemisett)/Hemdblusen; Trikotkleidung; Schnirstiefel,
Babywasche; Leggins; Livreen; Manipels [Priesterbekleidung];
Mantillen; Faschings-, Karnevalskostime; Mitren [Bischof-
mutzen]/Mitren [Bischofmuitzen]; Fausthandschuhe [Bekleidung];
Geldgurtel [Bekleidung]; Bekleidung fur Autofahrer; Muffe
[Kleidungsstlcke]; Krawatten; Gleitschutz fur Schuhe/Gleitschutz
fur Schuhe/Gleitschitzer fur Schuhe; Oberbekleidungssticke;
Overalls, Schirzen; Uberzieher [Bekleidung]; Hosen [Beklei-
dungssticke]; Bekleidungsstiicke aus Papier; Parkas; Pelerinen;
Mantel [pelzgefittert]; Petticoats; Einsteckticher; Kleidertaschen
[vorgefertigt]; Sweater; Pyjamas; Konfektionskleidung; Kleiderein-
lagen [konfektioniert]; Sandalen; Saris; Schals, Scharpen; Halstu-
cher; Umhéngetiicher; Hemdplastrons; Hemdeinséatze; Hemden,;
Schuhe [Halbschuhe]; Duschhauben; Trikothemden, Sporttrikots;
Skischuhe; Ro6cke; Kappchen [Kopfbedeckungen]; Pantoffeln;
Hemd-Hbschenkombinationen [Unterbekleidung]; Sockenhalter;
Socken; Schuhsohlen; Gamaschen/kurze Gamaschen; Athletik-
sportschuhe; Strumpfhalter; Strimpfe; Stollen fur Ful3ballschuhe;
Joppen [weite Tuchjacken]; Anzlge; Hosentrager/Strumpfhalter

fur Bekleidungszwecke; Strimpfe [schweil3saugend]; Unterbeklei-
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dungssticke [schweiRaufsaugend]/Unterwasche [schweilRaufsau-
gend]/Anti-Schweil3-Unterwasche; Sweater; Bodysuits [Teddies,
Bodies]; T-Shirts; Strumpfhosen; Schuhvorderkappen; Togen [Be-
kleidungsstticke]; Zylinderhiite; Hosenstege/Hosenstege; Hosen;
Turbane; Slips; Unterbekleidungsstticke, Unterwasche; Uniformen;
Schleier [Bekleidung]; Westen; Regenanziige; Rahmen fir
Schuhe/Schuhrahmen/Schuhrahmen; Wasserskianziige; Schleier
[Kopf-, Brustschleier]; Holzschuhe; Bekleidungsstiicke, Schuhwa-
ren, Kopfbedeckungen, einschlie3lich Hemden, T-Shirts, Sporttri-
kots, Arbeitskittel und Tops [Bekleidungsstiicke], Sweater, Jacken,
Sweater, Mantel, Kittel, Rocke, Sarongs, Hosen, Unterhosen,
Jeanshosen, Shorts, Boardshorts, Surfbekleidung, Badekleidung,
Bekleidungsstiicke fur den Sport, Unterwasche, Schlafgewénder,
Gurtel, Scharpen, Halsticher, Handschuhe [Bekleidung], Wirkwa-
ren [Bekleidung], Socken, Schuhe [Halbschuhe], Stiefel, Sanda-
len, Dias, String-Tangas und Pantoffeln, Hute, Mutzen, Strickmut-
zen, Blendschirme und Kappenschirme; Nassanziige, Nassan-
zugwesten, Stiefel, Handschuhe und -Kapuzen, Nassanzugshorts
und -tops; Keine der vorstehend genannten Waren einschlie3lich

Huftgartel;

Klasse 28:

