BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 41/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:191021B26Wpat41.19.0



betreffend die international reqistrierte Marke IR 1 247 962

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Oktober 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Katker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

GRUNDE

Die in der Schweiz basisregistrierte und am 1. Dezember 2014 nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1247 962 international

registrierte Wortmarke

ORGANOSIL G5

beansprucht — nach einem am 27. August 2015 erklarten Teilverzicht — noch Schutz

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur Waren der

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices;



Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques
pour la médecine; aliments et substances diététiques a usage
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments
alimentaires pour étres humains et animaux; emplatres,
matériel pour pansements; matieres pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Gegen die Schutzerstreckung dieser Marke fur Deutschland, die am 28. Mai 2015
veroffentlicht worden ist, hat die Beschwerdefuhrerin Widerspruch erhoben aus ihrer
Wortmarke

G5

die am 3. Oktober 2007 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter
der Nummer 945 330 international registriert worden ist und seit dem 7. Marz 2013

Schutz in der Europaischen Union (EU) geniel3t fir Waren der

Klasse 1:  Organic silicon for use in industry;

Klasse 3: Toilet preparations; cleaning preparations; cosmetic prepara-
tions; preparations for the care of the skin and hair; anti-aging
creams; preparations included in this class containing organic

silicon;

Klasse 5: Pharmaceutical preparations; medicated preparations for the
care of the skin and hair; medicated toilet preparations; nutritio-
nal food supplements; food supplements containing organic

silicon;



Klasse 32: Non-alcoholic drinks and preparations for making such drinks;
drinks containing organic silicon and included in this class;
preparations containing organic silicon for use in making

beverages.

Mit Beschlissen vom 10. April 2017 und 5. August 2019, letzterer ergangen im
Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fur Klasse 3 — Internationale Marken-
registrierung — des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) eine Verwechs-
lungsgefahr verneint und den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat
sie ausgefiihrt, die Vergleichswaren seien teilweise identisch, im Ubrigen hoch-
gradig ahnlich und richteten sich sowohl an Fachkreise als auch an Endabnehmer.
Zwar werde die Verbindung des GroR3buchstabens ,G* mit einer Zahl bei medizini-
schen und technischen Geraten, Guidelines und Versichertenkarten als Bezeich-
nung einer Gerate- oder Produktgeneration verwendet, aber dies bedurfe keiner
Erorterung, weil die jingere Marke auch bei unterstellter Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand einhalte. In ihrer Gesamtheit
unterschieden sich die Marken in jeder Hinsicht deutlich voneinander. Der Gesamt-
eindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch den Bestandteil ,G5" geprégt,
dessen Kennzeichnungskraft zweifelhaft sei. Das Element ,ORGANOSIL" trete
zudem nicht zurlck, weil es keine glatt beschreibende Angabe sei. Zwar weise es
beschreibende Anklange an ,organisches Silizium* auf, aber im hier maf3geblichen
Warenbereich sei der Verkehr an ,sprechende” Marken gewdhnt, die auf den
Anwendungsbereich oder die Wirkungsweise der Praparate hindeuteten. Vor
diesem Hintergrund verleihe das Binnen-,0“ diesem Element hinreichende Eige-
nart, weshalb es als Herstellerkennzeichen wahrgenommen werde. Es lagen auch
keine besonderen Umstande fir eine selbstandig kennzeichnende Stellung des
Bestandteils ,G5" vor. Weder sei ,ORGANOSIL* das Unternehmenskennzeichen
der Inhaber der angegriffenen Marke, noch sei es Stammbestandteil eines
Serienzeichens. Auch die aul3ere Gestaltung der jingeren Marke lege eine

selbstandig kennzeichnende Stellung des Elements ,,G5* nicht nahe.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
aufgrund teilweiser Warenidentitat und teilweiser hochgradiger Warenahnlichkeit
sowie sehr hoher Marken&hnlichkeit bei zumindest durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke bestehe die Gefahr von Verwechslungen. Als
Produkte des taglichen Bedarfs wirden die Vergleichswaren ohne besondere
Aufmerksamkeit der Verbraucher erworben. Die Widersprechende tragt unter
Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung ihres Geschéftsfuhrers vom
16. Dezember 2020 nebst 14 Anlagen vor, dass die Kennzeichnungskraft ihrer
Marke, unter der seit 1999 in Irland, Frankreich und anderen EU-Mitgliedstaaten
Waren mit organischem Silizium vertrieben wirden, aufgrund intensiver Nutzung
gesteigert sei. Die Nahrungsergéanzungsmittel seien die einzigen Siliziumprodukte,
die von der Europaischen Behdrde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA) zugelassen
worden seien. Daher betrage der Anteil der Widersprechenden am EU-Markt fur
Nahrungsergénzungsmittel mit organischem Silizium 100 %, mit denen jahrliche
Umsatze in der EU von dber 2 Mio. € erzielt worden seien. 2018 habe die
Widersprechende fir ihre Produkte unter der Marke ,,G5, die sie auf Facebook, im
Internet, auf Ausstellungen und tber sonstiges Werbematerial bewerbe, den ,IRISH
ENTERPRISE AWARD* als ,Health Product Manufacturer oft the YEAR 2018 &
Best Skin Product” erhalten. Ihre Produkte seien auch in ganz Deutschland sehr
prasent, weil sie von diversen Einzelhandlern und Wiederverkaufern angeboten
wirden. Die Vergleichsmarken stimmten in dem allein pragenden und
kennzeichnungskraftigen Bestandteil ,G5" identisch Uberein. Das Element
,LORGANOSIL" trete als eine rein beschreibende, den Verbrauchern gelaufige
Abkurzung fir ,organisches Silizium*, das den Hauptinhaltsstoff der angegriffenen
Produkte darstelle, zurtick. Der Vokal ,O“ diene lediglich der besseren Aussprech-
barkeit. Die Fundstellen der Inhaber der angegriffenen Marke gentigten nicht, um
zu belegen, dass der Bestandteil ,G5 in der Industrie, etwa in der Halbleiter- und
High-End-Induktionstechnologie, beim Flugzeugbau oder der Brennzellenher-
stellung, die tbliche Abklrzung fur ein Produkt der finften Generation sei. Hinzu
komme, dass es bei den hier relevanten Nahrungserganzungsmitteln erst recht

