BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 39/17 Verkindet am
14. Mai 2019

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:140519B27Wpat39.17.0



betreffend die Marke 30 2014 013 110.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindlichen Verhandlung vom 14. Mai 2019 durch den Richter Schwarz als
Vorsitzenden, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefiuihrerin hat gegen die am 25. April 2014 verdéffentlichte Eintra-

gung der am 28. Januar 2014 angemeldeten, fur die Waren der

Klasse 03: Parfimeriewaren; Duftstoffe

geschuitzten Marke 30 2014 013 110

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 11. August 2003 angemeldeten und seit
27. Oktober 2003 fur die Waren der Klassen 03, 05 und 10



Korperpflege- und Kosmetikprodukte, soweit in Klasse 3 enthalten; Mas-
sage-Fluids, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Praparate zur auf3erlichen
und innerlichen Anwendung, Massage-Ole, Orgasmus-Cremes, Aktverlan-
gerungspraparate, nicht far medizinische Zwecke; Parfimeriewaren;
atherische Ole; Haarwasser; Gleitmittel, Gleitcremes und -gels, vorge-
nannte Waren nicht fur medizinische Zwecke; pharmazeutische Produkte;
medizinische Sexualhilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-
Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Praparate zur auf3erli-
chen und innerlichen Anwendung, Massage-Ole, Gleitcremes und -gels,
Orgasmus-Cremes, Aktverlangerungspraparate, fir medizinische Zwecke;
hygienische Gummiwaren, Kondome; &rztliche Instrumente und Apparate,
gesundheitliche Instrumente und Apparate, soweit in Klasse 10 enthalten,
kunstliche Gliedmal3en; Massagegerate, Vibratoren (zum personlichen
Gebrauch), Dildos; sexualpartnerschaftliche Hilfsmittel, insbesondere Klis-
tiergerate, Potenzpumpen und -ringe; erektions- und orgasmusfordernde
Artikel zur unmittelbaren Anwendung am menschlichen Koérper (soweit in
Klasse 10 enthalten), einschlie3lich Nachbildungen von menschlichen
Korperteilen; Hilfsmittel fur die sexuelle Stimulanz, soweit in Klasse 10 ent-
halten

eingetragenen Marke 303 40 797

pjur.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt die rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt — Markenstelle fiir Klasse 03 — hat mit Be-

schluss vom 18. Mai 2016 den Widerspruch und mit Beschluss vom



27. Marz 2017 die hiergegen eingelegte Erinnerung der Beschwerdeflihrerin

zurickgewiesen.

Zur Begrundung ist im Erinnerungsbeschluss ausgefiihrt: Die Erinnerung sei zwar
zuldssig, aber unbegrindet, denn zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke bestehe keine Gefahr einer Verwechslung. Auf die zulassige
Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke habe die Inhaberin der
Widerspruchsmarke eine rechtserhaltende Benutzung nur fur die Waren ,Mas-
sage-Fluids, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Praparate zur auf3erlichen und inner-
lichen Anwendung, Massage-Ole, Orgasmus-Cremes, Aktverlangerungspraparate,
nicht fur medizinische Zwecke; Gleitmittel, Gleitcremes und -gels, vorgenannte
Waren nicht fir medizinische Zwecke" sowie fir ,Korperreinigungspraparate; Kor-
perpflegepraparate” glaubhaft gemacht. Eine Ausstrahlung dieser Waren auch auf
die ubrigen registrierten Waren liege entgegen der Ansicht der Inhaberin der
Widerspruchsmarke nicht vor. Die Waren ,Klasse 03: Parfimeriewaren; Duftstoffe*
der angegriffenen Marke seien aber hochgradig &hnlich zu den Waren ,Korperrei-
nigungs- und Korperpflegepraparate, soweit in Klasse 03 enthalten der Wider-
spruchsmarke, denn sie wiesen in Bezug auf einige der oben genannten Merk-
male deutliche Uberschneidungen auf, unterschieden sich jedoch hinsichtlich ihres
Zwecks und der stofflichen Beschaffenheit.

