BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 550/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2020:200820B30Wpat550.18.0



betreffend die Marke 30 2012 020 826

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 20. August 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die am 19. Marz 2012 angemeldete Wortmarke

Damia

ist am 23. Mai 2012 unter der Nummer 30 2012 020 826 u.a. fur die Waren und

Dienstleistungen



,Klasse 03: Parfiimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schén-
heitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; Badezusatze und -salze; Mittel zur
Kérperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fir Babys
und Kinder

Klasse 05: Babykost; medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln;
Babyhosenwindeln; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke; Wundpuder

Klasse 18: Taschen; Wickeltaschen; alle vorgenannten Waren fir Babys
und Kinder

Klasse 20: Médébel; Hochstuhle fur Kinder; Wippen fur Babys; Lauflernhilfen
fur Babys und Kleinkinder; Reisebetten fur Kinder und Babys; Wiegen; Wickel-

auflagen; Wickelunterlagen; Wickeltische; Matratzen; Laufgitter fur Kleinkinder

Klasse 30: feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Schokoriegel,
Schokoladenprodukte; Suf3waren; Zuckerwaren, Bonbons, Sahnebonbons,
Milchkakao, Milchschokolade (Getrank); Schokoladengetranke; Karamellge-

tranke

Klasse 35: GrofRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 03, 05, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30 und 32°

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen wor-

den. Die Verdffentlichung erfolgte am 22. Juni 2012.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Widerspre-

chende zu 1. international unter der Nummer IR 894 064 registrierten Marke



DAMLA

deren internationale Registrierung fur die Union am 25. Juli 2007 erfolgte und die
Schutz fur die Waren

.Klasse 30: Bonbons, sucre candi, guimauve, bonbons aux amandes, bon-
bons aux fruits secs, loukoums, halva (friandises a base d'huile de sésame),

caramel, cacao, chocolat, miel”

beansprucht, wobei der Widerspruch auf die von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Waren der Klasse 30 und die zu Klasse 35 beanspruchten ,Grof3han-
dels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandelsdienstleistungen mit Waren des

taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der Klasse 30 beschrankt ist,

sowie weiterhin aus insgesamt drei fur die Widersprechende zu 2. registrierten Mar-

ken, namlich aus der fur Waren

,Babywindeln, Babywindeleinlagen und Babyslips, nadmlich aus Papier und/

oder Textilstoffen®

seit dem 27. Juni 1985 eingetragenen Wortmarke 1 078 671

Mamia



sowie aus der fir die Waren

.Klasse 03: Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege fur Kinder;
Klasse 16: Windeln®

seit dem 4. Januar 2005 registrierten Unionsmarke 003 419 447

MAMIA

und aus der vormals u.a. fur die Waren
.Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, Wage-, Mess-,
Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Appa-
rate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln
und Kontrollieren von Elektrizitat; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und

Wiedergabe von Ton;

Klasse 20: Mobel, Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten

sind, aus Kunststoffen; Matten fir Babylaufgitter®

und aktuell noch fir die Waren

.Klasse 09: Babyuberwachungsgeréte;

Klasse 20: Kinderhochstihle, Wickelauflagen®

seit dem 2. Juli 2011 registrierten Unionsmarke 009 488 701

MAMIA

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit zwei Schriftsatzen vom 19. Dezem-
ber 2012 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke IR 894 064



m;m.n3
sowie der Widerspruchsmarken 1 078 671 Mamia und UM 003 419 447

MAMIA und mit weiterem Schriftsatz vom 24. Juli 2016 auch die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke UM 009 488 701 MAMIA bestritten.

Die Widersprechende zu 1. hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Wider-

nnm.né
spruchsmarke IR 894 064 i . u.a mit Schriftsatz vom 1. Februar 2017 eine

eidesstattliche Versicherung des Vorstandsvorsitzenden der Markeninhaberin,
Herrn T..., vom 25.01.2017 sowie Rechnungen und Abbildungen von Mes

seauftritten vorgelegt.

Die Widersprechende zu 2. hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarken 1 078 671 Mamia und UM 003 419 447
MAMIA mit Schriftsatz vom 14. Méarz 2013 eine eidesstattliche Versicherung des
Geschaftsfuhrers, Herrn D..., sowie Produktabbildungen und Rechnungen,
und mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2017 eine eidesstattliche Versicherung des
Herrn  N... vom 28. November 2017 nebst Abbildungen von Werbe
anzeigen, Verpackungsmustern und Rechnungen vorgelegt. Hinsichtlich der Wider-
spruchsmarke UM 009 488 701 MAMIA hat die Widersprechende zu 2. mit Schrift-
satz vom 1. Dezember 2016 -eidesstattliche Versicherungen der Frau |...
vom 22. November 2016 und vom 28. November 2016 und des Herrn
H... vom 22. November 2016 und vom 28. November 2016 sowie Abbildungen

von Werbeanzeigen, Verpackungsmustern und Rechnungen vorgelegt.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 5
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 5. Juni 2018 unter
Zuruckweisung der weitergehenden Widerspriche die angegriffene Marke teilweise

geldscht, und zwar



DAMLE
aufgrund des Widerspruchs aus der Marke IR 894 064 |

fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 30: feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Schokoriegel,
Schokoladenprodukte; Suf3waren; Zuckerwaren, Bonbons, Sahnebonbons,
Milchkakao, Milchschokolade (Getrank); Schokoladengetranke; Karamellge-
tranke

Klasse 35: GrofRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der

Klasse 30

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 078 671 Mamia

fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 03: Mittel zur Koérper- und Schénheitspflege, Badezusatze und
-salze; Mittel zur Kérperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten

Waren fur Babys und Kinder

Klasse 05: medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln; Babyho-

senwindeln; Wundpuder

Klasse 35: GrofR3handels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 03, 05¢



- aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 419 447 MAMIA flr

,Klasse 03: Parfiimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schén-
heitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; Badezusatze und -salze; Mittel zur
Kérperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fir Babys
und Kinder

Klasse 05: Babykost; medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln;
Babyhosenwindeln; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke; Wundpuder

Klasse 35: GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 03, 05°

- aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 488 701 MAMIA

far
.Klasse 18: Taschen; Wickeltaschen
Klasse 20: Mobel; Hochstuhle fur Kinder; Wippen fur Babys; Lauflernhilfen
fur Babys und Kleinkinder; Reisebetten fur Kinder und Babys; Wiegen; Wickel-
auflagen; Wickelunterlagen; Wickeltische; Matratzen; Laufgitter far Kleinkinder
Klasse 35: GroRRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der

Klassen 18, 20¢

da insoweit eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den

jeweiligen Widerspruchsmarken bestehe.



Zur Begrundung hat die Markenstelle im Einzelnen ausgefuhrt:

nnm.n?
Hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 894 064 ' . habe die Widersprechende

zu 1. auf die statthafte, jedoch nur in Bezug auf den Benutzungszeitraum nach § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulassige Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhal-
tende Benutzung fur ,geflllte Fruchtkaubonbons, Karamellbonbons und mit Scho-
kolade gefullte Karamellbonbons® hinreichend glaubhaft gemacht. Diese liel3en sich
zwanglos unter die Warenangabe ,Bonbons” der Widerspruchsmarke subsumieren.
Nach den Grundsétzen der erweiterten Minimalldsung sei eine Benutzung auch fur

diesen Warenoberbegriff anzuerkennen.

,Bonbons“ seien mit den ,SiURwaren; Zuckerwaren, Bonbons, Sahnebonbons” der

angegriffenen Marke identisch.

Eine durchschnittliche bis hochgradige Ahnlichkeit liege in Bezug auf ,Speiseeis*
und ,feine Backwaren und Konditorwaren® vor. Weiterhin seien ,Bonbons“ auch zu
~Schokoriegel, Schokoladenprodukte® und ,Milchkakao, Milchschokolade (Getrank);

Schokoladengetranke; Karamellgetranke“ ahnlich.

Eine Ahnlichkeit bestehe auch zu den ,GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-
Versandhandelsdienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit
Waren der Klasse 30“ da es im Bereich der StiBwaren branchenublich sei, dass
Hersteller (z.B. HUSSEL, Viba) in groRerem, die Verkehrsauffassung pragendem

Umfang auch den Handel mit derartigen Waren betrieben.

Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sei daher in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ein deut-
licher Abstand zwischen den Vergleichszeichen erforderlich, um eine Verwechs-

lungsgefahr zu vermeiden. Diesen halte die angegriffene Marke jedoch bereits in
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schriftbildlicher Hinsicht nicht ein. Denn beide Marken verfligten unter Bericksich-
tigung verkehrsublicher Wiedergabeformen der angegriffenen Wortmarke, insbe-
sondere bei einer Schreibweise in Grof3buchstaben ,DAMIA® Uber eine nahezu
identische Umrisscharakteristik, da sie in vier von funf Buchstaben sowie am Wort-
anfang und -ende Ubereinstimmten und zudem auch die abweichenden Buchsta-

ben ,L“ und ,I“ im Schriftbild hochgradig ahnlich seien.

Unerheblich sei, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wort-/Bildmarke
handele. Denn bei der undeutlichen Umrahmung des Wortbestandteils der Wider-
spruchsmarke handele es sich um eine fur den Schutzumfang vollig bedeutungslose
Zutat, welche als eine aus einer Kopie herriihrende Umrahmung, die gar nicht als
Bestandteil der Marke gedacht sei, erscheine. Ein isolierter schriftbildlicher Ver-
gleich des in Ublicher Schriftart gefassten Wortbestandteils der Widerspruchsmarke

mit der angegriffenen Marke sei daher gerechtfertigt.

Ob darlber hinaus die Marken einander auch in klanglicher oder begrifflicher Hin-
sicht ahnlich seien, konne dahingestellt bleiben, da bereits die Ubereinstimmung in

einer Richtung ausreiche, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Wortmarke 1 078 671 Mamia sei zunéchst
von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen

Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

Eine Anlehnung an den Begriff ,Mama“ oder eine Verkirzung von ,Mamma Mia“
werde der Verkehr jedenfalls nicht unmittelbar und ohne gedankliche Analyse
erkennen. Dies in Bezug auf ,Mamma Mia“ umso weniger, als dieser italienisch-
sprachige Ausrufim Deutschen in einer anderen Bedeutung benutzt werde. Die vor-
genannten Begriffe wirden daher durch die Widerspruchsmarke Mamia in hinrei-
chend verfremdender Art und Weise abgewandelt bzw. miteinander verschmolzen,

so dass der Verkehr darin einen Phantasiebegriff erkenne.
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Auf die in zul&ssiger Weise erhobene und sich auf beide Benutzungszeitraume nach
8 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG beziehende und insoweit auch zulassige
Einrede der Nichtbenutzung habe die Widersprechende durch die vorgelegten
Benutzungsunterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
fur ,Einweg-Babywindeln® fur beide Benutzungszeitraume hinreichend glaubhaft
gemacht. Diese lieflen sich zwanglos unter den Warenoberbegriff ,Babywindeln®

der Widerspruchsmarke subsumieren.