uniblich sei, laufend neue Produkte zu entwickeln und als ,Generationen“ zu



bezeichnen. Aus den beiden Fundstellen der Beschwerdegegner, in denen der
Begriff funfte Generation” irgendwie erwéhnt werde, kdnne nicht auf eine allgemein
Ubliche Angabe geschlossen werden. ,,G5“ sei auch nicht deshalb kennzeich-
nungsschwach, weil Buchstaben-Zahlen-Kombinationen bei Nahrungsergénzungs-
mitteln haufig auf Inhaltsstoffe hinwiesen. Zwar gebe es beschreibende Verwen-
dungen, wie ,A“, ,B*, ,C* oder ,D“ fur Vitamine oder ,M“ oder ,K* fir Mineralien wie
Magnesium oder Kalium. ,G5" sei aber kein Vitamin oder Mineral, weshalb der
Verbraucher keine entsprechende Verwendung erwarte. Der Verbraucher werde
sich daher allein an dem raumlich getrennten Bestandteil ,G5" orientieren, der keine
Bedeutung habe und daher kennzeichnungskraftig sei. Das BPatG habe eine
hinreichende Ahnlichkeit auch zwischen ,RIAS* und ,RIAS KAMMERCHOR* (27 W

(pat) 18/15) festgestellt. Das EUIPO habe die Unionsmarke \)) SILICIUM G5 und
die hiesige Widerspruchsmarke ,G5“ ebenfalls als &hnlich angesehen
(Entscheidung der Loschungsabteilung v. 26. November 2019 - 9743 C). Durch die
Ubernahme der Widerspruchsmarke in die jiingere Marke unter Hinzufiigung der
beschreibenden Bezeichnung ,ORGANOSIL" werde beim Verbraucher der
Eindruck erweckt, es handele sich um eine Variante der ,G5“-Produkte der
Widersprechenden oder eines wirtschaftlich mit ihr verbundenen Unternehmens.
Die Beschwerdegegner hatten als relativ neue Schweizer Anbieter ihr Produkt unter
der jungeren Marke ersichtlich nur in der Absicht auf den Markt gebracht, den guten

Ruf der Widerspruchsmarke ,,G5" auszunutzen.
Die Widersprechende beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 3 — Internationale
Markenregistrierung — des DPMA vom 10. April 2017 und 5. August
2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, der angegriffenen
Marke wegen des Widerspruchs aus dem EU-Schutzrechtsanteil
der international registrierten Marke 945 330 den Schutz in der

Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.



Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie haben sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache gedul3ert, sondern auf die
Ausfuhrungen des DPMA im angefochtenen Erinnerungsbeschluss verwiesen, die
sie fur zutreffend halten. Im Amtsverfahren haben sie die Ansicht vertreten, die
Widerspruchsmarke verfliige nur Uber aul3erst geringe Kennzeichnungskraft, weil
sie im Bereich technologischer Entwicklungen, physikalischer Verfahren, bei
Maschinen und in der Chemie und damit auch im einschlagigen Warenbereich die
gebrauchliche Abkirzung fir ,5. Generation* sei. Die Vergleichsmarken unter-
schieden sich in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht deutlich vonein-
ander. Die jungere Marke werde vom unterscheidungskraftigen Bestandteil
,LORGANOSIL" gepréagt, der als Fantasiebegriff und nicht als Abklrzung fir
Lorganisches Silizium* verstanden werde, weil Silizium ein anorganischer Stoff sei,
der nur in Verbindung mit Kohlenstoff zu einem organischen Stoff wie Silikon oder

Polysilan werden kénne.
Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 10. Méarz 2021 unter
Beifigung von Recherchebelegen (Bl. 42 — 53 GA) darauf hingewiesen worden,

dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet.

Zwischen der angegriffenen IR-Marke ,ORGANOSIL G5" und dem EU-Schutz-
rechtsanteil der alteren IR-Marke ,G5" besteht weder eine Verwechslungsgefahr,



noch kommt eine Schutzverweigerung fiir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke
in Betracht (88 107, 119 Abs. 1, 124, 114, 112 Abs. 1, 125b Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1,
42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019
geltenden Fassung gemalRl 8§ 158 Abs. 3 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PMMA,
Art. gauinquies B Nr, 1 PVU). Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht

zurlckgewiesen.

Da die internationale Registrierung der angegriffenen Marke zwischen dem
1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, ist fur den dagegen erhobenen
Widerspruch die Bestimmung des 8§ 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum
13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (8§ 158 Abs. 3 MarkenG).

1. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Schutzrechtsanteilen der beiden

international registrierten Marken ist zu verneinen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitéat oder der
Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken
und der Kennzeichnungskraft der prioritéatsalteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.: vgl. nur EuUGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. — Les Editions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX];, BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 -
RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 — PEARL/PURE PEARL m. w. N.).



a) Ausgehend von der Registerlage konnen sich die Vergleichsmarken teilweise auf
identischen, teilweise auf weit tUberdurchschnittlich ahnlichen und teilweise auf

normal dhnlichen Waren begegnen, teilweise liegt Warenunahnlichkeit vor.

aa) Eine Ahnlichkeit ist grundsatzlich anzunehmen, wenn die sich gegeniber-
stehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berlcksichtigung aller fir die
Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art
und Beschaffenheit, ihrer regelmaRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafigen
Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender
oder einander erganzender Produkte oder Leistungen so enge Beruhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 — Editions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH a. a. O. Rdnr. 36 — PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015,
176, 177 Rdnr. 16 — ZOOM). Von einer absoluten Warenunéhnlichkeit kann nur
dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz
(unterstellter) Identitat der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein
ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. — PEARL/PURE PEARL; a. a. O. Rdnr. 17 —
ZOOM). Das starkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der
Marke der regelmafigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieb-
lichen Verantwortungsbereich fur die Qualitat der Waren und/oder Dienstleistungen
zu, wahrend der regelmaliRigen Vertriebs- und Erbringungsstatte ein geringeres

Gewicht zugemessen wird.

bb) Bei den Vergleichswaren in Klasse 3 liegt Warenidentitat vor. Die angegriffenen
Waren ,cosmeétiques” (Kosmetika) sind im Verzeichnis der alteren Marke identisch
enthalten (,cosmetic preparations”). Unter den Begriff der Kosmetika fallen auch die
fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren ,parfumerie” (Parfimeriewaren).
Die von der jingeren Marke beanspruchten Produkte ,Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser (Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel)
werden von dem fir die Widerspruchsmarke geschiitzten Oberbegriff ,cleaning
preparations” (Reinigungsmittel) umfasst. Die angegriffenen Produkte ,savons;
dentifrices” (Seifen, Zahnputzmittel) fallen unter den Widerspruchswarenoberbegriff
Joilet preparations” (Korperpflegemittel). Die Produkte ,huiles essentielles, lotions
pour les cheveux” (atherische Ole, Haarlotionen) kénnen unter den fiir die altere
Marke registrierten Oberbegriff ,preparations for the care of the skin and hair” (Haut-

und Haarpflegemittel) subsumiert werden.

cc) Die angegriffenen Waren in Klasse 5 ,produits pharmaceutiques” (pharma-
zeutische Erzeugnisse) sind im Verzeichnis der Widerspruchsmarke mit der
Bezeichnung ,pharmaceutical preparations” (pharmazeutische Praparate) identisch
enthalten. Auch die fUr die jungere Marke geschitzten Produkte ,compléments
alimentaires pour étres humains et animaux“ (Nahrungserganzungsmittel far
Menschen und Tiere) werden von den Widerspruchswaren ,nutritional food

supplements” (Nahrungserganzungsmittel) vollstandig umfasst.

dd) Zwischen den fiur die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen ,produits
vétérinaires” (veterinarmedizinische Erzeugnisse) und den Widerspruchswaren
.pharmaceutical preparations” (pharmazeutische Erzeugnissen) besteht weit
uberdurchschnittliche Ahnlichkeit, weil es sich um weite Warenoberbegriffe handelt,
unter die jeweils Produkte mit gleichen Wirkstoffen und Indikationen fallen kénnen,
sowie aufgrund des Umstandes, dass fir den Menschen bestimmte pharma-
zeutische Produkte vielfach auch im veterindrmedizinischen Bereich eingesetzt
werden (vgl. BPatG 24 W (pat) 7/06 — Bio-Cefit/CEKIT; BPatGE 43, 8, 15 ff. —
Rhoda-Hexan/Sota-Hexal).

Eine sehr hohe Ahnlichkeit besteht auch fiir die von der jingeren Marke bean-
spruchten Waren ,produits hygiénigues pour la médecine” (Hygienepraparate fir
medizinische Zwecke) und den pharmazeutischen Praparaten, fur die die altere

Marke Schutz geniel3t, weil sie sich bei der Behandlung von Wunden erganzen und
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im Hinblick auf bakterizide Eigenschaften jedenfalls teilweise sogar dieselbe
Funktion erfullen kdnnen. Der Verkehr wird daher bei unterstellter identischer Kenn-
zeichnung naheliegend annehmen, dass die Produkte aus dem gleichen Betrieb
stammen (vgl. BPatG 30 W (pat) 517/14 - Malteser Apotheke
KUCHLER/Malteser/MALTESER, Malteser KUCHLER Apotheke Alles Gute zur
Gesundheit./Malteserkreuz im Wappen/Malteser/MALTESER).