Die Widerspruchsmarke verfiige von Haus aus Uber eine geringe origindre Kenn-
zeichnungskraft, denn die Widerspruchsmarke sei begrifflich stark an das engli-
sche Wort ,pure* angelehnt, welches ,rein, sauber, unvermischt, ohne Beimi-
schungen” bedeute und das der allgemeine Verkehr, dem das englische Wort
~pure” gelaufig sei, ohne weiteres erkenne (BGH, | ZR 100/10, GRUR 2012, 1040
— pure/pjur). Mit dieser Bedeutung eigne sich die Widerspruchsmarke in Bezug auf
die benutzen Waren als beschreibende Angabe ihrer stofflichen Beschaffenheit
bzw. auch als Qualitdtsangabe. Diese von Haus aus bestehende geringe Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht durch Benutzung gesteigert

worden, denn hierfur reichten die Angaben der Inhaberin der Widerspruchsmarke



zur Dauer und dem Umfang (Umsatz- und Stlickzahlen) der Benutzung sowie zur
geographischen Verbreitung nicht aus, um ohne weitere zusétzliche Angaben
Ruckschlisse auf die Bekanntheit der Marke in Deutschland zum Anmelde- und

Entscheidungszeitpunkt zu ziehen.

In begrifflicher Hinsicht bestehe keine Ahnlichkeit, denn die Zeichen stellten weder
Synonyme dar, noch seien sie im wesentlichen identisch noch weise die ange-
griffene Marke eine erfassbare Bedeutung auf. Schriftbildlich bestiinden allenfalls
entfernte Ahnlichkeiten zwischen den Zeichen. Denn die jiingere Marke enthalte
mehrere graphische Elemente, die auch bei Unterstellung, dass die Widerspruchs-
marke in derselben Schriftart und Schriftfarbe wiedergegeben wirde, keine Ent-
sprechung in letzterer fanden. In klanglicher Hinsicht stiinden sich zwar die Worte
PJURI und pjur gegentber, aus Rechtsgrinden muisse aber eine klangliche
Ahnlichkeit zwischen diesen Zeichen verneint werden, weil die klangliche Gemein-
samkeit der Zeichen sich im wesentlichen auf die beschreibende Angabe ,pure*
beschranke. Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Marken-
ursurpation wegen der identischen Ubernahme der Widerspruchsmarke in die
angegriffene Marke scheide aus, denn das Wort ,pjur® sei in der angegriffenen
Marke mit dem Buchstaben ,i“ zu einem einheitlich wirkenden Phantasiezeichen
verschmolzen. Ausgehend von der geringen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und der hochgradigen Warenahnlichkeit konne daher eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Marken in Anbetracht der allenfalls entfernten

schriftbildlichen Ahnlichkeit sicher ausgeschlossen werden.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmachtigten am 30. Méarz 2017 zugestellten
Beschluss hat die Beschwerdefuhrerin mit Anwaltsschreiben vom 7. April 2017,
das beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. April 2017 eingegangen ist,

unter Zahlung der Beschwerdegebiihr Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefihrerin hat ihre Beschwerde wie folgt begrindet: Unzutreffend

habe das Deutsche Patent- und Markenamt eine Benutzung der Widerspruchs-



marke nur flur ,Kérperreinigungspraparate* und ,Korperpflegepraparate bejaht,
vielmehr strahle die tatsachliche Benutzung — fir deren Glaubhaftmachung die
Beschwerdefuhrerin weitere Unterlagen eingereicht hat - auch auf die Waren ,Par-
fumeriewaren; atherische Ole; Haarwasser“ aus. Die Waren, fir welche die Wider-
spruchsmarke als benutzt anzusehen sei, seien zu denjenigen der angegriffenen

Marken teilweise identisch und im Ubrigen hochgradig @hnlich.