Sportartikel, Teile, Bestandteile und Zubehér fur die vorstehend
genannten Waren, einschlie3lich Surfbretter, Segelbretter, Kite-
boards, Bodyboards, Wakeboards, Wasserskier, Sportartikel fur
sonstige Wassersportarten, Roller (Spielzeug), Skateboards, Rol-
lerblades, Rollerskates, Teile, Bestandteile und Zubehor fir alle
vorstehend genannten Waren, Taschen und Hullen flr Sportarti-
kel, Zugsysteme fir Surfbretter, Griffe, Ful3leinen und Anbindelei-
nen fir Sportartikel, Wachs fur Surfbretter, Skateboards, Skier,
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sonstige Sportartikel und dazugehdriges Sportzubehér, soweit es
in dieser Klasse enthalten ist.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren der Klassen 14, 18, 25 und 28 der

angegriffenen Marke.

3. Wortmarke UM 004 497 202 (Widerspruchsmarke 3)

BILLABONG

angemeldet am 20. Juni 2005 und eingetragen am 9. Februar 2007 in das Unions-

markenregister fuir nachfolgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Einzelhandel in Bezug auf optische Apparate und Brillenerzeug-
nisse, einschliellich Brillen, Sonnenbrillen, Augenschirme, Blend-
schutzschirme und -glaser, Schutzbrillen, einschliel3lich Schwimm-
Ski- und Snowboardbrillen, Glaser, Brillenetuis, Brillenzubehor,
einschlie3lich Riemchen, Ketten und Kordeln, Schutzbekleidung,
einschlie3lich Tauchanziige, Speichermedien und Apparate zur
Aufzeichnung, Speicherung, Ubertragung, Wiedergabe oder Ver-
arbeitung von Daten, Ton und/oder Bild, einschlief3lich Magnetauf-
zeichnungstrager, Bander, Kassetten und Platten, Tonbander,
aufgezeichnete Filme, einschlie3lich Videofilme, Telekommunika-
tionsanlagen, -apparate, -instrumente und -gerate, einschlief3lich
Mobiltelefone, Bildtelefone und andere Kommunikationstaschen-
gerate, Gerate zur Nachrichtenibermittlung, Teile, Bestandteile
und Zubehor fir alle vorstehend genannten Waren, einschlief3lich
Gehause fur Mobiltelefone, MP3-Abspielgerate, Juwelierwaren,
Schmuckwaren und Modeschmuck, Amulette, Ziergegenstande

aus Edelmetallen, einschlieRlich Schmuckanhanger und Schmuck-
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nadeln, Manschettenknopfe, Edelsteine und Halbedelsteine,
Armbanduhren und Uhren sowie Teile fur die vorstehend
genannten Waren, Uhrenzubeh6r, einschlief3lich Uhrenarmbéander,
Uhrenketten, Uhrenbander und Uhrenetuis, Schmuckkéastchen und
Schmuckschatullen aus Edelmetall, Edelmetalllegierungen oder
damit plattiert, Schlisselringe, Schlisseletuis, Schlusselschilder
und Schliisselanhénger, alle aus Edelmetall, Edelmetalllegierun-
gen oder damit plattiert, Chamoisleder (ausgenommen fur Putz-
zwecke), Taschen, einschlie3lich Strandtaschen, Mehrzweck-
sporttaschen, Mehrzwecksportreisetaschen, Barreltaschen, Trage-
taschen, Reisetaschen, Einkaufstaschen aus Leder, Textilien oder
Geflecht, Ledertaschen zur Verpackung von Handelswaren,
Umhangetaschen, Handtaschen, Unterarmtaschen, Hufttaschen,
Rucksécke, Ranzen, Reiseruckséacke, Schultaschen, Bicherta-
schen, Schulranzen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Rasiertaschen
ohne Inhalt, Handkoffer, Reisekoffer, Gepackbehaltnisse, Bordta-
schen, Kleidersacke fur die Reise und andere Reisebedarfsartikel,
Koffer und Etuis, einschliel3lich Reisekoffer, Koffer fur Kurzreisen,
Aktentaschen, Dokumentenkoffer, Kreditkartenhtillen, Visitenkar-
tenboxen, Kosmetiktaschen und Kulturbeutel ohne Inhalt, Kosme-
tikkoffer, Schmuckbehaltnisse fur die Reise, Beutel, Brieftaschen,
Geldborsen, Schlusseletuis, Schlusselketten, Schlisselanhénger
und Schlusselschilder, alle aus Leder, Hauten und deren Imitatio-
nen, Regenschirme, Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbede-
ckungen, einschlie3lich Hemden, T-Shirts, Trikots, Blusen und
Oberteile, Sweater, Jacken, Pullover, Mantel, Kleider, Rocke, Sa-
rongs, Hosen, Freizeithosen, Jeans, Shorts, Boardshorts, Surfbe-
kleidung, Badebekleidung, Sportbekleidung, Unterwasche, Nacht-
wasche, Gdurtel, Halstucher, Handschuhe, Wirkwaren, Socken,
Schuhe, Stiefel, Sandalen, Slipper, Riemchensandalen und Haus-