Diese seien mit den Waren ,Babywindeln; Babyhosenwindeln® der angegriffenen
Marke identisch und in Bezug auf ,Wundpuder” wegen des Uberaus naheliegenden
Ergé&nzungsverhaltnisses ohne Weiteres ahnlich. Auch zu den Waren ,Mittel zur
Kdrper- und Schénheitspflege; Badezusétze und -salze; Mittel zur Kérperpflege von
Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fir Babys und Kinder® sowie
»,medizinische Badezusatze und -salze” bestehe noch eine verwechslungsrelevante
Ahnlichkeit aufgrund eines Erganzungsverhaltnisses etwa zur Vorbeugung oder

Behandlung von gereizter oder wunder Haut bei Babys/Kindern, die Windeln tragen.

Eine Ahnlichkeit der ,GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der Klas-
sen 03 und 05“ sei ebenfalls zu bejahen, da Handler, insbesondere Drogeriemarkte,
in diesem Warensektor haufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit

eigenen Handelsmarken anbéten.

In Bezug auf diese Waren/Dienstleistungen halte die angegriffene Marke den zur
Vermeidung von unmittelbaren Verwechslungen im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke Mamia in

klanglicher Hinsicht nicht ein.

Die sich gegenuberstehenden Wortmarken Damia und Mamia seien klanglich
durchschnittlich ahnlich. Die beiden Marken wiesen — abgesehen von den Anfangs-

buchstaben — vollige Ubereinstimmung in dem Lautbestand ,amia“ und damit eine
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identische Vokalfolge, Silbenzahl und einen einheitlichen Sprech- und Betonungs-
rhythmus auf. Unter den gegebenen Umstanden kdnne der Unterschied in den
klangschwachen Anfangsbuchstaben ,D“ gegenuber ,M* nicht als ausreichend
angesehen werden, um Verwechslungen im Bereich &hnlicher bis identischer
Waren/Dienstleistungen in markenrechtlich erheblichem Umfang auszuschlie3en.
,D“ und ,M“ seien zwar unterschiedlichen Lautgruppen zuzuordnen, jedoch vermit-
telten beide kein markantes Klangbild, so dass der Gesamteindruck der einander
gegenuberstehenden Zeichen verwechselbar ahnlich sei. Ob dariber hinaus die
Marken einander auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht &hnlich seien,
konne dahingestellt bleiben, da bereits die Ubereinstimmung in einer Richtung aus-

reiche, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Der Widerspruch aus der Unionsmarke 003 419 447 MAMIA sei gemalR § 125 b
Nr. 1i.V.m. 88 42 Abs. 1 und 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zulassig und in Bezug

auf die 0.g. Waren und Dienstleistungen begriindet.

Auf die sich auf beide Benutzungszeitraume nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2
MarkenG beziehende und insoweit ebenfalls zulassige Einrede der Nichtbenutzung
habe die Widersprechende durch die vorgelegten Benutzungsunterlagen eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fir ,Einweg-Babywindeln® und
.Baby-Pflegetticher” hinreichend glaubhaft gemacht. Diese wirden von den fir die
Widerspruchsmarke eingetragenen Warenangaben ,Windeln“ und ,Mittel zur Kor-
per- und Schoénheitspflege fur Kinder* umfasst. Nach den Grundsatzen der erwei-
terten Minimalldsung sei eine Benutzung der Widerspruchsmarke fur ,,Babywindeln®

und weiterhin fir ,Hautpflegemittel fur Kinder“ anzuerkennen.

Diese seien mit den ,Babywindeln; Babyhosenwindeln® und ,Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege; Badezusatze und -salze; Mittel zur Kérperpflege von Kleinkin-
dern und Babys; alle vorgenannten Waren fur Babys und Kinder“ der angegriffenen

Marke identisch.
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Ohne Einfluss auf die Beurteilung der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden
,Windeln“ sei hier die Zuordnung der Windeln bei der Widerspruchsmarke zur
Klasse 16. Zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke umfasste die
Klasse 16 ,Babywindeln aus Papier oder Zellstoff, die nunmehr unter die Waren-

angabe ,Babywindeln® der angegriffenen Marke in Klasse 5 fielen.

Die Widerspruchswaren seien zudem ohne Weiteres ahnlich zu ,medizinische
Badezuséatze und -salze®, da diese eine dermatologische Wirkung haben kdnnten
und damit die ,Hautpflegemittel fir Kinder“ ergadnzen wirden. Dies gelte auch fur
~sVundpuder wegen des Uberaus naheliegenden Ergdnzungsverhdltnisses zu
,Babywindeln®“. Weiterhin bestehe zwischen ,Hautpflegemittel fir Kinder® und
,Babykost; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeugnisse fur medizinische
Zwecke*“ eine mittlere bis enge Ahnlichkeit, da insoweit Uberschneidungen im stoff-
lichen Bereich und im Verwendungszweck méglich seien. Eine Pflege und Verbes-
serung der Haut mit Vitaminen, Probiotika, Olen, Kieselsaure, Mineralien u.v.m.
erfolge nicht nur direkt Gber die Haut, sondern auch durch Nahrungsergéanzungs-
mittel, mit denen die angegriffenen Waren angereichert sein kénnten. Letztlich seien
auch ,Parfumeriewaren, atherische Ole, Haarwasser; Zahnputzmittel; alle vorge-
nannten Waren fir Babys und Kinder“ noch ahnlich mit ,Hautpflegemittel fur Kinder®,
da sie in diesen enthalten sein kdnnten. Eine Ahnlichkeit der ,GroRhandels-, Einzel-
handels- und Online-Versandhandelsdienstleistungen mit Waren des téaglichen
Bedarfs, namlich mit Waren der Klassen 03 und 05 sei ebenfalls zu bejahen, da
Handler, insbesondere Drogeriemarkte, in diesem Warensektor haufig neben dem

Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbéten.

Da auch die Widerspruchsmarke UM 003 419 447 MAMIA aus den zu der bis auf
die Schreibweise identischen Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia genannten
Grinden sowohl Uber eine durchschnittiche Kennzeichnungskraft verfige und
beide Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht zumindest durchschnittlich &hnlich

seien, halte die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer unmittelbaren Ver-
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wechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Markenabstand zu der Widerspruchs-
marke jedenfalls insoweit nicht ein, als sich beide Marken auf den o.g. identischen
bzw. &hnlichen Waren begegnen kdnnen.

Auch der Widerspruch aus der Unionsmarke 009 488 701 MAMIA sei gemal
8125 b Nr. 1i.V.m. 88 42 Abs. 1 und 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf
die obengenannten Waren und Dienstleistungen teilweise begrindet.

Insoweit habe die Widersprechende zunachst auf die sich zwar auf beide Benut-
zungszeitrdume nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG beziehende, jedoch
nur in Bezug auf den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevante Einrede
der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur
,baby monitors® (= Babylberwachungsgerate), ,high chairs“ (= Kinderhochstihle)

und ,changing mats“ (= Wickelauflagen) hinreichend glaubhaft gemacht.

Die mit der Marke versehenen ,Babyuberwachungsgerate” lieRen sich unter die
Warenangaben ,Signalapparate und -instrumente“ und ,Gerate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton“ der Widerspruchsmarke subsumieren, ,Kin-
derhochstihle® wirden von dem beanspruchten Warenoberbegriff ,Mdbel“ der
Widerspruchsmarke umfasst und bei ,Wickelauflagen® handele es sich um ,Waren

.. aus ... Kunststoffen® der Klasse 20. Nach den Grundsatzen der erweiterten Mini-
mallésung sei eine Benutzung auch fir die Waren ,Klasse 9: Uberwachungsinstru-
mente und -apparate” und ,Klasse 20: Stlhle; Einrichtungsgegenstande aus Kunst-

stoff zum Schutz von Oberflachen“ anzuerkennen.

Dabei seien ,Stihle“ identisch mit ,Mdbel; Hochstihle fur Kinder* und , Einrichtungs-
gegenstande aus Kunststoff zum Schutz von Oberflachen® identisch mit ,Wickelauf-

lagen; Wickelunterlagen®.
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Die zu Klasse 20 fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ,Stuihle“, welche
hier entsprechend der glaubhaft gemachten Benutzung gerade die Kinderhoch-
stiihle umfassten, seien ohne Weiteres ahnlich mit anderen speziellen Kindermao-
beln und Sitz- oder Stehhilfen, namlich ,Wippen fur Babys; Lauflernhilfen flr Babys
und Kleinkinder; Reisebetten fur Kinder und Babys; Wiegen; Wickeltische; Laufgitter
fur Kleinkinder“. Sie wiesen Ubereinstimmungen im Verwendungszweck, in ihrer
Funktion und den Materialien auf und der Verkehr sei daran gewohnt, dass Herstel-
ler dieser speziellen Kinderausstattungen die gesamte Palette dieser Waren

bedienten.

Eine verwechslungsrelevante Ahnlichkeit bestehe auch zwischen den Waren ,Ein-
richtungsgegenstande aus Kunststoff zum Schutz von Oberflachen®, welche hier
entsprechend der glaubhaft gemachten Benutzung gerade die Wickelauflagen
umfassten, und ,Wickeltaschen; Taschen®, da Wickeltaschen immer eine Kunst-
stoffwickelauflage als grundlegende Ausstattung enthielten und ,Taschen® als Ober-
begriff ,Wickeltaschen“ umfassen wiirden. Ebenso sei eine Ahnlichkeit gegeniiber
,Matratzen“ gegeben wegen moglicher Ubereinstimmungen bei den Fillstoffen als
auch den Bezugsmaterialien (PVC etwa bei Matratzen fur Wasserbetten, aufblas-

baren Matratzen).

Eine Ahnlichkeit der ,GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der Klas-
sen 18 und 20“ sei ebenfalls zu bejahen, da Warenhauser fir Baby- und Kinderaus-
stattung in diesem Warensektor haufig neben dem Verkauf fremder Waren auch

Waren mit eigenen Handelsmarken anbdéten, z.B. babywalz, baby-kids-world.