Aufgrund der glaubhaft gemachten Benutzung ergebe sich — entgegen der Auffas-
sung im angegriffenen Beschluss — auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ,pjur®. Unzutreffend gehe dieser Beschluss von einer
lediglich geringen origindren Kennzeichnungskraft aus, denn um zu dem im ange-
griffenen Beschluss angenommenen Bedeutungsgehalt von ,pjur® im Sinne einer
stofflichen Beschaffenheit bzw. als Qualitatsangabe zu gelangen, bedirfe der Ver-
kehr bereits mehrerer gedanklicher Schritte, sodass der Begriff schon aus diesem
Grund ausreichend fantasievoll und originell in Bezug auf die in Rede stehenden
Waren sei und damit einen durchschnittlichen Grad an Kennzeichnungskraft habe.
Daflir spreche auch, dass der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren der
Klasse 03 Funktionen wie Gleitfahigkeit oder Reinigungsfahigkeit, nicht jedoch
eine Reinheit oder Sauberkeit der Produkte an sich, als wesentliches Merkmal
ansehe. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe daruber hinaus unzutreffend
das Vorliegen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft durch umfangreiche und
langjahrige Benutzung verneint. Bereits aus den bisher vorgelegten Unterlagen
ergebe sich eine umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke in
Deutschland. Erganzend wirden nun auch noch entsprechende, ebenfalls erheb-
liche Werbeaufwendungen belegt. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich
eine erhdhte oder jedenfalls eine am oberen Rand einer normalen Kennzeich-

nungskraft liegende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe in dem angegriffenen Beschluss
unzutreffend eine schriftbildliche Ahnlichkeit aufgrund der Bildelemente und dem

zusatzlichen Buchstaben ,P* verneint. Die Bildelemente seien einfache geometri-



sche Formen, die in schriftbildlicher Hinsicht vom Verkehr vernachlassigt wirden,
weil es sich bei ihnen, entgegen der Auffassung in dem angegriffenen Beschluss,
lediglich um eine Verzierung handele. Gleiches gelte auch fir das weitere Ele-
ment, namlich den zuséatzlichen Buchstaben ,P*. In den danach mal3geblich
gegenuberstehenden Bestandteilen ,PJUR" und ,PJURI“ seien die sich gegen-
Uberstehenden Zeichen aber hochgradig &hnlich, weil sie sich lediglich in dem sich
am weniger relevanten Markenende befindlichen zusatzlichen Buchstaben I in
der angegriffenen Marke unterschieden. Auch eine klangliche Zeichenahnlichkeit
werde im angegriffenen Beschluss zu Unrecht aus Rechtsgriinden verneint. Das
Deutsche Patent- und Markenamt habe dabei Ubersehen, dass eine Schutzbe-
schréankung grundsétzlich nur in Bezug auf die zugrundeliegende schutzunféahige
Angabe gelte. Dies wére im vorliegenden Fall — wenn tGberhaupt — nur die Angabe
.pure. Wiesen die Vergleichsmarken aber weitergehende, insbesondere klang-
liche oder bildliche Gemeinsamkeiten in ihrer (schutzbegriindenden) Eigenpra-
gung auf, die uUber eine zugrundeliegende schutzunfdhige Angabe hinausreiche,
bestehe kein Anlass fir eine Einschrankung des nach dieser Eigenpragung zu
bemessenden Schutzumfangs der alteren Marke. Dies sei aber vorliegend gerade
der Fall, denn sowohl schriftbildlich als auch klanglich bezdgen sich die Gemein-
samkeiten der sich gegenuberstehenden Zeichen ,PJUR" und ,PJURI“ gerade auf
den Buchstaben, der die Widerspruchsmarke von der vermeintlich schutzun-
fahigen Angabe ,pure” unterscheide. Der Schutzumfang eines Zeichens unterliege
aber gerade dann keiner besonderen Beschrankung, wenn es um das Verhaltnis
zu anderen Bezeichnungen geht, die sich in gleicher oder &hnlicher Weise an den
beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff anlehnten und ihn verfremdeten. Fer-
ner habe das Deutsche Patent- und Markenamt in dem angegriffenen Beschluss
verkannt, dass in einem solchen Fall wie dem hiesigen, eine durch Benutzung
gesteigerte Kennzeichnungskraft der Abwandlungsmarke nicht unbericksichtigt
gelassen werden kdnne. Denn die gesteigerte Abwandlungsmarke kénne hinsicht-
lich der ihre Eigenpragung bestimmenden Elemente durchaus einen erweiterten
Schutzumfang in Anspruch nehmen. Aufgrund der bestehenden Warenidentitét