schuhe, Hute, Mitzen, Kalotten, Mitzenschirme und Augen-
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schirme, Nassanzuge, Westen, Stiefel, Handschuhe und Kapuzen
fur Nassanzlge, Shorts und Oberteile flir Nassanziige, Sportwa-
ren, Teile, Bestandteile und Zubehor fir die vorstehend genannten
Waren, einschlie3lich Surfbretter, Segelbretter, Kiteboards, Body-
boards, Wakeboards, Wasserskier, Sportwaren fur andere Was-
sersportarten, Roller (Spielzeug), Skateboards, Rollerblades, Roll-
schuhe, Teile, Bestandteile und Zubehor fur alle vorstehend ge-
nannten Waren, Taschen und Hullen fur Sportartikel, Zugsysteme
fur das Surfen, Griffe, Fu3leinen und Anbindeleinen fur Sportarti-
kel, Wachs fur Surfbretter, Skateboards, Skier, sonstige Sportarti-
kel und dazugehériges Sportzubehdr; Kundentreueprogramme;
Kundentreuekartenprogramme; Rabattkartenprogramme; Prami-
enprogramme, Werbung und Verkaufsforderung, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind, ndmlich Kundentreueprogramme; Kun-
dentreueprogramme; Verkaufsférderung fir Waren und Dienst-
leistungen Dritter durch Rabattangebote; Programme mit Rabatt-
angeboten fur Hotels, Motels, Herbergen, Ferienwohnungen,
Restaurants, Autovermietungen, Reisen, Kreuzfahrten, Flugti-
ckets, Pauschalreisen; Geschaftsfuhrung und Unternehmens- und
Blroverwaltung; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf
Rabattkaufangebote fur Kéaufer, Reisende und Unternehmen; Or-
ganisation, Durchfiihrung und Uberwachung von Verkaufs- und
verkaufsfordernden Pramienprogrammen; Marketing von Unter-
haltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen; Unternehmens-
dienstleistungen auf Franchise-Basis; Registrierung und Benach-
richtigung in Bezug auf Karten zur Verwendung fir Finanztransak-
tionen; Verotffentlichung und Verbreitung von Werbematerial; In-

formationen in Bezug auf alles vorstehend Genannte.
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Der Widerspruch richtet sich gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 der ange-

griffenen Marke.

Die Inhaberin der jungeren Marke hat mit Schriftsatz vom 11. Marz 2016 die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken undifferenziert bestritten.
Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 29. Juli 2016 verschie-
dene Benutzungsunterlagen einschlief3lich einer eidesstattlichen Versicherung
ihres I... eingereicht. Dartber hinaus hat