Die pharmazeutischen Praparate der Widerspruchsmarke und die angegriffenen
Waren ,aliments et substances diététiques a usage meédical ou vétérinaire”
(diatetische Lebensmittel und Erzeugnisse fur medizinische oder veterinarme-
dizinische Zwecke) sind aufgrund ihrer medizinischen Zweckbestimmung und des
komplementaren Anwendungsbereiches ebenfalls weit Uberdurchschnittlich &hn-
lich. Wenngleich letztere auch der Ernahrung dienen, kénnen sie zusammen mit
pharmazeutischen Praparaten bei der Behandlung oder Vorbeugung von
Krankheiten zum Einsatz kommen und dienen haufig dem gleichen Zweck, namlich
der Wiederherstellung oder Erhaltung der Gesundheit, kbnnen von den gleichen
Herstellern stammen und werden gleichermaf3en Gber Apotheken oder Drogerien
vertrieben. Deutliche Uberschneidungen kénnen auch bei den Abgabeformen und
Aufmachungen der Produkte sowie der stofflichen Beschaffenheit bestehen (vgl.
BPatG 30 W (pat) 43/12 — Sinuvex/CinnoVex/Sinupret; 30 W (pat) 106/03
— Zinkotec).

ee) Von einer normalen Ahnlichkeit zu den pharmazeutischen Praparaten der
alteren Marke ist bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren
~.emplatres, matériel pour pansements” (Pflaster, Verbandmaterial) auszugehen,
weil sich im Bereich der Hautpflege Uberschneidungen bei der Produktanwendung
ergeben kbnnen, z. B. bei Praparaten mit dermatologischem Einschlag. ,Pflaster”
und ,Verbandstoffe* konnen dazu dienen, auf die Haut aufgebrachte oder tber die
Haut abzugebende Wirkstoffe abzudecken bzw. zu fixieren, um den Heilungs-

prozess zu fordern, so dass sich die Waren erganzen konnen. Auf3erdem besteht
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eine Entwicklung zu Pflastern und Verbandmaterial mit darauf bzw. darin ange-
brachten Wirkstoffen, so dass sich die beiden Produktgruppen immer mehr
verzahnen. Daher kann der Verkehr bei (vermeintlich) identischer Kennzeichnung
leicht annehmen, dass die Produkte aus dem gleichen Betrieb stammen (BPatG
25 W (pat) 37/07 — Omnifit/Omnifix).

Eine mittlere Ahnlichkeit der angefochtenen ,désinfectants* (Desinfektionsmittel)
besteht zu den pharmazeutischen Praparaten der alteren Marke. Desinfektions-
mittel dienen der Beseitigung von Mikroorganismen, die potentiell fir den Menschen
gefahrlich sind (BPatG 30 W (pat) 173/99 — Free). Dabei werden sie nicht nur zur
Desinfektion von Flachen eingesetzt, sondern kénnen auch zur Wundversorgung
und damit fir medizinische Zwecke verwendet werden. Pharmazeutische Préaparate
konnen ebenfalls eine desinfizierende Wirkung haben, wie z. B. Arzneimittel aus der
Gruppe der dermatologischen Erzeugnisse. Beide Waren werden von Arzten
administriert, Gber Apotheken angeboten und zur Linderung von Schmerzen und
Behandlung von Verletzungen eingesetzt (vgl. BPatG 25 W (pat) 12/16
— SERTEX/RESTEX/VERTEX).

Eine noch durchschnittliche Ahnlichkeit ist zwischen den angegriffenen Waren
»<aliments pour bébés" (Babynahrungsmittel) und den pharmazeutischen Préaparaten
der Widerspruchsmarke anzunehmen. Denn diese Vergleichsprodukte kdnnen
auch unter medizinischen Gesichtspunkten zum Einsatz kommen und insoweit die
pharmazeutischen Préparate in einer Behandlung erganzen. Sie kdnnen daher
demselben Verwendungszweck dienen und werden beide in Apotheken verkauft
(vgl. BPatG 25 W (pat) 12/16 — SERTEX/RESTEX/VERTEX).

Dies gilt auch fir ,matiéres pour plomber les dents et pour empreintes dentaires*”
(Zahnfallmittel und Abdruckmassen fur zahnéarztliche Zwecke), da der fiur die
Widerspruchsmarke eingetragene Begriff der pharmazeutischen Praparate Uber

reine Arzneimittel hinausgeht und beide Kollisionswaren bei einer medizinischen
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Behandlung eingesetzt werden (BPatG 25 W (pat) 305/02
— Pharmatique/Pharmathek).

ff) Keine Ahnlichkeit ist bei den angegriffenen Produkten ,produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides" (Schadlingsbekampfungs-
mittel; Fungizide, Herbizide) gegeben, weil diese nach ihrem Einsatzzweck und
wegen ihrer toxischen Wirkung keine Entsprechungen zu den pharmazeutischen
und medizinischen Waren, den Reinigungs- und Pflegemitteln sowie den Nahrungs-

erganzungsmitteln der Widerspruchsmarke aufweisen.

b) Von den im Identitats- und Ahnlichkeitsbereich liegenden Produkten werden
sowohl Apotheken und der Drogeriefachhandel als auch breite Endverbraucher-
kreise angesprochen, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH
GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29
— Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]). Der Verkehr bringt Marken, die einen Bezug

zu Gesundheit und Hygiene haben, regelm&Rig erhéhte Aufmerksamkeit entgegen.

c) Die Widerspruchsmarke ,G5" verfugt Uber eine durchschnittliche Kenn-

zeichnungskratft.

aa) Die originare Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel fur
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
— BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 — INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
Marken, die Uber einen fur die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
beschreibenden Anklang verfigen, haben regelmallig nur geringe originare Kenn-
zeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 — ISET/ISETsolar; GRUR 2012,
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1040 Rdnr. 29 — pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die fur eine
hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeich-
nungskraft auszugehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX).

aaa) Die altere Marke setzt sich aus dem GrolR3buchstaben ,,G* und der Ziffer ,5"

zusammen.