Da die Widerspruchsmarke 009 488 701 MAMIA ebenso wie die vorgenannten
identischen bzw. sich nur durch die Schreibweise unterscheidenden Wortmarken
1 078 671 Mamia und UM 003 419 447 MAMIA uber eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft verflige und eine zumindest in klanglicher Hinsicht jedenfalls durch-

schnittliche Zeichenahnlichkeit zu der angegriffenen Marke aufweise, halte die
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angegriffene Marke den zur Vermeidung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr
erforderlichen deutlichen Markenabstand zu der Widerspruchsmarke 009 488 701
MAMIA in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend

nnm.n?
macht, dass die Abweichungen zu der Widerspruchsmarke IR 894 064 | . in

jeder Hinsicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr auch insoweit zu vermei-

den, als sich beide Marken auf identischen Waren begegnen kdnnten.

Schriftbildlich sei ein Auseinanderhalten der relativ kurzen und tiberschaubaren Zei-

nnm.n?
chen Damiaund ! - in allen Gblichen Wiedergabeformen aufgrund der markan-

ten figurlichen Abweichungen zwischen den Buchstaben ,L* und ,I“ gewahrleistet,
wobei das Widerspruchszeichen auf die Gro3schreibung festgelegt sei, so dass der
in dem Buchstaben ,L“ enthaltene Querstrich ein zusatzliches auffalliges Unter-

scheidungsmerkmal darstelle.

Klanglich sorge die unterschiedliche Silbenzahl der zweisilbig wie ,DAM-LA® und
dreisilbig wie ,Da-mi-a“ artikulierten Markenwdérter und die Abweichung in der den
klanglichen Gesamteindruck maf3geblich beeinflussenden Vokalfolge flr einen aus-
reichenden Abstand, wobei auch der begriffliche Anklang der angegriffenen Marke

an einen weiblichen Vornamen zur Unterscheidung beitrage.

Bei den Ubrigen Widerspruchsmarken 1 078 671 Mamia, UM 003 419 447 MAMIA
und UM 009 488 701 MAMIA sei zunachst davon auszugehen, dass diese aus den
bereits vor der Markenstelle im Einzelnen dargelegten Grinden aufgrund ihrer
Anlehnung an den Begriff ,Mama“ — von dem sich die Widerspruchsmarken nur
durch die zur Herbeifihrung der Schutzfahigkeit notwendige Einfigung des Vo-

kals ,I“ unterschieden — bzw. als Verklrzung der auch im Inland bekannten und
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gebrauchlichen Wortfolge ,Mamma Mia“ lediglich Uber eine unterdurchschnittliche

Kennzeichnungskraft verfugten.

Ferner liege auch in Bezug auf die von der Léschung betroffenen Waren und Dienst-
leistungen eine die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begriindende Zeichen-
ahnlichkeit nicht vor. Angesichts der Kirze und leichten Erfassbarkeit der sich
gegentuberstehenden Markenwdrter reiche die markante Abweichung am zudem
regelmalig starker beachteten Wortanfang ,D“ gegenuber ,M“ trotz des zahlenma-
Rigen Ubergewichts von Ubereinstimmungen aus, um fir eine hinreichend sichere
Unterscheidung zu sorgen (Hinweis auf Entscheidungen 27 W (pat) 64/07
— MAXON/DAXON, 27 W (pat) 547/14 — CHINO/SHINO).

Zudem bestehe jedenfalls bei einigen der geléschten Waren und Dienstleistungen
ein jedenfalls geringerer Grad an Ahnlichkeit als von der Markenstelle angenom-

men.

So kénne entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht von einer Ahnlichkeit der
bei der Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia zu berucksichtigenden Waren ,Baby-
windeln® zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,medizinische
Badezusatze und -salze® ausgegangen werden. Diese Waren stiinden in keiner Ver-
bindung zueinander, da sie sowohl von unterschiedlichen Herstellern als auch am
Point of Sale in unterschiedlichen Abteilungen angeboten wirden. Entsprechendes
gelte auch im Verhaltnis zwischen ,Babywindeln“ und den von der Léschung betrof-

fenen Waren der Klasse 03 der angegriffenen Marke.

Bei der Widerspruchsmarke UM 003 419 447 MAMIA kénne eine fur die Gefahr
unmittelbarer Verwechslungen ausreichende Ahnlichkeit zwischen den Waren
,Hautpflegemittel fur Kinder“ auf Seiten der Widerspruchsmarke und den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,Babykost; Nahrungserganzungsmittel;

diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke® und ,Parfimeriewaren, atheri-
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sche Ole, Haarwasser; Zahnputzmittel; alle vorgenannten Waren fiir Babys und Kin-
der® nicht damit begrindet werden, dass eine Pflege der Haut nicht nur direkt Gber
die Haut, sondern auch durch Nahrungsergé&nzungsmittel erfolge. Denn gerade bei
Babys und Kindern gehe der Verkehr nicht davon aus, dass Nahrungserganzungs-
mittel zum Zwecke der Hautpflege eingesetzt werden. Wenn tberhaupt, werde
damit eine ausgewogene Ernahrung sichergestellt, die jedoch nicht der Hautpflege,
sondern der Behebung etwaiger Mangelerscheinungen diene. Vor allem aber werde
Babynahrung durch spezielle, auf diesem Markt aktive Anbieter hergestellt und
angeboten wie zB die Firmen ,Hipp“, ,Holle“ oder ,Alete”, die ihrerseits keine Haut-

pflegepraparate anbéten. Insoweit bestiinden keine Uberschneidungen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2018 aufzuheben, soweit die ange-
griffene Marke 30 2012 020 826 aufgrund der Widersprtiche aus den Marken

l)l!ﬂ-ll3
IR 894064/ - , 1 078 671 Mamia, UM 003 419 447 MAMIA und

UM 009 488 701 MAMIA gel6scht worden ist und die Widerspriiche aus den

vorgenannten Marken auch insoweit zuriickzuweisen.
Die Widersprechenden zu 1. und 2. beantragen,
die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende zu 1. macht geltend, dass allein die Abweichung zwischen , I
und dem ,L“ einer nahezu identischen Umrisscharakteristik im Schriftbild beider
Markenworter nicht hinreichend entgegenwirke. Diese verfuigten auch nicht Gber
eine unterschiedliche Silbenzahl. Wie der Vorname ,Tania“ oder ,Tanja“ bestehe
auch Damia aus zwei Silben und werde auf der ersten betont. Selbst wenn Damia

dreisilbig artikuliert wiirde, kame dem aufgrund der Ubereinstimmungen im Ubrigen
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keine entscheidende Bedeutung zu, zumal die sich gegentiberstehenden Zeichen
auch nicht als Kurzzeichen eingestuft werden kdnnten. Die angegriffene Marke ver-
flge auch Uber keinen zur Unterscheidung beitragenden begrifflichen Anklang. In
Wechselwirkung mit der hohen Warenahnlichkeit/Identitdt und der durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr

daher nicht auszuschlief3en.

Die Widersprechende zu 2. macht geltend, dass angesichts der Ubereinstimmun-
gen der angegriffenen Marke mit den Widerspruchsmarken Mamia/MAMIA in vier
von funf Buchstaben, in der schriftbildlichen Umrisscharakteristik bzw. — was das
Klangbild betrifft — im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie der Vokalfolge allein
die Abweichung am Wortanfang einer beachtlichen Ahnlichkeit nicht entgegenwir-

ken kann.

Unter Zugrundelegung einer von der Markenstelle zutreffend angenommenen
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken kénne eine Ver-
wechslungsgefahr in Bezug auf die von der Léschung betroffenen Waren und
Dienstleistungen nicht verneint werden. Eine die Gefahr von Verwechslungen
begriindende Ahnlichkeit bestehe entgegen der Auffassung der Inhaberin der ange-
griffenen Marke insbesondere in Bezug auf die bei den vorgenannten Wider-
spruchsmarken zu berlcksichtigenden ,Babywindeln; Mittel zur Kérper- und Schon-
heitspflege fur Kinder und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren
,Parfimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, Haar-
wasser; Zahnputzmittel; Badezusatze und -salze; Mittel zur Kérperpflege von Klein-
kindern und Babys; alle vorgenannten Waren fur Babys und Kinder® und ,Babykost;
medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln; Babyhosenwindeln; Nah-
rungserganzungsmittel; didtetische Erzeugnisse flr medizinische Zwecke; Wund-
puder®. Denn Baby- und Kleinkinderprodukte/-artikel wirden branchentblich unter
ein und derselben Marke angeboten und vertrieben. So werde zB von der Droge-
riemarktkette ,Rossmann® unter der Marke ,Babydream® ein breites Spektrum an

Produkten fir Babys und Kleinkinder angeboten, von Windeln tber Badezusétze
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und -0le, Pflegecremes, Wundpuder bis hin zu Obstbrei und Zahnpflegeartikeln.
Vergleichbares gelte fur die Drogeriemarktkette ,dm“ und ihre Marke ,babylove*

sowie die Marke ,Beauty Baby“ der Firma ,Muller®.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemaR § 64 Abs. 6 Satz 1i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen
zulassige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache kei-
nen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats die zulassigen Widerspriche aus

mmu.n3
den Marken IR 894 064 | . , 1078 671 Mamia, UM 003 419 447 MAMIA und

UM 009 488 701 MAMIA in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang

begrindet sind.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009
und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist fur die gegen diese Eintragung
erhobenen Widerspriiche gemafll 8 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Ja-
nuar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42
Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung

anzuwenden (im Folgenden ,MarkenG®).

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH GRUR
2010, 1098, Nr. 44 — Calvin KleinfHABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 — BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr.45 — UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr.25
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— pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 — Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9
— Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 — AIDA/AIDU). Von mafgeblicher
Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden
Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dartber
hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und — davon abhangig — der
dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubezie-
hen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechsel-
wirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833,
Nr. 30 — Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 — pjur/pure; GRUR
2012, 930, Nr. 22 — Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 — Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 — Pralinenform Il; EuUGH GRUR 2008, 343 Nr. 48
— Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

.nnm.nf
C. Widerspruch aus der Marke IR 894 064 | .

Ausgehend von den vorgenannten Grundsatzen teilt der Senat zunachst die Auffas-
sung der Markenstelle, dass zwischen der angegriffenen Marke 30 2012 020 826
.nnm.n?