bzw. Warenéhnlichkeit sowie hochgradiger Zeichenéhnlichkeit der sich gegen-



Uberstehenden Zeichen bestehe bei der vorliegenden erhdhten, jedenfalls aber
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechs-
lungsgefahr, zumindest im weiteren Sinne, denn die Tatsache der Ubereinstim-
mung in dem Bestandteil ,PJUR" fihre dazu, dass der Verkehr glauben werde,
dass es sich bei der Widersprechenden und dem Inhaber der angegriffenen Marke
um wirtschaftlich oder organisatorisch verbundene Unternehmen handeln wirde.
Selbst wenn er kleinere Unterschiede in den Marken erkennen sollte und diese
ggf. verschiedenen Unternehmen zuordne, so blieben die sich gegeniiberstehen-
den Marken doch hochgradig ahnlich, was zu der zuvor dargestellten Annahme
—und sei es in Form einer Lizenz — fihren werde. Der angefochtene Beschluss sei

daher aufzuheben und die Léschung der jingeren Marke anzuordnen.

Die Beschwerdefihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 03 vom 27. Marz 2017
aufzuheben und die deutsche Marke Nr. 30 2014 013 110 ,PJURI*

zu loschen.

Der Beschwerdegegner hat sich nicht zur Beschwerde geaussert und auch keinen
Antrag gestellt.

A. Die zulassige Beschwerde ist in der Sache unbegindet. Denn das Deutsche
Patent- und Markenamt hat im angefochtenen Beschluss vom 27. Méarz 2017 zu
Recht die Erinnerung der Beschwerdefuhrerin gegen den ihren Widerspruch man-
gels Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach 8 43 Abs. 2 Satz 2,
8§42 Abs. 2 Nr.1, 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG zurliickweisenden Beschluss vom

18. Mai 2016 zurlckgewiesen.



1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritatsalteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu I6schen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentitat oder —ahnlichkeit und Warenidentitat oder —ahn-
lichkeit unter Bertcksichtigung der Kennzeichnungskraft des élteren Zeichens die
Gefahr von Verwechslungen einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken miteinan-
der gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtspre-
chung des Europaischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten
miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Kompo-
nente durch den groReren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden
kann (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] — Canon; MarkenR
1999, 236, 239 [Rz. 19] — Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 — Lions). Der
Schutz der alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu beschrénken, in denen die
Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens durch einen Dritten die
Funktionen der &lteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewahrleis-
tung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegentber den Verbrauchern,
beeintrachtigt oder beeintrachtigen kénnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.
[Rz. 51] — Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] — Anheuser-
Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] — Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundséatzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu vernei-
nen. Denn ungeachtet der konkreten Grade der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und der Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren scheidet eine
Verwechslungsgefahr schon deshalb aus, weil die Vergleichsmarken aus Rechts-

grianden als undhnlich anzusehen sind.

a) Es kann dahinstehen, in welchem Umfang die Beschwerdeflhrerin auf-
grund der zulassigen Nichtbenutzungseinrede der Beschwerdegegnerin nach 8§ 43
MarkenG, der vorliegend in seiner bis 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzu-
wenden ist (8 158 Abs. 5 MarkenG), eine tatsachliche Benutzung der Wider-
spruchsmarke fir die registrierten Waren glaubhaft gemacht hat und inwieweit die

tatsachliche Benutzung fir einzelne Waren auf die Ubrigen registrierten Waren
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ausstrahlt und in welchem Grad die fir die Widerspruchsmarke als benutzt anzu-
erkennenden Waren zu den fur die angegriffenen Waren der jingeren Marke ste-
hen. Insoweit kann zugunsten der Beschwerdefiihrerin sowohl die Wertung des
Deutschen Patent- und Markenamtes unterstellt werden, dass es sich bei den tat-
sachlich benutzten Waren um hochgradig ahnliche Waren im Vergleich zu den fir
die jungere Marke handele, als auch die Behauptung der Beschwerdefihrerin, die
tatsachlich benutzten Waren strahle auch auf andere registrierte Waren aus, wes-
halb die gegenuberstehenden Waren sogar teilweise identisch seien. Denn selbst
im Identitatsbereich der jeweiligen Waren scheidet eine Verwechslungsgefahr im

Ergebnis aus.

b) Es kann im Ergebnis auch dahingestellt bleiben, ob die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke, die von Haus aus entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin deutlich geschwacht ist, infolge einer Benutzung bis zu einem

durchschnittlichen Grad gesteigert worden ist.