(1) Einem einzelnen Buchstaben kommt in der Sprache die Funktion zu, einen oder
mehrere Laute zu bezeichnen; hingegen besitzt er keinen eigenen, ihm als solchem
zukommenden inhaltlichen Bedeutungsgehalt. Dementsprechend verfugt ein
Einzelbuchstabe im Regelfall von Haus aus Uber durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft, es sei denn, es gebe Anzeichen fir eine abweichende Beurteilung auf
dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungsgebiet, z. B. weil der Buchstabe eine
sachbezogene Abkirzung darstellt oder branchenbedingt nur als Typen-, Serien-
oder technische Standardbezeichnung verstanden wird (BGH GRUR 2012, 930
Rdnr. 27 — Bogner B/Barbie B; BPatG 28 W (pat) 249/97 — S; 28 W (pat) 189/96
— K; 28 W (pat) 189/97 — T; BPatGE 38, 116, 119 — L; BPatGE 39, 140, 142 — M).

(2) Der GroRRbuchstabe ,,G* hat eine Vielzahl lexikalisch nachweisbarer Bedeu-
tungen, namlich ,Gas", ,Gaul3" in der Physik, ,gegossen” in der Technik, ,geheim*,
,Geheimsache®, ,Geld" an der Borse, ,Gemeinde®, ,General[in]*, ,Gerat", ,Gericht®,
,Germany” als englische Abklrzung, ,Gesandter”, ,Geschwindigkeit®, ,Gesetz",
,Gewehr”, Gewicht®, ,Gewinn*, ,Giga“, ,Gitter* in der Technik, ,,Gleichstrom®, ,Golf*,
,Grenzschutz®, ,Grol3e* in der Mathematik, ,Grundflache” in der Geometrie,
,Grundgehalt®, ,Grundlinie®, ,Gruppe®, ,Gulden®, ,Gummi*, ,Guss", ,Gewichtskraft"
oder die Kraftfahrzeugkennzeichen fur ,Gera“ und ,Graz* (DUDEN - Das
Worterbuch der Abklrzungen, 6. Aufl. 2011, S. 175 f.). Keine dieser Bedeutungen
hat einen beschreibenden Bezug zu den im Identitats- und Ahnlichkeitsbereich
liegenden pharmazeutischen und medizinischen Waren, den Reinigungs- und

Pflegemitteln sowie den Nahrungserganzungsmitteln der Widerspruchsmarke.
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(3) Der Primzahl ,5“ kann fiur die vorgenannten Produkte ebenfalls keine

Sachangabe entnommen werden.

bb) Auch die Buchstaben-Zahlen-Kombination ,G5“ enthalt keine unmittelbar
beschreibende Sachaussage uber die in Rede stehenden Waren. Weder stellt sie
eine gelaufige Fachabkirzung fir bestimmte Inhaltsstoffe oder andere sachliche
Merkmale dar, noch wird sie als Hinweis auf die ,Generation” der Waren oder ihrer
Inhaltsstoffe aufgefasst. Die Abktrzung fir den Begriff ,Generation® lautet ,Gen."
(https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/generation.php). Soweit im
Technik-, EDV- und Telekommunikationsbereich Gerate einer derart schnellen
Weiterentwicklung unterliegen, dass dort von ,Generationen“ gesprochen wird, die
mit dem Grol3buchstaben ,G“ und einer konkretisierenden Ziffer abgekurzt werden,
lasst sich dies nicht auf die im Identitats- und Ahnlichkeitsbereich liegenden
pharmazeutischen und medizinischen Waren, die Reinigungs- und Pflegemittel
sowie die Nahrungserganzungsmittel der alteren Marke Ubertragen. Die Inhaber der
angegriffenen Marke haben auf3erhalb des vorgenannten Bereichs lediglich zwei
Beispiele vorgelegt, die sich auf Nahrungserganzungsmittel aus ,organischem
Silizium* beziehen, bei denen von der ,finften/5. Generation“ gesprochen und daher
suggestiv mit der Fortschrittlichkeit des Produkts bzw. seines Inhalts geworben wird
(Anlage PP 3 zum Schriftsatz der Beschwerdegegner vom 14. Januar 2016), wobei
sogar eines der Produkte auf die Widersprechende zuriickgehen durfte. Es fehlt
daher auch im Bereich der Nahrungserganzungsmittel an ausreichenden Anhalts-
punkten daflr, dass die Buchstaben-Zahlenkombination ,G5" auf diesem Waren-
gebiet vom Verkehr ohne weiteres, insbesondere ohne begleitende Erlauterung als
5. Generation verstanden wird, zumal es dort um grundsatzlich bekannte
Inhaltsstoffe geht. Da sich der menschliche Kérper tber die Jahrhunderte biologisch
kaum verdndert hat, erwartet der Verbraucher auch von Nahrungserganzungs-
mitteln keine Vitamine oder Mineralien, die standig in neu entwickelten

,Generationen” verfligbar sind.
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cc) Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung kann

nicht ausgegangen werden.