Damia und der Widerspruchsmarke IR 894 064 ! .  der Widersprechenden zu 1.
eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr geman §8§ 119, 124, 107,
114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. gauinauies g
Nr. 1 PVU in dem von der Markenstelle angenommenen Umfang besteht, so dass
die Markenstelle insoweit zu Recht die teilweise Léschung der angegriffenen Marke
angeordnet hat (88 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Auf die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom
19. Dezember 2012 erhobene Einrede mangelnder Benutzung findet gemal
88119, 124, 107, 114, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 MarkenG die Bestimmung des § 43
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Abs. 1 MarkenG Anwendung. Da eine international mit Benennung der Euro-
paischen Union registrierte Marke gemaf3 Art. 189 Abs. 2 UMV einer Unionsmarke
gleichsteht (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 8 125 b
Rdnr. 41), ist ferner § 125b Nr. 4 MarkenG zu beachten, wonach § 43 Abs. 1
MarkenG ebenfalls anwendbar ist, jedoch mit der MalRgabe, dass an die Stelle der
Benutzung der Marke mit alterem Zeitrang gemaf3 8 26 MarkenG die Benutzung der
Unionsmarke gemaf3 Art. 18 UMV tritt.

Mafl3gebend ist dabei vorliegend 8§ 43 Abs. 1 MarkenG in seiner bis zum 14. Ja-
nuar 2019 geltenden Fassung mit den beiden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG (a.F.) maf3geblichen Benutzungszeitraumen, weil der Widerspruch vor
dem 14. Januar 2019 erhoben wurde (8§ 158 Abs. 5 MarkenG).

a. Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die seitens der
Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2012 undiffe-
renziert erhobene und sich daher auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG
relevanten Benutzungszeitrdume beziehende Einrede mangelnder Benutzung nur
in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maf3geblichen Benutzungszeit-
raum statthaft ist, nicht jedoch in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
relevanten Zeitraum. Denn fur den Beginn der Benutzungsschonfrist einer interna-
tional mit Wirkung fur die Union registrierten Marke ist nach Art. 203 UMV das
Datum der Veroffentlichung gemaf Art. 190 Abs. 2 UMV mal3gebend. Diese erfolgte
vorliegend am 30. August 2007, so dass die funfjahrige Benutzungsschonfrist zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke am 22. Juni 2012 noch nicht
abgelaufen war. Ohne weiteres zulassig ist die Einrede jedoch in Bezug auf den
nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG malf3geblichen Zeitraum von funf Jahren vor Ent-

scheidung Uber den Widerspruch.

b. Deshalb oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der Widerspruchs-
marke gemal 8 125 b Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV hinsichtlich aller mafl3geb-

lichen Umstande fur den Zeitraum der letzten flinf Jahre vor der Entscheidung tber
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den Widerspruch darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies betrifft den Zeitraum
vom 20. August 2015 bis zum 20. August 2020.

Nach Art. 18 UMV muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein. Eine
Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion — die
Ursprungsidentitdt der Waren (oder Dienstleistungen), fur die sie eingetragen
wurde, zu garantieren — benutzt wird, um fir diese Waren (oder Dienstleistungen)
einen Absatzmarkt zu erschlie3en oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer
Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer
selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthatft ist, ist
anhand samtlicher Umstéande zu prifen, die belegen kdnnen, dass die Marke tat-
sachlich geschaftlich verwertet wird; dazu gehoren vor allem Dauer und Intensitat
der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuUGH GRUR
2003, 425, 428, Rn. 38 — Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 — VITAFRUIT).
Nach der europaischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die
Marke tatsachlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt prasent
ist (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 — Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).

c. In Anwendung dieser Grundsatze ist mit der Markenstelle davon auszugehen,
dass die Widersprechende mit der mit Schriftsatz vom 1. Februar 2017 vorgelegten
eidesstattlichen Versicherung des Vorstandsvorsitzenden der Widersprechenden
zu 1., Herrn T..., vom 25. Januar 2017 sowie den weiteren Unterlagen
eine wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung der Widerspruchs-
marke fur ,Bonbons® in der Union und speziell auch in Deutschland glaubhaft

gemacht hat.

Zwar sind die in der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung fir die Jahre 2012
bis 2016 fur Deutschland ausgewiesenen jahrlichen Absatzzahlen von mit dem Mar-
kenwort ,DAMLA® beschrifteten Bonbontiten von ... bis zu ... Stick

sowie die in diesem Zeitraum mit diesen Bonbontiiten erzielten Umsatze im Gebiet
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der Union von jahrlich ... USD bis zu ... USD aufgrund des zwi-
schenzeitlichen Zeitablaufs fir den derzeit relevanten Benutzungszeitraum nur
insoweit noch verwertbar, als es die Angaben fur das Jahr 2016 mit : ver
kauften Bonbontiten sowie einem Jahresumsatz von ... USD in der gesam
ten EU betrifft. Vor dem Hintergrund, dass rechtserhaltende Benutzungshandlungen
nicht den gesamten Benutzungszeitraum ausfiillen missen, ist jedoch allein mit den
im Jahr 2016 erzielten Verkaufszahlen sowie Umsatzen — welche durch die vorge-
legten Rechnungen fir das Jahr 2016 gestiitzt werden — eine nach Art, Zeit, Ort und
Umfang wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Nutzung der Widerspruchs-
marke in der Union und speziell auch in Deutschland fir verschiedene Arten und
Sorten von ,Bonbons® belegt, wobei rechtlich bereits der in Deutschland erzielte
Umsatz eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fir die gesamte
Union nach sich zieht. Denn insoweit reicht die Benutzung in einem einzigen Mit-
gliedstaat jedenfalls dann aus, wenn sie intensiv und umfangreich erfolgt ist (vgl.
Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 125 b Rn. 44 m. w. N.).

Die in der eidesstattlichen Versicherung fir den genannten Benutzungszeitraum
und damit auch explizit fir das Jahr 2016 als Verwendungsform in Bezug genom-
menen Abbildungen von Produktverpackungen belegen aus den von der Marken-
stelle zutreffend dargelegten Griinden, auf die der Senat vollumfanglich Bezug
nimmt, eine funktionsgemale Benutzung der Widerspruchsmarke iS von Art. 18
UMV als Produktmarke fiir verschiedene, von der Markenstelle im einzelnen
benannte Arten und Sorten von ,Bonbons®in einer den kennzeichnenden Charakter

der Widerspruchsmarke nicht verandernden Form.

Seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke wurden auch keine Einwande gegen

die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung erhoben.

d. Es ist daher von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

fur ,Bonbons” auszugehen. Fir diese Waren beansprucht die Widerspruchsmarke
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auch konkret Schutz, so dass diese bei der Entscheidung tUber den Widerspruch zu
beriicksichtigen sind (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

2. Ausgehend davon besteht hinsichtlich der aufgrund des Widerspruchs aus die-
ser IR-Marke geldschten Waren und Dienstleistungen aus den von der Markenstelle
zutreffend genannten Grunden, welche seitens der Inhaberin der angegriffenen
Marke mit der Beschwerde nicht angegriffen wurden, teilweise ldentitat und ansons-
ten eine (mittlere bzw. durchschnittliche) Ahnlichkeit.

a. Identitat besteht zunachst zu den von der angegriffenen Marke zu Klasse 30
beanspruchten ,Bonbons® und ,Sahnebonbons” und zu den ,StRwaren; Zuckerwa-

ren“, da diese oberbegrifflich auch ,Bonbons” umfassen.

b. Eine durchschnittliche bis hochgradige Ahnlichkeit liegt auch in Bezug auf
~Speiseeis” und ,feine Backwaren und Konditorwaren® vor (vgl. Richter/Stoppel ,Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen® 17. Aufl. S. 47/46; BPatG
24 W (pat) 221/98). Weiterhin sind ,Bonbons® auch zu ,Schokoriegel, Schokoladen-
produkte“ und ,Milchkakao, Milchschokolade (Getrank); Schokoladengetranke;
Karamellgetranke® ahnlich (vgl. Richter/Stoppel aaO S. 47; BPatG 25 W (pat) 16/09

— Chocomels/Chocmel).

c. Eine Ahnlichkeit zu den ,GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versand-
handelsdienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klasse 30" ist ebenfalls gegeben, da es im Bereich der StiRwaren brancheniblich
ist, dass Hersteller in gréRerem, die Verkehrsauffassung pragendem Umfang auch
den Handel speziell mit diesen Waren betreiben (vgl. Strébele/Hacker/Thiering,
aa0., 8§ 9 Rn. 130).
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nnm.n?
3.  Auf Seiten der Widerspruchsmarke IR 894 064 | ~ _ ist weiterhin von einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzumfang

auszugehen.

Eine im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu beachtende Kennzeichnungsschwa-
che der Widerspruchsmarke ergibt sich auch nicht daraus, dass ,DAMLA" als turki-
sches Wort fur ,, Tropfen® (vgl. Langenscheidt, Online-Wdrterbuch Turkisch-Deutsch
zu ,damla“) mdglicherweise von turkischstammigen oder jedenfalls der turkischen
Sprache machtigen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Form der Ware ,Bonbons*

interpretiert werden kann.

Die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren richten sich an allgemeine
inlandische Verbraucherkreise. Dass sie sich ausschlie3lich oder doch zumindest
ganz Uberwiegend an eine spezielle Verbrauchergruppe, hier tirkischsprachige
Konsumenten, richten und daher allein oder zumindest maf3geblich auf deren Ver-
standnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2015, 587, Rdnr. 23 ff. — Pinar), ist weder

dargetan noch ersichtlich.

Demnach ist zur Bestimmung des mafRgeblichen Verkehrsverstandnisses in erster
Linie auf die allgemeinen inlandischen Verkehrskreise abzustellen, welche ganz
Uberwiegend nicht Gber Tlrkischkenntnisse verfigen, die es zulie3en, ,DAMLA" als
tirkisches Wort fur ,Tropfen® zu erkennen (vgl. BPatG, Beschluss vom
14. Mai 2013, 28 W (pat) 61/11 — ipek/IPEK YUFKA). Diese werden das Markenwort

,DAMLA* daher als einen reinen Phantasiebegriff wahrnehmen.

Aber auch wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke im Hinblick
auf die erhebliche Zahl turkischsprachiger Menschen von einer gespaltenen Ver-
kehrsauffassung ausgeht und daher zusatzlich das Verstandnis tirkischsprachiger
Verkehrskreise im Inland berticksichtigt, steht dies einer Verwechslungsgefahr nicht

entgegen. Kann nadmlich auf Grund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei


https://www.juris.de/jportal/portal/t/xlg/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=206&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303252015&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_23
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einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden,
reicht dies fur die Verwirklichung des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. BGH
GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 — Maalox/Melox-GRY).

4. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine jedenfalls durchschnittliche Zei-

chenahnlichkeit auf.

a. Bei der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit ist grundsétzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegentuberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 — Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25
— pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 — Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15
— Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 — MIXI). Dabei ist von dem allge-
meinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie
sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unter-
werfen. Die Frage der Ahnlichkeit sich gegenuiberstehender Zeichen ist nach deren
Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die
mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher
Hinsicht wirken (vgl. EUGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 — ZIRH/SIR; GRUR 2005,
1042, Nr. 28 —= THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 — MATRATZEN; BGH
GRUR 2015, 1009, Nr. 24 — BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 — AIDA/AIDU;
GRUR 2009, 484, Nr. 32 — METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 — coccodrillo;
GRUR 2004, 779, 781 — Zwilling/ Zweibruder). Dabei genigt fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in
einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 — BMW-Emblem;
GRUR 2015, 1114, Nr. 23 — Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 — AIDA/
AIDU m. w. N.; vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rdn. 268 m. w. N.).

b. Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist dabei allein der Wortbestandtell
»,DAMLA* zu bericksichtigen, und zwar nicht nur in klanglicher Hinsicht, sondern

auch beim schriftbildlichen Vergleich beider Marken, da es sich bei dem Bildelement
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in Form einer viereckigen Umrahmung um eine nicht ins Gewicht fallende graphi-
sche Ausgestaltung bzw. Verzierung handelt und auch die Ausgestaltung des Wort-
bestandteils der Widerspruchsmarke in Serifenschrift nur unwesentlich von der
druckschriftlichen Wiedergabe der angegriffenen Marke abweicht (vgl. dazu BGH
GRUR 2000, 506, 509 — ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2008, 254, 257 — THE
HOME STORE; Strobele/Hacker/Thiering, aaO, 8 9 Rdnr. 460).

c. Die danach miteinander zu vergleichenden Markenworter ,DAMLA® und
Damia kommen sich im Schriftbild so nahe, dass eine (jedenfalls) durchschnittliche
Zeichenahnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden kann. Beide MarkenwdOrter stim-
men in vier von funf Buchstaben Gberein, insbesondere auch am in aller Regel stér-
ker beachteten Wortanfang ,Da-/DA". Sie unterscheiden sich nur im jeweils vierten
Buchstaben L bzw. ,i“ Diese weisen aber ebenfalls sowohl bei druckschriftlicher
Wiedergabe in GroRbuchstaben (,I/L“) wie auch in Kleinbuchstaben (,i/*) aufgrund
der Ubereinstimmung in der bei beiden Buchstaben vorhandenen senkrechten Linie
eine weitgehend Ubereinstimmende und bei Einbindung in die Markenw®érter schwer
zu unterscheidende Umrisscharakteristik auf. Die geringfigigen Abweichungen wir-
ken daher einer weitgehenden visuellen Ubereinstimmung und damit einem ver-
wechselbar ahnlichen schriftbildlichen Gesamteindruck beider Markenwérter nicht
hinreichend entgegen. Dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke anders als die
angegriffene Marke nur aus Versalien besteht, kommt dagegen aus Sicht des ange-
sprochenen Verkehrs nur eine geringfigige Bedeutung zu, weil er daran gewohnt
ist, dass ihm identische Warter sowohl in gewohnlicher Schreibweise mit grol3em
Anfangsbuchstaben als auch ausschliel3lich in Grof3buchstaben entgegentreten
(vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2020, 259, Rn. 72 — Candecor/CANEACOR sowie
BGH GRUR 2015, 607, 608, Rn. 21, 22 — Uhrenankauf im Internet).

Auch wenn berucksichtigt wird, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemaf préazi-
ser wahrgenommen werden kénnen als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr
viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung

gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, sind die schriftbildlichen
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Ubereinstimmungen vorliegend zu ausgepragt, als dass eine zumindest durch-
schnittliche Zeichen&hnlichkeit verneint werden kdnnte. Dies gilt umso mehr, als die
Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen,
sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl.
u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 — ATTACHE/
TISSERAND; GRUR 2003, 1047 — Kellogg 's/Kelly's).

Die schriftbildlichen Ubereinstimmungen beider Marken werden auch nicht dadurch
reduziert, dass es sich bei dem Markenwort ,DAMLA® der Widerspruchsmarke um
das turkische Wort fur ,Tropfen“ handelt, da dies — wie bereits dargelegt — dem
Uberwiegenden Teil der inlandischen Verkehrskreise mangels hinreichender Kennt-
nisse der turkischen Sprache nicht bekannt ist. Ebenso tragt die Bedeutung von
,Damia“ als im Inland kaum bekannter Vorname nicht zur Unterscheidung bei (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 308).

Zudem bieten begriffiche Abweichungen keine Unterscheidungshilfe, wenn die
angesprochenen Verkehrskreise sich — wie hier — angesichts der fast vollstandig
Ubereinstimmenden Umrisscharakteristik der beiden Markenworter ohne weiteres
verlesen kénnen, so dass ihnen begriffliche Unterschiede bzw. ein begrifflicher
Anklang einer Marke Uberhaupt nicht zum Bewusstsein kommen (vgl. Strobele/
Hacker/Thiering, aaO, 8 9 Rdnr. 312).

5. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwagung aller fir die Frage der Ver-
wechslungsgefahr maf3geblichen Faktoren angesichts der durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zumindest durchschnittlichen
Ahnlichkeit der Kollisionszeichen eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Mar-
ken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sich beide Marken auf zumindest
durchschnittlich ahnlichen Waren begegnen kénnen, was vorliegend in Bezug auf
die von der Markenstelle geléschten und beschwerdegegenstandlichen Waren und

Dienstleistungen
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.Klasse 30: feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Schokoriegel,
Schokoladenprodukte; Suaf3waren; Zuckerwaren, Bonbons, Sahnebonbons,
Milchkakao, Milchschokolade (Getrank); Schokoladengetranke; Karamellge-

tranke;

Klasse 35: GrofRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klasse 30

der Fall ist, so dass die angegriffene Marke 30 2012 020 826 Damia in diesem

nam.n%
Umfang aufgrund des Widerspruchs aus der Marke IR 894 064 . zuléschen

ist.

D. Widerspruch aus der Unionsmarke 003 419 447 MAMIA

Zutreffend ist die Markenstelle weiterhin davon ausgegangen, dass auch zwischen
der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 003 419 447 MAMIA der
Widersprechenden zu 2. hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruch-

ten Waren und Dienstleistungen

,Klasse 03: Parfimeriewaren, therische Ole, Mittel zur Kérper- und Schon-
heitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; Badezusatze und -salze; Mittel zur
Korperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fiir Babys

und Kinder

Klasse 05: Babykost; medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln;
Babyhosenwindeln; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeugnisse fir

medizinische Zwecke; Wundpuder
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Klasse 35: GroRRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 03, 05*

eine unmittelbare Verwechslungsgefahr iS von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht,
so dass die Markenstelle auch insoweit zu Recht die Loéschung der angegriffenen
Marke angeordnet hat (8 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2012 auch
gegentber dieser Widerspruchsmarke zulédssigerweise erhobene Einrede mangein-
der Benutzung erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeit-
raume nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG, da die am 4. Januar 2005 ein-
getragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veré6ffentlichung der angegriffe-

nen Marke am 22. Juni 2012 bereits seit mehr als finf Jahren eingetragen war.

a. Der Widersprechenden oblag es demnach, eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke fur den Zeitraum innerhalb der letzten funf Jahre vor der
Veréffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen,
somit fur den Zeitraum von Juni 2007 bis Juni 2012, sowie fir die Zeit innerhalb der
letzten funf Jahre vor der Entscheidung tber den Widerspruch, somit vom 20. Au-
gust 2015 bis 20. August 2020.

b. Ausgehend von den zuvor unter C.1.b. dargelegten Anforderungen an die
rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke hat die Widersprechende zu 2.
(bereits) mit den von ihr mit den Schriftsatzen vom 14. Marz 2013 und vom
18. Dezember 2017 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sowie den weite-
ren Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
003 419 447 MAMIA in der Union fir beide Zeitraume fur unter die eingetragenen
Waren(ober)begriffe ,Windeln“ und ,Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege fur
Kinder* fallende ,Einweg-Babywindeln“ und ,Baby-Pflegetticher hinreichend glaub-

haft gemacht.
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aa. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, belegen hinsichtlich des nach
8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraums die in der eidesstattlichen Versi-
cherung des Geschéaftsfuhrers der Widersprechenden zu 2., Herrn D...,
versicherten jahrlichen Absatzzahlen von ... bis zu ... Windelpacks je
Grollensorte und von ... bis zu ... Baby-Pflegeticherpacks in den
Jahren 2007 bis 2012 sowie die weiterhin dazu vorgelegten Rechnungen eine nach
Art, Zeit, Ort und Umfang wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung
der Bezeichnung MAMIA fir ,Einweg-Babywindeln“ und ,Baby-Pflegetiicher”. Dies
ist seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren nicht in

Zweifel gezogen worden.

Unerheblich ist, dass die Benutzung der Marke jedenfalls nicht allein durch die
Inhaberin der Widerspruchsmarke, sondern ausweislich der eidesstattlichen Versi-
cherung durch andere, jedoch mit ihr im A...-Konzern verbundene Unternehmen
erfolgte, so dass ohne weiteres von einer Benutzung mit Zustimmung der Wider-

sprechenden zu 2. ausgegangen werden kann.

Die mit der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung vorgelegten und in der
eidesstattlichen Versicherung in Bezug genommenen Verpackungsmuster und
Werbeprospekte mit Abbildungen entsprechender Verpackungen von Windelpacks
und Baby-Pflegetiicherpacks, auf denen die Kennzeichnung ,mamia“ deutlich
erkennbar ist, belegen auch eine funktionsgerechte Verwendung der Widerspruchs-

marke.