aa) Eine Marke verfugt Uber Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen worden ist, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren
oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.
EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] — Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239
[Rz. 22] — Lloyd/Loints); fur die Bestimmung des Grades ist dabei maf3geblich,
inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf.
durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskenn-
zeichnung einzupragen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiederer-
kannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 8 14 Rn. 497). Diese Eig-
nung ist zu verneinen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschutzten Waren
oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkenn-
bar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2013, 833 [Rdnr. 34]

— Culinaria/Villa Culinaria).
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bb)  Danach ist die origindre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deut-
lich geschwacht. Da dies bereits der Bundesgerichtshof in der auch vom
Deutschen Patent- und Markenamt zitierten Entscheidung ausdrticklich fur die vor-
liegende Widerspruchsmarke festgestellt hat (vgl. BGH GRUR 2012, 1040, 1043
[Rn. 30 f.] — pure/pjur) und die Beschwerdefiihrerin keine neuen Gesichtspunkte
vorgetragen hat, welche geeignet waren, diese hdchstrichterliche Beurteilung in

Frage zu stellen, hat es hierbei zu verbleiben.

cc) Es kann dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft der damit originar kenn-
zeichnungsschwachen Widerspruchsmarke infolge einer intensiven Benutzung
gesteigert ist. Denn selbst wenn die von der Beschwerdefuhrerin behauptete
intensive Benutzung vorlage, kdme der Widerspruchsmarke aufgrund dieses
Umstandes allenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, a. a. O.
[Rn. 34] — pjur/pure). Diese kann im Folgenden unterstellt werden, da, wie so-
gleich auszufuhren sein wird, selbst in einem solchen Fall eine Verwechslungsge-

fahr selbst bei Warenidentitdt ausscheidet.

C) Angesichts unterstellter teilweiser Warenidentitat und ebenfalls unterstellter
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lage eine Ver-
wechslungsgefahr nur vor, wenn die gegentberstehenden Zeichen mindestens in
einem unterdurchschnittlichen Grad ahnlich waren. Dies ist indes aus Rechtsgrin-

den nicht der Fall.

aa) Marken sind als &hnlich anzusehen, wenn nicht nur unmaf3gebliche Teile
der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Abnehmer (vgl.
EuGH GRUR 2003, 604, 605 — Libertel; GRUR 2004, 943, 944 — SAT.2), an
welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die
Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten kdnnen.

Die Ahnlichkeit von Marken ist grundsatzlich aufgrund ihres jeweiligen Gesamtein-

drucks unabhangig vom Prioritatsalter zu beurteilen (vgl. EUGH GRUR 1998, 397,
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390 Tz. 23 — Sabél/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] — Thomson Life;
GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] — SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. — Rausch/Elfi
Rauch); hierbei sind ihre Ubereinstinmungen oder Abweichungen im Bild, im
Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei bertcksichtigt werden
kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren
oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28]
— SIR/Zirh). Eine Ahnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begriindet zwar
nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuUGH a. a. O.
[Rn. 21 f.] — SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O.
[Rn. 21] — SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 — Quick; GRUR 1979, 853, 854
— LILA; GRUR 1990, 367, 368 — alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 — dipa/dib;
GRUR 1992, 550, 551 — ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 — Lions), sofern nicht
die Ubereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in
den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] — SIR/Zirh). Da-
neben kommt eine Marken&hnlichkeit auch in Betracht, wenn Bestandteile einer
komplexen Marke, die Bestandteilen der gegentiberstehenden Marke entspre-
chen, den durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuUGH GRUR 2005, 1042, 1044
[Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] — Malteser-
kreuz) oder pragen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 — coccodrillo).