aaa) Fur die Annahme einer erhdhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensitat, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Férderung der
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.:
EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 — Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rdnr. 29
— Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 — SIERRA ANTIGUO). Die
erhdhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. hier
im Zeitpunkt der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke (vgl. BGH
GRUR 2017, 1262 Rdnr. 14 — Schokoladenstabchen Ill) bestanden haben (BGH
GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. — SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22
— INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O.
— INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 — KNEIPP). (vgl. BGH GRUR 2017,
1262 Rdnr. 14 — Schokoladenstabchen 1ll). Eine Steigerung der Kennzeichnungs-
kraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und
glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder
gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 — Malteserkreuz; BPatG
25 W (pat) 506/16 — Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 — Senkrechte Balken).
Auch bei einer Unionsmarke, der eine internationale Registrierung, in der die
Européische Union benannt ist, gleichzustellen ist, kommt es auf das
Verkehrsverstandnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverstandnis
in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 24 —
OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67 -
VOLKSWAGENY/Volks.Inspektion).
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bbb) Die eidesstattliche Versicherung des Geschéftsfuhrers der Widersprechenden
vom 16. Dezember 2020 enthalt selbst keine Angaben Uber Umsatze in
Deutschland oder dort unternommene Werbeaufwendungen. Allerdings ergeben
sich aus der in Bezug genommenen Anlage 5 fir das Inland in den Jahren 2014 bis
2019 Umsatze in H6he zwischen 2.931,68 € bis 9.670,71 € pro Jahr, also durch-
schnittlich etwa 6.700 € jahrlich sowie ein inlandischer Marktanteil im gesamten
Zeitraum von 0,31 %. Diesen Zahlen lasst sich jedoch nicht entnehmen, wie sie sich
auf die einzelnen verschiedenen Waren im Verzeichnis der Widerspruchsmarke
verteilen. Selbst wenn man aber — entgegen der Ausfihrungen des Geschafts-
fuhrers auf der zweiten Seite seiner eidesstattlichen Versicherung — unterstellt, dass
diese sich nur auf Nahrungserganzungsmittel beziehen, kénnen diese geringen
Umsatzzahlen auf einem Markt von etwa 80 Mio. Endverbrauchern nicht als
nennenswerter Umsatz angesehen werden, der Rickschlisse auf eine auch nur
ansatzweise erhdhte Verkehrsbekanntheit zuliel3e, zumal fir den Zeitraum vor dem
maf3geblichen Registrierungsdatum der jingeren Marke nur Daten fur das Jahr
2014 vorhanden sind und in diesem Jahr in Deutschland ein Umsatz von nur
2.931,68 € erzielt worden ist.

d) Die jungere Marke halt bei teilweise identischen, teilweise weit Uberdurch-
schnittlich und teilweise normal ahnlichen Vergleichswaren sowie durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke trotz erhohter Aufmerksamkeit der
angesprochenen Verkehrskreise den erforderlichen deutlichen Abstand wegen weit

unterdurchschnittlicher Marken&hnlichkeit ein.

aa) Mal3geblich fur die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berucksichtigung der unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 — RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53
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— Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Das schlief3t nicht aus, dass
unter Umstéanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fur den
durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kénnen (EuGH GRUR 2007, 700
Rdnr. 41 — HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31
— RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 — Maalox/Melox-GRY). Voraus-
setzung hierflr ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund
treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ahnlichkeit
einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit im (Schrift-)Bild,
im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die
mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher
Hinsicht wirken kdnnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 — Aceites del Sur-
Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 — RETROLYMPICS).
Dabei genugt fur die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelm&Rig bereits die
Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O.
— Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSOL]; BGH a. a. O. - RETROLYMPICS).

bb) Die Vergleichsmarken ,ORGANOSIL G5* und ,G5" unterscheiden sich in der
Gesamtheit und (schrift-)bildlich durch das abweichende Anfangswort
,LORGANOSIL", das eine Verlangerung der angegriffenen Marke um ein Mehrfaches

bewirkt, deutlich voneinander.

cc) Dies gilt auch in klanglicher Hinsicht. Denn der phonetische Gesamteindruck der

jungeren Marke wird nicht durch den Ubereinstimmenden Bestandteil ,G5" gepragt.

aaa) Gegen eine solche Pragung spricht zunachst, dass ,ORGANOSIL* den
langsten und vollstandig aussprechbaren Bestandteil am Anfang der angegriffenen
Marke bildet, dem ein groRReres Gewicht zukommt als der nachfolgenden
Buchstaben-Zahlenkombination, weil der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens
im Allgemeinen groRere Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 43
— RETROLYMPICS m. w. N.).
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bbb) Ferner handelt es sich bei ,ORGANOSIL* um einen Fantasiebegriff, der
mangels warenbeschreibender Bedeutung nicht in den Hintergrund tritt.

(1) Es ist schon zweifelhaft, ob dieses Markenwort Uberhaupt aus mehreren
Teilwortern besteht und der Verkehr dies erkennt. Wenn letzteres der Fall sein
sollte, liegt die Zusammensetzung aus ,ORGANO* und ,SIL* am nachsten.

(2) Denn der erste Teil ,ORGANO" lehnt sich fur das angesprochene Publikum
erkennbar an das bekannte Substantiv ,Organ“ im Sinne eines aus verschiedenen
Geweben zusammengesetzten einheitlichen Teils des menschlichen, tierischen und
pflanzlichen Korpers mit einer bestimmten Funktion an
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Organ). Es kann ihn auch als Kurzform fur

,organe®, ,Organismus” oder ,organisch* auffassen.