Die Verwendung des Zeichens MAMIA in einer anderen Schrifttype und -farbe mit
farbiger Unterlegung und Kleinschreibweise (,mamia“) ist zwar keine Benutzung der
Marke in der eingetragenen Form, da damit ein Wechsel von einer Wortmarke zu
einer Bildmarke verbunden ist (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, aaO, § 26 Rdnr. 211);
jedoch handelt es sich dabei um typische werbeméaRig ausgestaltete Gebrauchs-
graphiken, die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Wortmarke MAMIA
gemal Art. 18 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a UMV nicht berlhren.
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In quantitativer Hinsicht ist mit diesen fur die Bundesrepublik Deutschland, der
gemessen am Bruttoinlandsprodukt grof3ten Volkswirtschaft in Europa, glaubhaft
gemachten erheblichen Verkaufs- und Umsatzzahlen von einer ernsthaften Benut-
zung fur die genannten Waren in der Union auszugehen (vgl. EUGH GRUR 2013,
182 — OMEL/ONEL; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312, 314 — NEWS; OLG
Dusseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 —-ZAPPA; BPatG 24 W (pat) 35/07
— Stradivari; 30 W (pat) 1/10 — TOLTEC/TOMTEC).

bb. Furden nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mal3geblichen Benutzungszeitraum

belegen die eidesstattiche Versicherung des Zentraleinkaufers Herrn

N..., der Al... GmbH & Co. OHG vom 28. Novem
ber 2017, welche u.a. Absatzzahlen von ... bis ... Windelpacks je Gré6
Bensorte fur das Jahr 2016 bzw. ... bis ... Stick je GroRRensorte fur das

Jahr 2017 mit dazu gehdrigen Umsatzzahlen von mehreren ... Euro sowie von bis
zu ... Baby-Pflegeticherpacks fur 2016 bzw. ca. ... Stuck fur 2017 mit
den dazugehérigen Umsatzzahlen von jahrlich ca. ... € (2016) bzw. ... €
(2017) ausweist, sowie die weiterhin dazu vorgelegten Rechnungen, dass die
Widerspruchsmarke MAMIA in diesen Jahren fir ,Einweg-Babywindeln® und ,Baby-
Pflegetiicher® in einer nach Art, Zeit, Ort und Umfang insgesamt wirtschaftlich
sinnvollen Weise und damit ernsthaft durch Unternehmen der A...-Gruppe im Ein

verstandnis mit der Inhaberin der Widerspruchsmarke benutzt worden ist.

Die mit der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung vorgelegten und in der
eidesstattlichen Versicherung in Bezug genommenen Verpackungsmuster und
Werbeprospekte mit Abbildungen entsprechender Verpackungen von Windelpacks
und Baby-Pflegetiicherpacks, auf denen die Kennzeichnung ,mamia“ deutlich
erkennbar ist, belegen aus den obengenannten Griinden auch fur die in den nach
8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mal3geblichen Benutzungszeitraum fallenden

Jahre 2016/2017 eine funktionsgerechte Verwendung der Widerspruchsmarke.
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cc. Es ist daher auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke fur ,Einweg-Babywindeln“ und ,Baby-Pflege-
ticher® auszugehen (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

c. Im Rahmen der Integrationsfrage ist die Widersprechende entgegen der Auf-
fassung der Markeninhaberin auch unter Bertcksichtigung der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs GRUR 2020, 871 — INJEKT/INJEX v. 6. Februar 2020 nicht auf
diese ganz speziellen Produkte festzulegen.

Zwar kann die im Loschungs(klage)verfahren entwickelte und in der Vergangenheit
vom Bundespatentgericht als ,erweiterte Minimalldsung“ bezeichnete Rechtspre-
chung, wonach die Benutzung fir eine Spezialware auch fur einen umfassenderen,
nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt (vgl. dazu BGH GRUR
2012, 64, 65 Nr. 10 — Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 v. 22. Mai 2014
— Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 v. 21. Mai 2015 — CIRKALM/BIKALM; Strobele/
Hacker/Thiering, a. a. O, § 26 Rdnr. 277 m. w. N.), in Kollisionsverfahren wie dem
patentamtlichen Widerspruchsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen, da
dies nach Auffassung des BGH zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des
Inhabers einer Marke mit weit gefassten Oberbegriffen gegentber demjenigen fuhrt,
der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschrankt hat,
und im Ubrigen auch eine nicht hinnehmbare Beeintrachtigung der Rechtssicherheit
bei der Prufung, ob eine Kollisionslage vorliegt, bewirkt (vgl. BGH GRUR 2020, 871,
Rn. 34 — INJEKT/INJEX). Vielmehr ist danach der Schutz der Klagemarke oder der
Widerspruchsmarke auf die konkret benutzten Waren beschrankt. Damit ist jedoch
nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich fir das konkret vertriebene Ein-
zelprodukt mit samtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt

sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl. BGH aaO Rn. 36).

Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzu-
stellen. Zum gleichen Warenbereich gehéren gemeinhin Waren, die in ihren Eigen-

schaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend Ubereinstimmen (vgl. BGH,
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GRUR 2013, 833, Rn. 61 — Culinaria/Villa Culinaria; Stroébele/Hacker/Thiering, aaO,
§ 26 Rdnr. 281).

Danach ist aber ebenso wie bei Anwendung der von der Markenstelle noch prakti-
zierten — und regelméaliig zu den denselben Ergebnissen fuhrenden (vgl. Strobele/
Hacker/Thiering, aaO, 8 26 Rdnr. 280) — ,erweiterten Minimalldsung® eine Benut-
zung der Widerspruchsmarke fir ,Babywindeln® und weiterhin fir ,Hautpflegemittel
fur Kinder® anzuerkennen, da ,Baby-Pflegetliicher” regelméRRig mit kosmetischen
Hautlotionen getrankt sind und der Hautpflege dienen.

2. Ausgehend von dieser Benutzungslage konnen sich die Vergleichszeichen in
Bezug auf die von der Loschung betroffenen Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke tUberwiegend auf identischen bzw. durchschnittlich &hnlichen
Waren/Dienstleistungen und ansonsten zwar unterdurchschnittlichen, aber fir eine

Verwechslungsgefahr immer noch hinreichend &hnlichen Waren begegnen.

a. So besteht zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu bericksichti-
genden ,Babywindeln® und ,Hautpflegemittel fir Kinder“ und den von der angegrif-
fenen Marke beanspruchten ,Babywindeln; Babyhosenwindeln® und ,Mittel zur Koér-
per- und Schénheitspflege; Badezusatze und -salze; Mittel zur Kérperpflege von
Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fir Babys und Kinder® Identitat,

da diese oberbegrifflich ,Babywindeln® und ,Hautpflegemittel fir Kinder* umfassen.

b. Zutreffend ist die Markenstelle weiterhin davon ausgegangen, dass die bei der
Widerspruchmarke zu beriicksichtigenden Waren jedenfalls durchschnittlich &hnlich
zu den Waren ,medizinische Badezusatze und -salze® sind, da diese eine dermato-
logische Wirkung haben kénnen und damit die ,Hautpflegemittel fir Kinder* ergan-
zen. Ein solches Erganzungsverhaltnis besteht ferner zwischen den ,Babywindeln®
der Widerspruchsmarke und der von der angegriffenen Marke beanspruchten Ware

~Wundpuder®.
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c.  Eine durchschnittliche Ahnlichkeit der bei der Widerspruchsmarke zu bertick-
sichtigenden Waren ist auch in Bezug auf ,Grof3handels-, Einzelhandels- und
Online-Versandhandelsdienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, n&dmlich
mit Waren der Klassen 03 und 05 der angegriffenen Marke zu bejahen, da Handler,
insbesondere Drogeriemarkte, in diesem Warensektor haufig neben dem Verkauf
fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. BGH GRUR
2014, 378, Rn. 39 — OTTO CAP).

d. Weiterhin besteht entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen
Marke zwischen ,Hautpflegemittel fur Kinder“ und den von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren ,Parfumeriewaren, atherische Ole, Haarwésser; Zahnputz-
mittel; alle vorgenannten Waren fir Babys und Kinder“ jedenfalls keine ausgepragte
Warenferne, da diese mit der Haut in Berihrung kommen und in ihrer stofflichen
Beschaffenheit speziell fir die Pflege von Kinder- oder Babyhaut konzipiert sein
kénnen und tatsachlich auch angeboten werden (vgl. dazu BPatG 26 W (pat) 571/10
v. 23. Marz 2011 — Mama-Gluck; veroffentlicht auf der Internetseite des BPatG).
Dies gilt insbesondere auch fir ,Parfimeriewaren®, da hierzu auch Seifen gehdren,
die speziell zur Reinigung von Kinder- oder Babyhaut angeboten werden (vgl.
BPatG aaO — Mama-Gluck), sowie fur ,Zahnputzmittel“, da diese insoweit einen
dermatologischen Bezug aufweisen kdnnen, als sie dem Schutz und/oder der

Pflege der Mundschleimhaut dienen kénnen.

e. Keine ausgepragte Warenferne besteht auch zwischen ,Hautpflegemittel far
Kinder“ und den Waren ,Babykost; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeug-
nisse fir medizinische Zwecke“ der angegriffenen Marke. Denn diese kdnnen — wie
die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat — durchaus auch der Hautpflege dienen
und in Abstimmung oder Kombination mit Kérperpflegemitteln angewendet oder ein-
genommen werden (z. B. bei Akne, Allergien), so dass auch insoweit Berihrungs-
punkte im Verwendungszweck oder als sich erganzende Produkte vorliegen (vgl.
BPatG 24 W (pat) 111/04 — USAMA/Humana), welche die Annahme einer jedenfalls

unterdurchschnittlichen Ahnlichkeit rechtfertigen.
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3.  Mit der Markenstelle ist weiterhin davon auszugehen, dass die Widerspruchs-
marke 003 419 447 MAMIA auch unter Berlcksichtigung der eingetragenen Waren

Uber eine von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskratft verfugt.

a. Zwar weist die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend darauf hin, dass
sich MAMIA formal von der im vorliegend relevanten Warenbereich als Zielgrup-
penangabe schutzunfahigen Bezeichnung ,MAMA/Mama“ als Kosewort fur ,Mutter*
nur durch die Einfugung des Vokals ,I“ in der zweiten Silbe unterscheidet. Jedoch
verkennt sie, dass gerade dieser zuséatzliche Vokal das maf3geblich durch die Dop-
pellautfolge ,MA* gepragte Klang- wie auch Schriftbild von ,MAMA® in erheblicher
Weise, namlich sowohl hinsichtlich der klangtragenden Vokalfolge als auch im
Sprech- und Betonungsrhythmus bzw. — was das Schriftbild betrifft — in der Umriss-
charakteristik verandert und verfremdet, so dass das Widerspruchszeichen MAMIA
in seiner Gesamtheit einen hinreichend phantasievollen Charakter aufweist und ihm
der Verkehr allenfalls nach einigen interpretatorischen Uberlegungen und gedank-

lichen Zwischenschritten einen Hinweis auf ,MAMA" entnimmt.

b. Auch mdgliche Assoziationen an den italienischsprachigen Ausruf ,Mamma
mia“ sind entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht
geeignet, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beeintrachtigen.
Denn weder handelt es sich bei MAMIA um ein nachweisbares Kurzwort fir
»,Mamma mia“ noch erschlief3t sich dem Verkehr ein Verstandnis der Widerspruchs-
marke als Zusammenziehung der Begriffe ,Mam(ma)(M)ia“ sofort und ohne weite-
res; dies umso weniger, als der Wortfolge ,Mamma mia“ seiner Bedeutung nach
— worauf die Markenstelle zutreffend hinweist — kein beschreibender Aussagehalt in
Bezug auf die vorliegend relevanten Waren zukommt. Aber selbst soweit er diese
Verknupfung erkennt, wird er den ihm als Kurzwort nicht bekannten Begriff MAMIA

als phantasievolle Abwandlung dieser Redewendung betrachten.
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c. Der Widerspruchsmarke kann dann aber in ihrer Gesamtheit eine von Haus
aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden, wenn-
gleich ihr Schutzumfang insoweit einer Einschréankung unterliegt, als dieser sich
gegenuber der beschreibenden Angabe ,MAMA® (und nur gegenuber dieser
Angabe, vgl. Strobele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 202) nach dem Mal3 der
Eigenpragung gegenuber dieser Angabe (hier: EinfUgung des Vokals ,I“ in der zwei-

ten Wortsilbe) bestimmt.