Nach diesen Grundsatzen sind die hier zu beurteilenden beiden Marken jedenfalls

nicht in dem oben als erforderlich genannten hohen Grad als ahnlich anzusehen.

bb) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken schon durch den auf-
falligen Bildbestandteil in der jungeren Marke, der in der Widerspruchsmarke, die
eine reine Wortmarke ist, naturgemal3 keine Entsprechung findet. Etwas anderes
ergibt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin aber auch nicht, wenn
man — worauf ihr Vortrag offenbar abzielt — die jingere Marke visuell durch den
Wortbestandteil ,PJURI" allein gepragt ansieht (vgl. zur Pragung BGH GRUR
2016, 283 Rn. 13 — BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE;
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GRUR 2012, 64 Rn. 15 — Maalox/Melox-GRY; GRUR 2008, 903 Rn. 18 — SIERRA
ANTIGUO; GRUR 2011, 824 Rn. 23 — Kappa). Zwar ist eine solche Alleinpragung
aul3erst zweifelhaft, weil der grafische Bildteil zu aufwandig gestaltet ist, als dass
ihn der Verkehr bei einer visuellen Wahrnehmung und Erinnerung unbeachtet
lieBe. Aber selbst wenn man sie unterstellt und, wie die Beschwerdefuhrerin meint,
bei einer Gegentberstellung von ,pjur® und ,PJURI* trotz des Unterschieds durch
den zusatzlichen Vokal ,I* am Wortende der jingeren Marke eine enge Nahe bei-
der Begriffe anndhme, scheidet eine verwechslungsbegrindende Zeichenahnlich-
keit aus Rechtsgriinden aus. Denn der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist
aufgrund ihres beschreibenden Anklangs an das englische Wort ,pure” auf die von
der englischen Sprache abweichende besondere Schreibweise dieses englischen
Wortes beschrénkt, besteht also nur insoweit, als die Widerspruchsmarke den
Buchstaben ,j* hinzugefugt und den letzten Vokal ,e" weggelassen hat (vgl. BGH,
a.a. 0., S. 1044 [Rn. 42] — pjur/pure). Zwar besteht — worauf die Beschwerdefiih-
rerin im Ansatz zutreffend hingewiesen hat — dieser begrenzte Schutzumfang, der
auch den Grad der Zeichenahnlichkeit einschrankt, nicht im Verhaltnis zu anderen
Bezeichnungen, die sich in gleicher oder ahnlicher Weise an den beschreibenden
oder freizuhaltenden Begriff anlehnen und ihn verfremden (BGH GRUR 2008, 803,
804 f. [Rn. 22] — HEITEC). Entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin liegt ein
solcher Fall, bei dem die Widerspruchsmarke fir sich im Verhéaltnis zu ahnlich
gebildeten jungeren Marken einen normalen Schutzumfang beanspruchen kann,
hier aber nicht vor. Dies wirde namlich voraussetzen, dass die angesprochenen
Verkehrskreise zumindest im Wortbestandteil der jingeren Marke denselben be-
schreibenden Anklang wiederfinden konnten. Dies ist aber nicht der Fall, weil das
in der jungeren Marke befindliche Wort ,PJURI* anders als die Widerspruchs-
marke nicht an den englischen Begriff ,pure” erinnert. Denn bei dieser ergibt sich
eine solche Anlehnung, weil ihre Aussprache derjenigen des englischen Begriffs
entspricht. Eine ahnliche Konstellation besteht aber bei dem Wortbestandteil
.PJURI" in der jungeren Marke gerade nicht. Denn der Schlussvokal ,I* findet in
keiner Aussprachevariante des englischen Begriffs ,pure” irgendeine Entspre-

chung. Damit erinnert der Bestandteil ,PJURI* in der angegriffenen Marke aber
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weder klanglich noch schriftbildlich an den englischen Begriff ,pure”. Vielmehr wird
das angesprochene Publikum, flr das in keiner Weise eine Anlehnung dieses
Wortes ,PJURI“ an ein bekanntes Wort der deutschen oder einer gelaufigen frem-
den Sprache nahegelegt ist, es ausschlielich entweder als Fantasiebegriff oder
als Name auffassen. Da mithin der Wortbestandteil in der jingeren Marke weder
in gleicher noch in &hnlicher Weise in Anlehnung an den beschreibenden Begriff
.pure” gebildet ist, hat es im Verhaltnis zur jingeren Marke fir den Zeichenver-
gleich beim eingeschrankten Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu verblei-
ben, der zufolge diese aus der vorliegenden Ubereinstimmenden Buchstabenfolge
“P-j-u-r bzw. ,P-J-U-R“ keine Rechte gegenuber der jingeren Marke herleiten
darf. Damit ist der zusatzliche Vokal ,I“ am Schluss des Bestandteils ,PJURI* in
der angegriffenen Marke aber in jedem Fall ausreichend, um selbst bei einer
(unterstellten) Préagung der jungeren Marke allein durch den Wortbestandteil

»,PJURI* aus Rechtsgrinden die Vergleichszeichen als undhnlich anzusehen.