(3) Der zweite Teil ,SIL" ist im Inland weder als Wort noch als Abktirzung lexikalisch
nachweisbar (DUDEN — Das Waorterbuch der Abklrzungen, a. a. O., S. 367). Es
wird auch nicht als Kurzform fur ,Silber®, ,Silikon*, ,Silan“ (Siliziumwasserstoff),
~Silikat" (Salz einer Kieselsaure), ,Silymarin“ (ein aus den Friichten der Mariendistel
gewonnener Wirkstoff) oder das Heilmittel ,Silberweidenrinde” benutzt. Die fiir das
chemische Element ,Silizium*“ sowohl in der Alltags- als auch in der Fachsprache
verwendete Abkirzung ist ,Si* (DUDEN — Das Wéorterbuch der Abklrzungen,
a.a. 0., S. 366).

(4) Selbst wenn der Verkehr eine Kombination der Wortanfange von ,organisch* und
»Silizium* vermutete, wirde die Einfligung des nicht zu den abgekirzten Einzelbe-
griffen gehdrenden Vokals ,, 0", die mit einer unnoétigen Verlangerung und zugleich
mit der Gefahr von Missverstandnissen tber den Bedeutungsgehalt verbunden ist,
von einer beschreibenden Abklrzung wegfihren. Die vorliegende Wortbildung
entspricht eher sprechenden Kennzeichen, wie z. B. ,Clearasil”, ,Organosept” oder

,Dermasan®.


https://www.duden.de/rechtschreibung/Organ
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(5) AuRerdem wirkt die Buchstaben-Zahlenkombination ,G5“ in der jungeren Marke
als ein an das eigentliche Markenwort angehangter Zusatz zur Kurzbenennung von
Wirk- und Zusatzstoffen oder zur Unterscheidung von Produktvarianten (Anlagen-
konvolut zum gerichtlichen Hinweis). Die angesprochenen Verkehrskreise werden
die Gesamtmarke daher nicht allein mit dem nachgestellten Bestandteil ,G5"

benennen.

dd) Klanglich unterscheiden sich die Wortmarken in der Silbenzahl, der Vokalfolge
sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus sehr deutlich. Den sieben Silben der
angegriffenen Marke ,ORGANOSIL G5* mit der Vokalfolge ,0-A-O-1-E-U* steht die
zweisilbige Widerspruchsmarke ,G5“ mit der Vokalfolge ,E-U“ gegenuiber. Die
jungere Marke beginnt mit einem dunklen Vokal, wahrend den Anfangslaut der

alteren Marke ein heller Vokal bildet.

ee) Begrifflich sind die Vergleichsmarken ebenfalls gut auseinanderzuhalten, weil

sich Fantasiebegriffe gegentberstehen.

e) Aus den vorgenannten Grinden ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in

jeder Hinsicht ausgeschlossen.

f) Auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der jungeren Marke ,ORGANOSIL G5
und der Widerspruchsmarke ,,G5“ durch gedankliche Verbindung ist zu verneinen.

aa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann gegeben sein, wenn der
Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teil-
weisen Ubereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusam-
menhangen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechs-
lungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstande angenommen werden
(BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 50 — RETROLYMPICS; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45
— Volkswagen/Volks.Inspektion). Diese liegen regelmalig vor, wenn eine Marke als

Bestandteil in ein zusammengesetztes Kennzeichen tbernommen wird und eine
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selbstandig kennzeichnende Stellung beibehélt, ohne dass sie das Erschei-
nungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder pragt (vgl. EuUGH GRUR
2005, 1042 Rdnr. 30 — THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - RETROLYMPICS; GRUR
2014, 1101 Rdnr. 54 — Gelbe Wérterbticher).

bb) Zwar wird die Widerspruchsmarke ,G5“ in die jingere Marke vollstandig
Ubernommen. Die angesprochenen Verbraucher nehmen ,,G5* aber in der Marke
,LORGANOSIL G5" nicht als eigenstandig kennzeichnend wahr, weil beide
Bestandteile Fantasiebegriffe darstellen, wobei die Buchstaben-Zahlenkombination
wie ein Zusatz zum eigentlichen Markenwort wirkt. Der lange Anfangsbestandteil
,LORGANOSIL" fuihrt von der alteren Marke derart weg, dass der Verkehr eine
geschaftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zur Widersprechen-

den nicht vermutet.

g) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein
mit der alteren Marke Ubereinstimmender Bestandteil identisch oder ahnlich in eine
komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskenn-
zeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jingeren Marke eine selbstandig
kennzeichnende Stellung behalt, und wenn wegen der Ubereinstimmung dieses
Bestandteils mit der alteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der
Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EUGH GRUR
2005, 1042 Rdnr. 31 — THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 — Barbara
Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 — OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859
— Malteserkreuz).