sie unter Verweis auf die vorgelegten Unterlagen eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft inrer Widerspruchsmarken geltend gemacht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 29, hat die drei
Widerspriche mit Beschluss vom 9. November 2017 zurickgewiesen. Zur Be-
grindung hat es ausgefuhrt, die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Wi-
derspruchsmarken sowie der Waren- und Dienstleistungsidentitat bzw. -ahnlichkeit
konne dahinstehen, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfahiger
Art und Weise gegenuberstehen wirden. Es sei lediglich von einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen, denn es seien
keine Feststellungen zu ihrer Marktposition und ihrem Bekanntheitsgrad aufgrund
der Umsatz- und Stiickzahlen méglich, die sich aus den von der Widersprechen-
den vorgelegten Benutzungsunterlagen ergeben wirden. Eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen sei zu verneinen, da die an-
gegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand einhalte. Auch habe der Be-
standteil ,BILLA" in den Widerspruchsmarken keine pragende oder selbstandig
kennzeichnende Stellung. Schriftbildlich werde das Element ,BONG*" nicht tber-
sehen. Es begriinde zudem einen ausreichenden klanglichen Abstand. Die Ver-
braucher hatten keine Veranlassung, den Zeichenteil ,BONG" bei der Benennung
wegzulassen, da beide Komponenten der Widerspruchsmarken aufeinander be-
zogen seien und einen Gesammtbegriff bildeten, den der Verbraucher im Allge-
meinen als solchen wahrnehmen und nicht in seine Bestandteile zerlegen werde.

Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche ferner der Sinngehalt der Wider-



-24 -

spruchsmarken, welche von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern mit ,Was-
serloch” bzw. ,Altarm* Ubersetzt wurden. Dieser Sinngehalt, der in der jingeren
Marke keine Entsprechung finde, erleichtere eine Unterscheidung. Es bestehe des
Weiteren nicht die Gefahr, dass die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht wirden, da die hierfur erforderlichen Voraussetzungen, ins-
besondere einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, nicht vorlagen.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
13. Dezember 2017. Zur deren Begrindung fuhrt sie aus, es sei davon auszuge-
hen, dass auch das Deutsche Patent- und Markenamt eine weitgehende Waren-
und Dienstleistungsahnlichkeit bzw. -identitat zwischen den Vergleichszeichen
angenommen habe. Allerdings habe es in seinem angegriffenen Beschluss nicht
bertcksichtigt, dass der Zeichenbestandteil ,BILLA" jeweils am Anfang der Wider-
spruchsmarken stehe und damit eine starkere Wirkung als das nachfolgende Ele-
ment ,BONG" habe. Aus diesem Grund sei das Deutsche Patent- und Markenamt
unzutreffend davon ausgegangen, dass der Bestandteil ,BILLA" keine pragende
oder selbstandig kennzeichnende Stellung habe und die Vergleichszeichen folg-
lich den erforderlichen Abstand in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher
Hinsicht einhielten. Die miteinander zu vergleichenden Marken seien jedoch hin-
reichend ahnlich. Ebenso kdnne nicht angenommen werden, dass die Wider-
spruchsmarken von den angesprochenen Verkehrskreisen mit ,Wasserloch® bzw.
YJAltarm“ Ubersetzt wirden, da es sich bei ,Billabong“ um ein australisches Wort
handele. Dem deutschen Verkehr sei dieses vollig unbekannt, zumal es kein ge-

laufiger Begriff der englischen Alltagssprache sei.

Unrichtigerweise habe das Deutsche Patent- und Markenamt auch eine erhdhte
Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Widerspruchsmarken verneint. Die
Kennzeichnungskraft einer Marke liel3e sich nicht allein aus dem Marktanteil der
mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ableiten. Sie konne nicht
abstrakt definiert oder auf einen Faktor reduziert werden, sondern musse von Fall

zu Fall beurteilt werden, wobei nicht nur der Grad der Kenntnis der Marke, son-
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dern auch jede andere fir den spezifischen Fall relevante Tatsache zu berlck-
sichtigen sei. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
habe die Widersprechende umfangreich zur Intensitat, Dauer und geographischen
Ausdehnung der Nutzung der Widerspruchsmarken sowie zum Umfang der dies-
bezuglichen Investitionen vorgetragen. Die Widersprechende hat in diesem Zu-
sammenhang weitere Unterlagen vorgelegt, die ihrer Auffassung nach die hohe
Kennzeichnungskraft des Zeichens ,BILLABONG" belegen. Insoweit wird auf ihren
Schriftsatz vom 7. Februar 2018 und die dortigen Anlagen RS 5 bis RS 8 Bezug

genommen.