4.  Die Vergleichszeichen kommen sich ferner bereits im Klangbild so nahe, dass
jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenahnlichkeit nicht verneint werden

kann.

a. Die angegriffene Marke sowie die Widerspruchsmarke MAMIA weisen — abge-
sehen von den Anfangsbuchstaben — véllige Ubereinstimmung in der Lautfolge
,=—amia/-AMIA" auf. Zwar werden Unterschiede am Wortanfang im Allgemeinen star-
ker beachtet als die tbrigen Markenteile. Doch gilt dieser Grundsatz nicht uneinge-
schrankt. Bei weitgehenden Ubereinstimmungen im Ubrigen kann eine alleinige
Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr haufig nicht ausschlie3en
(vgl. m. w. N. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 281). So liegt der Fall auch
hier. Die Vergleichszeichen Damia und MAMIA stimmen im Klangbild bis auf die
konsonantische Abweichung am Wortanfang der angegriffenen Marke vollkommen
Uberein, insbesondere in der das Gesamtklangbild beider Markenwdérter tragenden
Vokalfolge ,a-i-a/A-I-A* sowie in der Silbenzahl und weisen einen identischen
Sprech- und Betonungsrhythmus auf. Demgegentber vermitteln die abweichenden
Anfangskonsonanten D und M beide kein markantes Klangbild. Gegeniber den
weitreichenden Ubereinstimmungen beider Markenwdrter in der Lautfolge ,-amia“
treten sie jedenfalls nicht so pragnant hervor, dass sie die weitgehend tbereinstim-
mende Gesamtstruktur im Klangbild und den daraus sich ergebenden weitgehen-
den Gleichklang beider Markenworter nachhaltig beeinflussen und eine hinreichend

sichere Unterscheidung der Markenworter erméglichen kdonnten.
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b. Die Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden Zeichen ist entgegen der Auf-
fassung der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht aus Rechtsgriinden ein-
geschrankt, weil — wie bereits dargelegt — der Schutzumfang der Widerspruchs-
marke insoweit einer Einschrankung unterliegt, als dieser sich gegenuber der
beschreibenden Angabe ,MAMA® nach dem Mal3 der Eigenpragung gegenuber die-
ser Angabe (hier: Einfugung des Vokals ,I“ in der zweiten Wortsilbe) bestimmt. Eine
Beschrankung des Schutzumfangs auf die schutzbegrindende Eigenpragung
besteht namlich nur gegentber der zugrundeliegenden schutzunfahigen Angabe
und schliel3t eine (ansonsten gegebene) Zeichen&hnlichkeit aus, wenn sich die
Ubereinstimmungen beider Marken auf diesen Bereich konzentrieren. Dies ist vor-
liegend aber nicht der Fall. So lehnt sich die angegriffene Marke Damia nicht an
den beschreibenden Begriff ,MAMA® an, sondern stellt ein reines Phantasiewort dar.
Vor allem jedoch stimmen die Vergleichszeichen gerade auch in der die Eigenpra-
gung der Widerspruchsmarke gegentber der beschreibenden Angabe begriinden-

den Lautfolge ,-mia/-MIA* Gberein.

c. Hinreichend deutliche, der Verwechslungsgefahr entgegenwirkende begriff-
liche Unterschiede sind in den Vergleichszeichen nicht enthalten. Insbesondere
liegt fir den Verkehr bei der Widerspruchsmarke MAMIA aus den bereits dargeleg-
ten Grinden ein begriffliches Verstandnis iS von MAMA oder gar als Verkirzung
von ,Mamma mia“ nicht nahe. Vielmehr stehen sich Kunst- bzw. Phantasieworter

gegentiber, die so weder in der Umgangs- noch in der Fachsprache vorkommen.

d. Mdodgen die beiden Markenwoérter danach aufgrund ihrer konsonantischen
Abweichung am Wortanfang in ihrer Gesamtheit auch nicht hochgradig @hnlich sein,
so sind die Gemeinsamkeiten im Klangbild beider Markenwoérter jedoch zu ausge-
pragt, als dass jedenfalls eine durchschnittliche Ahnlichkeit der Zeichen in Frage
gestellt werden kdnnte. Insoweit ist auch zu beachten, dass der Verkehr die Marken
in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und
seine Auffassung daher erfahrungsgemafd von einem eher undeutlichen Erinne-
rungsbild bestimmt wird (vgl. u. a. EUGH GRUR Int 1999, 734 Tz. 26 — Lloyd; BGH
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GRUR 2000, 506 — ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 — Kellogg's/
Kelly's).

5. Unter Beachtung einer durchschnittlichen Zeichenahnlichkeit sowie einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dann aber in
der Gesamtabwagung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Ver-
gleichsmarken nicht nur in Bezug auf identische und durchschnittlich &hnliche
Waren/Dienstleistungen anzunehmen, sondern auch insoweit, als sie sich auf unter-
durchschnittlich ahnlichen Waren begegnen kénnen. Somit hat die Markenstelle die
angegriffene Marke zu Recht nicht nur fir die im Identitats- und durchschnittlichen
Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen

,Klasse 03: Parfiimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schén-
heitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; Badezusétze und -salze; Mittel zur
Kérperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten Waren fiir Babys

und Kinder

Klasse 05: medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln; Babyho-

senwindeln; Wundpuder
Klasse 35: GrofRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der

Klassen 03, 05,

sondern auch hinsichtlich der zwar unterdurchschnittlich, fur eine Verwechslungs-

gefahr aber noch hinreichend ahnlichen Waren

.Klasse 05: Babykost; Nahrungserganzungsmittel; diatetische Erzeugnisse

far medizinische Zwecke*

geloscht.
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E. Widerspruch aus der Unionsmarke 009 488 701 MAMIA

Aus den von der Markenstelle zutreffend dargelegten Griinden besteht auch Ver-
wechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Unionsmarke
009 488 701 MAMIA und der angegriffenen Marke in Bezug auf die von der ange-

griffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen

JKlasse 18: Taschen; Wickeltaschen

Klasse 20: Mobel; Hochstuhle fur Kinder; Wippen fur Babys; Lauflernhilfen
fur Babys und Kleinkinder; Reisebetten fur Kinder und Babys; Wiegen; Wickel-
auflagen; Wickelunterlagen; Wickeltische; Matratzen; Laufgitter fur Kleinkinder

Klasse 35: GrofRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 18, 20,

so dass die Markenstelle auch insoweit zu Recht die Teilldschung der angegriffenen

Marke angeordnet hat.

1. Hinsichtlich des Widerspruchs aus dieser Marke ist die Markenstelle zunachst
zutreffend davon ausgegangen, dass die insoweit erhobene Nichtbenutzungsein-
rede nur in Bezug auf den nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG malf3geblichen Benut-
zungszeitraum statthaft ist, da fir die am 2. Juli 2011 eingetragene Widerspruchs-
marke 009 488 701 MAMIA zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen
Marke am 22. Juni 2012 die funfjahrige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen

war.

Deshalb oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der Widerspruchsmarke
fur den Zeitraum vom 20. August 2015 bis zum 20. August 2020 darzulegen und

glaubhaft zu machen.



-42 -

a. Zwar sind die in den eidesstattlichen Versicherungen der Frau I...
und des Herrn H... fur Grol3britannien benannten Absatz- und Umsatz
zahlen fir ,Babyuberwachungsgerate®, ,Kinderhochstthle® und ,Wickelauflagen® fur
den genannten Benutzungszeitraum nur insoweit relevant, als sie das Jahr 2016
betreffen, da allein dieses Jahr noch vollstéandig in den nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG relevanten Zeitraum fallt. Hinsichtlich des Jahres 2015 ist dies nicht der
Fall, da insoweit nicht erkennbar ist, in welchem Jahresabschnitt die entsprechen-
den Verkaufe getatigt bzw. Umséatze erzielt wurden.

Allerdings reichen vor dem Hintergrund, dass rechtserhaltende Benutzungshand-
lungen nicht den gesamten Benutzungszeitraum ausfillen missen, bereits die im
Jahr 2016 erzielten Verkaufszahlen sowie Umsatze in quantitativer Hinsicht ohne
weiteres aus, um von einer nach Art, Zeit, Ort und Umfang insgesamt wirtschaftlich
sinnvollen und damit ernsthaften Benutzung der Unionsmarke fur diese Waren aus-
zugehen, zumal die Zahlen fir das Jahr 2015 ebenfalls fir eine kontinuierliche und
ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke sprechen und damit als weiteres
Indiz fur eine rechtserhaltende Benutzung herangezogen werden kénnen. Gestitzt
werden die Angaben letztlich auch durch die mit den eidesstattlichen Versicherun-

gen vorgelegten Rechnungen, soweit sie aus dem Jahr 2016 stammen.

b. Die Verwendung des in den vorgenannten Unterlagen der Widersprechenden
zu findenden Zeichens MAMIA in einer anderen Schrifttype und -farbe mit farbiger
Unterlegung und Kleinschreibweise (,mamia“) ist zwar ebenfalls keine Benutzung
der Marke in der eingetragenen Form, da damit ein Wechsel von einer Wortmarke
zu einer Bildmarke verbunden ist (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, aaO, § 26
Rdnr. 211); jedoch handelt es sich dabei — ebenso wie bei der Widerspruchsmarke
003 419 447 MAMIA — um typische werbemaRig ausgestaltete Gebrauchsgraphi-
ken, die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Wortmarke MAMIA gemaf
Art. 18 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a UMV nicht beeintrachtigen.
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c. Es ist daher von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
fur ,Babyuberwachungsgerate” ,Kinderhochstihle” und ,Wickelauflagen“ auszuge-
hen (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), fur die die Widerspruchsmarke nach der nach
Erlass des angefochtenen Beschlusses vorgenommenen Beschrankung des Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses konkret noch Schutz beansprucht.