Das ist hier nicht der Fall, weil ,ORGANOSIL" kein Unternehmenskennzeichen oder

Serienzeichen der Inhaber der jingeren Marke ist.
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h) Zwar kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der in das jungere Gesamt-
zeichen Ubernommenen &lteren Marke ebenfalls eine selbstandig kennzeichnende

Stellung bewirken.

aa) Weist ein Zeichen Ahnlichkeiten mit einer bekannten Marke auf, wird das
angesprochene Publikum wegen der Annaherung an die bekannte Marke haufig
annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lagen wirt-
schaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (BGH a. a. O. Rdnr. 47
— Volkswagen/Volks.Inspektion; WRP 2009, 616, 624 f. — METROBUS; GRUR
2003, 880, 881 — City Plus).

bb) Aber die Widerspruchsmarke verfigt fir die im Identitats- und Ahnlichkeits-
bereich liegenden Waren nur tber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, so
dass der Verkehr nicht auf geschaftliche, wirtschaftliche oder organisatorische
Verbindungen zwischen dem Unternehmen der Widersprechenden und den

Inhabern der angegriffenen Marke schlief3t.

I) Die von der Widersprechenden angefiihrten Entscheidungen sind nicht vergleich-

bar und rechtfertigen daher keine andere Beurteilung.

aa) Nach dem Beschluss des BPatG im Kollisionsverfahren ,RIAS* und ,RIAS
KAMMERCHOR* (27 W (pat) 18/15) trat im Gegensatz zum vorliegenden Fall der
Bestandteil ,KAMMERCHOR*" als unmittelbar beschreibende Angabe hinter dem

Kennzeichen des bekannten ehemaligen Rundfunksenders zurlck.

bb) Im Verfahren vor dem EUIPO (Entscheidung der Léschungsabteilung v. 26.

November 2019 - 9743 C) verflgte die Unionsmarke L)) SILICIUM G5 Uber das
eindeutig beschreibende Wortelement ,Silicium“, wahrend ,ORGANOSIL® als

Fantasiebegriff wahrgenommen wird.
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2. Der Loschungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke liegt ebenfalls

nicht vor.

a) Da die Schutzerstreckung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober
2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (8 158
Abs. 2 und 3 MarkenG). Dies hat die Widersprechende getan, indem sie vorge-
tragen hat, die Inhaber der angegriffenen Marke, die relativ neue Anbieter aus der
Schweiz seien, hatten die Absicht, den guten Ruf der Widerspruchsmarke ,G5*

auszunutzen.

b) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann eine Marke bei unahnlichen Waren und
Dienstleistungen geldscht werden, wenn sie mit einer prioritatsalteren, im Inland
bekannten Marke identisch oder &hnlich ist, und ihre Benutzung die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde. Soweit die
angegriffene Marke hier Schutz fir Waren beansprucht, die unter das Waren-
verzeichnis der Widerspruchsmarke fallen, ist 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
entsprechend anwendbar (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 — Wunderbaum I
m. w. N.). Da eine internationale Registrierung, in der die Europaische Union
benannt ist, dieselbe Wirkung hat wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke,
tritt infolge des 8 125b Nr. 1 MarkenG an die Stelle der Bekanntheit im Inland die
Bekanntheit in der Union gemal Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV (BGH GRUR 2021,
482 Rdnr. 23, 56 — RETROLYMPICS).

aa) Bei der Widerspruchsmarke ,G5" handelt es sich aber schon nicht um eine in
der EU bekannte Marke im Sinne des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

aaa) Eine Marke ist bekanntim Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem

bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke
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erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozent-
satze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24
— Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 — Springender Pudel).
Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel fur bestimmte Waren
oder Dienstleistungen (BGH a. a. O. — Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235,
238 — Davidoff IlI). Mal3geblich sind bei der Prifung dieser Voraussetzungen alle
relevanten Umstande des Falles, also insbesondere der Marktanteil der &lteren
Marke, die Intensitat, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer
Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer
Forderung getatigt hat (EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. — Chevy; BGH GRUR
2017, 75 Rdnr. 37 = WUNDERBAUM lI; a. a. O. — Springender Pudel; GRUR 2015,
1214 Rdnr. 20; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 — OTTO Cap). Die Bekanntheit muss
bereits zum Prioritatszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH
GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. — SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22
— INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O.
— INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 — KNEIPP). Diese Voraussetzungen
sind hier nicht erfullt.

bbb) Abgesehen davon, dass die weniger als ein Jahr vor der internationalen
Registrierung der angegriffenen Marke aufgenommene Benutzung noch keine
Bekanntheit im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG herbeigefuihrt haben dirfte, hat
die Widersprechende weder in der eidesstattlichen Versicherung noch in den
beigefigten Anlagen die genannten Umsétze, Marktanteile und Werbeaufwen-
dungen in den Mitgliedstaaten der EU flr die Jahre 2014 bis 2019 auf die verschie-
denen, im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgefihrten Waren aufgeteilt.
Entsprechende Angaben fur die Gegenwart fehlen ebenfalls. Die Widersprechende
hat zudem weder in der eidesstattlichen Versicherung noch in der Anlage 4
angegeben, wann die Zulassung fur Nahrungsergdnzungsmittel mit organischem
Silizium durch die Europaische Behdrde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA) erfolgt
ist, aus der sie die behauptete EU-weite Marktfihrerschaft herleitet. Den irischen

Unternehmerpreis hat die Widersprechende erst 2018, also lange nach dem ersten
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malfigeblichen Zeitpunkt erhalten. Aul3erdem durfte diese Auszeichnung ohne EU-

weite Presseberichterstattung, die nicht vorgelegt wurde, nur regionale Auswir-

kungen gehabt haben.

Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG sind nicht gegeben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehdor versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder

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

oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwaltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Katker Dr. von Hartz

ob