Das Vorstehende gilt erst recht — soweit angesichts des sich allein auf die beson-
dere Schreibweise des englischen Wortes ,pure” reduzierten Schutzumfangs der
Widerspruchsmarke, der nur in visueller Hinsicht wahrnehmbar ist — ein solcher
Vergleich Uberhaupt moglich ware — fur den klanglichen Zeichenvergleich. Denn
selbst wenn in klanglicher Hinsicht, bei der wegen der Unaussprechlichkeit der
bildlichen Bestandteile (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Rn. 24 — coccodrillo) ohnehin
nur der Buchstabe ,P* sowie das Wort ,PJURI“ herangezogen werden kdnnen,
eine klangliche Alleinpragung der jingeren Marke durch ,PJURI“ unterstellt wtrde,
ergabe sich dasselbe Ergebnis wie vorstehend zum entprechenden visuellen

Zeichenvergleich.

Eine begriffliche Ahnlichkeit scheidet schlieBlich selbst bei begrifflicher Pragung
der jingeren Marke allein durch das Wort ,PJURI* ebenfalls aus, da dieses, wie
oben bereits ausgefiihrt, vom angesprochenen Publikum nur als Fantasiewort
oder Name verstanden wird, dem es somit einen anderen Begriffsinhalt als der an

den englischen Begriff angelehnten Widerspruchsmarke zuordnet.
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cc) Auch eine Markenéahnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbrin-
gens i. S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG besteht nicht. Dies ware
nur zu bejahen, wenn der Verkehr, obwohl er die gegeniberstehenden Marken
auseinanderhalt, einem in ihnen vorhandenen ubereinstimmenden Element einen
Hinweis auf den Inhaber der dlteren Marke entnimmt. Eine benutzte Zeichenserie,
bei dem dies unter Umstanden bejaht werden konnte (vgl. BGH GRUR 2013, 840,
842 Rn. 23 — PROTI ll), ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Auch dafir, dass
die jungere Marke als Bestandteil ein mit der Widerspruchsmarke identisches oder
ahnliches Zeichen aufgenommen habe, das hierbei seine selbstandig kennzeich-
nende Stellung behalt, ohne das Erscheinungsbild der jingeren Marke zu domi-
nieren oder pragen (vgl. EuUGH GRUR 2005, 1042 [Rz 30] - THOMSON LIFE;
BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] — Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174
— Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang), ist nichts ersichtlich; dage-
gen spricht bereits der unterschiedliche Begriffsinhalt, so dass die Annahme einer
Ubernahme der alteren Marke in die jiingere Marke von vornherein ausgeschlos-
sen ist. Auch fur die Annahme einer wirtschaftlichen Verbindung der hinter den als
unterschiedlich wahrgenommenen Marken stehenden Anbieter, worauf die Be-
schwerdefiihrerin ihre Auffassung einer bestehenden Verwechslungsgefahr eben-
falls gestitzt hat, bestehen keine Anhaltspunkte, weil die hierfiir erforderlichen
besonderen Umstéande, deren Vorliegen hierfur erforderlich sind (vgl. hierzu
Thalmaier in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 16. Edition, Stand
14.01.2019, 8§ 14 Rn. 506 f.), weder vorgetragen noch anderweitig erkennbar sind.

3. Da somit der angefochtene Erinnerungsbeschluss die Erinnerung der Be-
schwerdefiihrerin gegen den ihren Widerspruch zurtickweisenden Beschluss vom
18. Mai 2016 zu Recht zuriickgewiesen hat, weil unter Berlcksichtigung der
Waren- und Markenahnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann, war der hiergegen gerichte-

ten Beschwerde der Erfolg zu versagen.
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B. Grunde fur eine Kostenentscheidung nach 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
sind ebenso wenig erkennbar wie Grinde fir eine Zulassung der Rechtsbe-
schwerde nach 8 83 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

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

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

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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Schwarz Paetzold Lachenmayr-Nikolaou

Ko
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