2. Ausgehend von dieser Benutzungslage kénnen sich die Vergleichszeichen auf

identischen und ansonsten dhnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

a. So besteht zunachst Identitat zu den von der angegriffenen Marke zu Klas-
se 20 beanspruchten Waren ,Hochstuhle fir Kinder“ sowie ,Mobel“, da diese ober-
begrifflich auch ,Kinderhochstihle® umfassen. Identitat besteht weiterhin zwischen
den ,Wickelauflagen“ der Widerspruchsmarke und den Waren der Klasse 20 ,Wi-
ckelauflagen; Wickelunterlagen® der angegriffenen Marke. Denn ,Wickelauflagen®
und ,Wickelunterlagen“ sind begrifflich weitgehend deckungsgleich, da eine ,Wi-

ckelauflage” funktionell auch eine ,Wickelunterlage® sein kann.

b. ,Kinderhochstihle“ sind ohne Weiteres ahnlich mit anderen speziellen Kinder-
mobeln und Sitz- oder Stehhilfen wie den von der angegriffenen Marke beanspruch-
ten ,Wippen fur Babys; Lauflernhilfen fur Babys und Kleinkinder; Reisebetten fir
Kinder und Babys; Wiegen; Wickeltische; Laufgitter flir Kleinkinder. Sie weisen
— wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat — Ubereinstimmungen im Verwen-
dungszweck, in der Funktion und der Materialbeschaffenheit auf. Zudem ist der Ver-
kehr daran gewohnt, dass speziell fur Kinder bestimmte Einrichtungsgegenstande
und Mobel von ein und demselben Hersteller angeboten werden. ,Wickelauflagen®
sind ferner aus den von der Markenstelle zutreffend genannten Griinden auch den
weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,Wickeltaschen; Ta-
schen“ sowie ,Matratzen“ (wegen &hnlicher Funktion und auch moglicher Uberein-
stimmungen bei den Fillstoffen und Bezugsmaterialien) ohne weiteres und damit

durchschnittlich ahnlich.
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c. Eine Ahnlichkeit der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu beriicksichtigenden
Waren besteht auch zu den ,,GroRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versand-
handelsdienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 18 und 20“ der angegriffenen Marke, da Warenhauser fir Baby- und Kin-
derausstattung, in diesem Warensektor haufig neben dem Verkauf fremder Waren
auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten, z.B. baby-walz, baby-kids-world
(vgl. BGH GRUR 2014, 378, 381, Rn. 39 — OTTO CAP).

3. Da die Unionsmarke 009 488 701 MAMIA ebenso wie die Unionsmarke
003 419 447 MAMIA aus den unter D. 2. und 3. genannten Griinden Uber eine von
Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfiigt und beide Zeichen eine
jedenfalls durchschnittliche Zeichenahnlichkeit aufweisen, ist in der Gesamtabwa-
gung von einer markenrechtlich relevanten unmittelbaren Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichsmarken auszugehen, soweit diese sich auf im ldentitats-
und durchschnittlichen Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen
begegnen kdnnen, so dass die Markenstelle die angegriffene Marke auch insoweit

zu Recht teilweise geléscht hat.

F. Widerspruch aus der Marke 1 078 671 Mamia

Unbegriindet ist die Beschwerde auch hinsichtlich der aufgrund des Widerspruchs
aus der Marke 1 078 671 Mamia angeordneten Teilléschung der angegriffenen

Marke fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 03: Mittel zur Koérper- und Schénheitspflege, Badezusatze und
-salze; Mittel zur Kérperpflege von Kleinkindern und Babys; alle vorgenannten

Waren fur Babys und Kinder

Klasse 05: medizinische Badezusatze und -salze; Babywindeln; Babyho-

senwindeln; Wundpuder
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Klasse 35: GroRRhandels-, Einzelhandels- und Online-Versandhandels-
dienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs, namlich mit Waren der
Klassen 03, 05“.

1. Einer Entscheidung uber den Widerspruch steht zun&chst nicht entgegen,
dass die angegriffene Marke fir die vorgenannten Waren und Dienstleistungen
bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 003 419 447 MAMIA zu
I6schen ist und eine weitergehende Ldschung der angegriffenen Marke aufgrund
des Widerspruchs aus der Marke 1 078 671 Mamia nicht mehr in Betracht kommt,
nachdem die Widersprechende zu 2. keine Beschwerde gegen den Beschluss der

Markenstelle eingelegt hat.

Zwar wird ein zulassiger Widerspruch gegen eine eingetragene Marke im Falle einer
durch die Markenstelle oder das Bundespatentgericht als Beschwerdegericht ange-
ordneten bzw. bestatigten (Teil-)Léschung aufgrund einer weiteren Widerspruchs-
marke desselben oder eines weiteren Widersprechenden im Allgemeinen als (im

Umfang der angeordneten Léschung) ,derzeit gegenstandslos® betrachtet.

Der Senat halt aber eine einer Aussetzung des Widerspruchsverfahrens entspre-
chend § 148 ZPO gleichkommende Erklarung des Widerspruchs als ,derzeit gegen-
standslos” jedenfalls dann nicht fiir angezeigt, wenn — wie vorliegend — eine Rechts-
kraft der angeordneten Léschung noch nicht eingetreten ist und nach dem Sach-
und Streitstand Uber die Widerspriiche abschlieRend entschieden werden kann,
was vorliegend mdéglich ist. In diesem Fall ist der Senat berechtigt und aus prozess-
6konomischen Grinden entsprechend 8§ 31 Abs. 1, Abs. 2 MarkenV auch gehalten,
Uber den Widerspruch aus der weiteren Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia in

vollem Umfang zu entscheiden.

2. Danach hat die Beschwerde in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffas-
sung des Senats zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im

Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in dem von der Markenstelle festgestellten
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Umfang besteht, so dass die Markenstelle die angegriffene Marke insoweit zu Recht
auch aufgrund des Widerspruchs aus dieser Marke geloscht hat (§ 43 Abs. 2 Satz 1
MarkenG).

a. Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die Widerspre-
chende zu 2. auf die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zuldssigerweise
erhobene und sich auf beide Benutzungszeitrdume nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 u.
Satz 2 MarkenG erstreckende Einrede mangelnder Benutzung eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke aus den bei der bis auf die Schreibweise
identischen Widerspruchsmarke 003 419 447 MAMIA genannten Grinden, auf die
zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, zwar nicht fur ,Baby-
Pflegeticher” — fur diese kann die Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia keinen
Schutz beanspruchen —, jedoch fur ,Einweg-Babywindeln® fir beide Benutzungs-
zeitraume hinreichend glaubhaft gemacht hat. Auf Seiten der Widerspruchsmarke
1 078 671 Mamia ist daher ebenso wie bei der Unionsmarke 003 419 447 MAMIA

von einer rechtserhaltenden Benutzung fur ,Babywindeln“ auszugehen.

b. Diese sind zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,Baby-
windeln; Babyhosenwindeln® identisch. Was die Ubrigen insoweit von der Léschung
und damit beschwerdegegenstandlichen Waren ,Mittel zur Kérper- und Schénheits-
pflege; Badezusatze und -salze; Mittel zur Kérperpflege von Kleinkindern und
Babys; alle vorgenannten Waren fir Babys und Kinder; medizinische Badezusatze
und -salze; Wundpuder* betrifft, kann offenbleiben, ob insoweit eine von der Mar-
kenstelle angenommene und von der Inhaberin der angegriffenen Marke in Abrede
gestellte durchschnittliche Ahnlichkeit besteht. Jedenfalls konnen sich diese Waren
— wie die Markenstelle im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgefthrt hat —
insoweit erganzen, als die vorgenannten Waren zB zur Vorbeugung der Behandlung
von gereizter oder wunder Haut bei Babys, die Windeln tragen, bestimmt und
geeignet sein kdnnen. Zwischen diesen Waren besteht daher jedenfalls keine aus-

gepragte Warenferne, sondern eine zumindest unterdurchschnittliche Ahnlichkeit.



- 47 -

Diese reicht aber im Rahmen der Gesamtabwé&gung vor dem Hintergrund, dass die
Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia Uber eine von Haus aus durchschnittliche
Kennzeichnungskraft verfiigt und zu der angegriffenen Marke ebenfalls eine jeden-
falls durchschnittliche klangliche Zeichenahnlichkeit aufweist, zur Begriindung einer

unmittelbaren Verwechslungsgefahr auch insoweit aus.

Etwas anderes ergibt sich insoweit nicht aus der abweichenden Schreibweise der
Widerspruchsmarke 1 078 671 Mamia gegenuber der ausschlief3lich in Grof3buch-
staben eingetragenen Widerspruchsmarke 003 419 447 MAMIA, da eine abwei-
chende Schreibweise sich nicht auf die Beurteilung der klanglichen Zeichené&hnlich-

keit auswirkt.

Eine Verwechslungsgefahr ist dabei nicht nur fir die vorgenannten Waren, sondern
auch hinsichtlich der von der Loéschung betroffenen ,Grof3handels-, Einzelhandels-
und Online-Versandhandelsdienstleistungen mit Waren des taglichen Bedarfs,
namlich mit Waren der Klassen 03, 05 zu besorgen, welche aus den bei der Wider-
spruchsmarke 003 419 447 MAMIA genannten Grinden eine im Rahmen der
Gesamtabwagung zur Begrindung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr aus-

reichende Ahnlichkeit zu ,Babywindeln“ aufweisen.

G. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher zuriickzu-
weisen. Die Entscheidung konnte ohne mundliche Verhandlung getroffen werden,
da die Inhaberin der angegriffenen Marke keinen Antrag auf Durchfiihrung der

mundlichen Verhandlung gestellt hat, auch nicht hilfsweise (§ 69 Nr. 1 MarkenG).

Soweit die Widersprechende zu 2. mit Schriftsatz vom 18. August 2020 weitere
Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarken 1 078 671 Mamia, UM 009 488 701 MAMIA und UM 003 419 447

MAMIA eingereicht hat, sind diese nicht entscheidungserheblich, da sich eine
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rechtserhaltende Benutzung der vorgenannten Widerspruchsmarken im entschei-
dungserheblichen Umfang bereits aus den von der Widersprechenden zu 2. vor der
Markenstelle eingereichten Unterlagen ergab. Die mit Schriftsatz vom 18. Au-
gust 2020 eingereichten Unterlagen sind daher nicht Gegenstand der vorliegenden
Entscheidung.

H. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetz-
lichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde fur die Aufer-
legung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.

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 gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaiiig 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,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen 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 Bevollméchtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hacker Akintche Merzbach