Erganzend weist die Widersprechende darauf hin, dass das EUIPO dem Wider-
spruch in einem Parallelverfahren betreffend die korrespondierende Unions-
markenanmeldung der Inhaberin der angegriffenen Marke fast vollstandig stattge-
geben habe. Die hiergegen eingelegte Beschwerde habe die 4. Beschwerdeab-
teilung des EUIPO zwischenzeitlich vollstandig zurtickgewiesen (vgl. Anlagen
RS 3 und RS 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 31. Oktober 2018).

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 29 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. November 2017 aufzuheben und
die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke
DE 30 2013 019 793 fir die Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 14, 18, 24, 25, 28 und 35 anzuordnen.

DarUber hinaus regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder die Sache
dem Europaischen Gerichtshof vorzulegen, falls der Senat eine vom EUIPO ab-
weichende Entscheidung treffen sollte. Dadurch solle insbesondere die Frage der
Markenahnlichkeit einer abschlieRenden und einheitlichen Entscheidung zugefuhrt

werden.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie fuhrt aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen
Beschluss das Fehlen einer Ahnlichkeit der Vergleichsmarken vollkommen zu-
treffend festgestellt. In ihrem jeweiligen Gesamteindruck unterschieden sich die
Zeichen ,BILLABONG" und ,Billa* deutlich voneinander. Der weitere Zeichenbe-
standteil ,BONG" mache fast die Halfte der Widerspruchsmarken aus und stelle
deren zweite Silbe dar. Er bestehe aus 4 von insgesamt 9 Buchstaben, wobei das
verdoppelte ,LL" in ,BILLA" letztendlich wie ein Buchstabe ausgesprochen werde.
Der Bestandteil ,BONG*" finde in der angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung.
Die Widersprechende versuche vorliegend Schutz fur ein Element ihrer lediglich
einteiligen Wortmarke ,BILLABONG* geltend zu machen. Dies widerspreche der
standigen Rechtsprechung in Deutschland, nach der ein allgemeiner Schutz fir
einen aus einer alteren mehrgliedrigen Marke herausgelésten Bestandteil dem
Markenrecht fremd sei. Umso mehr gelte dies flr eingliedrige Marken, zu denen

die Widerspruchsmarken gehdren wirden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke erhebt nochmals die beiden Nichtbenut-
zungseinreden gemal 8§ 43 Abs. 1 Satze 1 und 2 MarkenG a. F.. Sie tragt vor,
dass ein grof3er Teil der von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunter-
lagen den zweiten Benutzungszeitraum gemaf § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.
nicht betreffe und daher unbeachtlich sei. Die verbleibenden Benutzungsunter-
lagen seien nicht geeignet, eine ersthafte Benutzung der Widerspruchsmarken zu

belegen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe dariber hinaus zutreffend festgestellt,
dass ausreichende Nachweise fur eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, ge-
schweige denn Bekanntheit der Widerspruchsmarken fehlen wirden. Die von der

Widersprechenden ins Feld gefiihrten Entscheidungen des EUIPO seien in der
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Sache falsch und von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit einer Klage zum

Europaischen Gericht angegriffen worden.

Im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens sind die drei Widerspruchsmarken auf die
B...,LLC, H..., K... (V... S...

v... A...), Ubertragen worden, welche in das Widerspruchs- und Beschwerde-
verfahren eingetreten ist und diese tbernommen hat (vgl. Schriftsatz der (aktuel-
len) Widersprechenden vom 31. Oktober 2018 und ihre Erklarung in der mundli-
chen Verhandlung vom 13. Februar 2019).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Zu Recht und mit zutreffenden Erwagungen hat das Deutsche Patent- und
Markenamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint,
da es an der hierfur erforderlichen Markenahnlichkeit fehlt (89 Abs.1 Nr. 2
MarkenG, 8§ 125 b Nr. 1 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
standiger hoéchstrichterlicher Rechtsprechung unter Beriicksichtigung 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 erhdohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr.44 - Calvin
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Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 — Barbara Becker; GRUR 2006, 237
— PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr.9 - DESPERADOS-
/IDESPERADO; 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
Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen
und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind (vgl. EuGH, a.a.O.
— Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites| Sur-Coosur
SA/Koipe Corporacion; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr.30 - Culinaria/Villa

Culinaria; a. a. O. — pjur/pure).

2. Ausgehend von diesen Grundsatzen liegen die Voraussetzungen einer
kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei allen drei identisch gebildeten

Widerspruchsmarken nicht vor.

Zu Gunsten der Widersprechenden kann von einer hochgradigen Ahnlichkeit res-
pektive der Identitat der sich gegenluberstehenden Waren und Dienstleistungen,
einer rechtserhaltenden Benutzung sowie einer gesteigerten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise der
Durchschnittsverbraucher und Fachleute ausgegangen werden. Die miteinander

zu vergleichenden Marken sind jedoch nicht als ahnlich anzusehen.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke

Billa
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und die drei Widerspruchsmarken

BILLABONG

gegeniber.

a) Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegentiber stehenden Marken ist aufgrund
ihres Klangs, ihres (Schrift-) Bilds und ihres Bedeutungsgehalts zu ermitteln. Fur
die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmaRig die Ubereinstimmung
in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 — HEITEC; GRUR
2011, 824, Rdnr. 26 — Kappa). Abzustellen ist dabei auf den Gesamteindruck der
beiden Marken (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9,
Rdnr. 248). Klanglich und schriftbildlich unterscheiden sich die gegenstandlichen
Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit durch den zweiten Bestandteil ,BONG" der
Widerspruchsmarken deutlich, der etwa ihre Hélfte bildet und in der angegriffenen
Marke keine Entsprechung findet. Er fuhrt dazu, dass die Widerspruchsmarken
aus drei Silben und neun Buchstaben bestehen, wahrend die jungere Marke ledig-
lich zwei Silben und funf Buchstaben aufweist. Auch in begrifflicher Hinsicht be-
stehen keinerlei Ahnlichkeiten der Gesamtzeichen. Bei den Widerspruchsmarken
handelt es sich zwar um das englische Wort fur ,Wasserloch® bzw. ,Altarm* (vgl.
~https://dict.leo.org®, Suchbegriff: ,billabong®). Allerdings vermittelt die angegriffene
Marke keinen im Inland bekannten Begriffsgehalt, sondern wird allenfalls — in ge-
ringem Umfang — mit einem in Osterreich tatigen Lebensmittelunternehmen in

Verbindung gebracht.

b) Mal3gebend fur die Beurteilung der Markendhnlichkeit ist zwar der im
Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufene Gesamteindruck
der Vergleichsmarken (vgl. EUGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 — Matratzen
Concord; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 — Maalox/Melox-GRY). Im Gesamtein-
druck eines zusammengesetzten Zeichens kdnnen indessen ein oder mehrere

Bestandteile eine pragende Stellung einnehmen. Hiervon ist auszugehen, wenn


https://www.juris.de/jportal/portal/t/qpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/qpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_14
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die anderen Elemente weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamtein-
druck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f.
— THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 — Culinaria/Villa Culinaria).
Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, ist eine derartige Fallgestaltung
hier allerdings nicht gegeben. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarken wird
nicht durch ihre Komponente ,BILLA" gepréagt.

(1) Zum einen sind die Widerspruchsmarken mangels Trennung ihrer Bestand-
teile als Einwortmarken anzusehen. Bei solchen hat der Verkehr nur aufgrund be-
sonderer Umstande Veranlassung, das zu einem Wort zusammengesetzte Zei-
chen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Dies wird
beispielsweise dann angenommen, wenn der Inhaber eines bekannten Kennzei-
chens dieses mit einer alteren Marke zu einem zusammengesetzten Zeichen
kombiniert (vgl. BGH GRUR 2010, 729, 732, Rdnr. 34 — MIXI). Vorliegend sind
jedoch keine besonderen Umstande erkennbar, die das Herausgreifen des allein
fur eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Bestandteils ,BILLA" der
Widerspruchsmarken nahelegen. Insbesondere handelt es sich bei ihm nicht um
eine im Inland umfassend bekannte Firmenbezeichnung (vgl. BGH GRUR 2008,
905, 907, Rdnr. 26 und 38 — Pantohexal).

(2) Eine Pragung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Be-
standteil kommt zum anderen nur dann in Betracht, wenn davon auszugehen ist,
dass die Ubrigen Markenteile fir die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art
und Weise zurlcktreten, dass sie fir den Gesamteindruck vernachlassigt werden
konnen. Eine Pragung scheidet hingegen regelmalig aus, wenn eine Marke im
Kontext einer Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert er-
halt. Dies ist u. a. dann der Fall, wenn letztgenannte als geschlossener Gesamt-
begriff erscheint (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9, Rdnr. 426). Um einen

solchen handelt es sich bei den Widerspruchsmarken.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/qpp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE608532005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die &lteren
Marken ,BILLABONG* als Einheit auffassen und nicht in ihre Bestandteile ,BILLA®
sowie ,BONG" aufgliedern werden. Zwar kann dem Deutschen Patent- und
Markenamt nicht darin gefolgt werden, dass der Verkehr die Widerspruchsmarken
im Sinne von ,Wasserloch” bzw. ,Altarm“ verstehen wird, da es sich bei ,billabong”
um einen australischen und nicht um einen gangigen Begriff der englischen Spra-
che handelt (vgl. ,https://dict.leo.org”, Suchbegriff: ,billabong“). Dies steht jedoch
der Annahme eines zusammengehoérigen Phantasiebegriffs nicht entgegen, zumal
die Widersprechende ihre Marken — ausweislich der von ihr vorgelegten Unterla-
gen — ausschlief3lich in der Form ,BILLABONG" verwendet (vgl. hierzu BeckOK
MarkenR, 16. Edition, Stand 14. Januar 2019, § 14, Rdnr. 445). Hinzu kommt,
dass die Widersprechende selbst eine gesteigerte Kennzeichnungskraft inrer Mar-
ken geltend hat. Verfugt eine Marke jedoch nur als Ganzes Uber infolge Benut-
zung gesteigerte Bekanntheit, ist davon auszugehen, dass sich der Verkehr auch
beim Zeichenvergleich an dem Gesamtbegriff orientiert (vgl. hierzu BGH GRUR
2009, 722 — Augsburger Puppenkiste), was wiederum der Pragung durch einen

Bestandteil — hier ,BILLA" — entgegensteht.

c) Das Zeichenelement ,BILLA* nimmt in den Widerspruchsmarken auch keine

selbstandig kennzeichnende Stellung ein.

Es ist zwar moglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammenge-
setzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selb-
standig kennzeichnende Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild der
zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt.
Jedoch nur bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeichnenden Be-
standteils mit einem Zeichen é&lteren Zeitrangs kann eine Verwechslungsgefahr
gegeben sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Ein-
druck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistun-
gen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stam-
men (vgl. EuUGH GRUR 2005, 1042 — THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833
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— Culinaria/Villa Culinaria). Vorgenannte Grundsatze kommen somit dann zur An-
wendung, wenn die angegriffene Marke aus mehreren Bestandteilen besteht Dies
ist vorliegend allerdings nicht der Fall, da es sich ausschlie3lich bei den alteren

Marken um zusammengesetzte Zeichen handelt.

3. Soweit die Widersprechende auf zwei Entscheidungen des EUIPO in einem
parallel gelagerten Fall einer korrespondierenden Unionsmarkenanmeldung der
hiesigen Inhaberin der angegriffenen Marke Bezug nimmt (EUIPO, Entscheidung
vom 21. September 2017, Opposition No B 2 210 329; Entscheidung vom
21. Juni 2018, R 2235/2017-4 (CONS)), ist festzustellen, dass sie keine Bin-
dungswirkung fur das vorliegende Widerspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren ha-

ben.

4. Die Widersprechende hat des Weiteren angeregt, im Falle einer vom EUIPO
abweichenden Entscheidung die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder vorliegen-
des Verfahren dem Europdaischen Gerichtshof vorzulegen, um die Frage der Mar-
kenahnlichkeit einer abschlieBenden und einheitlichen Beurteilung zuzufuhren. Die
Voraussetzungen fir die Zulassung der Rechtsbeschwerde oder fur die Vorlage

an den Europaischen Gerichtshof liegen jedoch nicht vor.

a) Gemall § 83 Abs. 2 MarkenG ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn
eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fort-
bildung des Rechts bzw. die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine

Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Die vorliegende Entscheidung setzt die von der hochstrichterlichen Rechtspre-
chung entwickelten Grundsatze der Prifung einer kennzeichenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr gemal § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG um. Insofern ist ein Bedurfnis
fur die Fortbildung des Rechts nicht ersichtlich. Auch erfordert die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung keine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Bei

den zwei abweichenden Entscheidungen des EUIPO handelt es sich nicht um
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Rechtsprechung im vorgenannten Sinne, sondern vielmehr um den Senat nicht
bindende Verwaltungsentscheidungen. Zudem fuhren die in Rede stehenden Ent-
scheidungen des EUIPO nicht zu einer uneinheitlichen Rechtsprechung innerhalb
derselben Rechtsordnung, so dass seitens des Bundesgerichtshofs keine Verein-
heitlichung herbeigefiihrt werden koénnte (vgl. hierzu BPatG GRUR 2009, 491
— Vierlinden). Schlie3lich wirft vorliegender Fall keine Rechtsfrage von grundsatzli-
cher Bedeutung auf, sondern bewegt sich vielmehr im Rahmen der tblichen, nicht

das Allgemeininteresse beriihrenden Problemstellungen.

b) Ebenso kommt eine Vorlage an den Europaischen Gerichtshof nicht in Be-
tracht.

Gemald Art. 267 AEUV (ex-Art. 234 EGV) entscheidet der Gerichtshof der
Européischen Union im Wege der Vorabentscheidung Uber die Auslegung der
Vertrage sowie Uber die Gultigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe,
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union. Gegenstand eines Auslegungser-
suchens koénnen grundséatzlich sdmtliche Rechtssatze des Unionsrechts sein.
Dazu zahlen zunachst die in Art. 267 AEUV ausdriicklich genannten Vertrage, zu
denen gemalR Art. 51 EUV (ex-Art. 45 EGV) weiterhin Anhange und Protokolle
gehoren. Ebenso sind die Vertrage zu deren Anderung oder Erganzung und die
Vertrdge uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten umfasst (vgl. Cal-
liess/Ruffert/Wegener, 5. Auflage, 2016, AEUV, Art. 267, Rdnr. 9).

Vorliegend stehen keine Rechtssatze im Raum, welche einer Auslegung durch
den Europaischen Gerichtshof bedurften. Dartber hinaus ist das Begehren der
Widersprechenden, namlich eine einheitliche Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr durch das EUIPO sowie durch den Senat zu erzielen, mit der von ihr bean-
tragten Vorlage nicht zu erreichen. Eine konkrete Vorlagefrage hat sie ebenfalls

nicht formuliert.
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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 statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrucklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Séchtig
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