BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 522/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:070322B29Wpat522.20.0



betreffend die Marke 30 2017 100 335

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Mérz 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin
Akintche und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

1. Der Antrag des Markeninhabers auf Aussetzung des Verfahrens wird zuriick-

gewiesen.

2. Die Beschwerde des Markeninhabers wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die angegriffene, farbig (schwarz, weil3, grin) ausgestaltete Wort-/Bildmarke

30 2017 100 335

A

ist am 16. Januar 2017 angemeldet und am 13. April 2017 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fiir zahlreiche Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 3, 5, 10 und 35, namlich unter anderem fur die Waren und

Dienstleistungen der



Klasse 03:

Klasse 35:

Cremereiniger, ausgenommen fur medizinische Zwecke; Einwegti-
cher getrankt mit Reinigungspraparaten zur Anwendung im Gesicht;
Fensterreiniger; Fensterreiniger [Poliermittel]; Feuchte Kosmetikti-
cher; Feuchtreinigungstiicher fur hygienische Zwecke sowie fur die
Kdrper- und Schonheitspflege; Handreinigungspraparate; Haushalt-
reinigungsmittel; Hygienepraparate als Korperpflegemittel; Imprag-
nierte Reinigungsticher fur den personlichen Gebrauch [nicht far
medizinische Zwecke]; Korperpflegemittel; Korperreinigungs- und
Kdrperpflegepraparate; Kosmetische Haarpflegeprodukte; Kosmeti-
sche Hautpflegeprodukte; Kosmetische Praparate fur die Korper-
pflege; Lotionen fur die Gesichts- und Korperpflege; Mit Hautreiniger
getrankte Tilcher; Reiniger fur die Hande; Reiniger fur Haushalts-
zwecke; Reinigungscremes; Reinigungsflissigkeiten; Reinigungs-
gele; Reinigungslotionen; Reinigungsmilch fur die Hautpflege; Reini-
gungsmilch fur die Kérper- und Schénheitspflege; Reinigungsmittel;
Reinigungsodle; Reinigungsschaum; Sprihreiniger fir Haushaltszwe-
cke; Toilettemittel [Korperpflege]; Toilettenreiniger; Saunadle; atheri-

sche Ole; Massagedle;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel fur veterindrme-
dizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Aus-
ristung zum Garen von Nahrungsmitteln; Einzelhandelsdienstleis-
tungen in Bezug auf Ausristung zum Kihlen; Einzelhandelsdienst-
leistungen in Bezug auf Autozubehor; Einzelhandelsdienstleistun-
gen in Bezug auf Bekleidung; Einzelhandelsdienstleistungen in Be-
zug auf Bekleidungsstiicke und Bekleidungsaccessoires; Einzelhan-
delsdienstleistungen in Bezug auf Braunungsapparate; Einzelhan-
delsdienstleistungen in Bezug auf diatetische Erzeugnisse; Einzel-

handelsdienstleistungen in Bezug auf Einrichtungsgegenstande;



Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Einweg- Papiererzeug-
nisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Feinkostwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geréate fur Hygienezwe-
cke fur Menschen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ge-
rate fur Hygienezwecke fur Tiere; Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf Geréte fur Schonheitszwecke fur Menschen; Einzelhan-
delsdienstleistungen in Bezug auf Gerate zur physikalischen Thera-
pie; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel; Ein-
zelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instru-
mente; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Mittel fur veteri-
narmedizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Nahrungserganzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf Nahrungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Reinigungsartikel; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren; Einzelhandelsdienst-
leistungen in Bezug auf Sportartikel; Einzelhandelsdienstleistungen
in Bezug auf Sportwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Tierpflegemittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Toi-
letteartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug Heizgeréte; Ein-
zelhandels- oder Grol3handelsdienstleistungen flr pharmazeutische,
veterinarmedizinische Artikel, Hygienepraparate sowie medizinische
Artikel; Geschaftsfihrung von Einzelhandelsgeschéaften; Geschéfts-
fuhrung von GroR3handels- und Einzelhandelsgeschaften; Grof3han-
delsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsartikel; Gro3handels-
dienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Online-Einzelhan-

delsdienstleistungen beztglich Kosmetika und Schénheitsprodukte,

eingetragen worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. Mai 2017.



Gegen die Eintragung hat die Beschwerdegegnerin beschrankt gegen die oben auf-

gefuhrten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 35 Widerspruch erhoben
aus ihrer Unionsmarke UM 013 517 611

Diese geniel3t Schutz fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 03:

Klasse 08:

Klasse 09:

Klasse 16:

Klasse 18:

Klasse 20:

Seifen; Parfiimeriewaren; Atherische Ole; Kosmetika; Mittel zur
Pflege und Behandlung der Haare; Cremes, Lotionen, Gel und Bal-
same fur kosmetische Zwecke; Deodorants fur den personlichen Ge-

brauch; Badekristalle; Zahnputzmittel;

Scheren; Nagelfeilen; Pinzetten; Manikire- und Pedikireetuis; Mani-
kUrinstrumente; Pediklrinstrumente; Wimpernzangen; Wimperntren-
ner; Nagelzangen; Nagelpolierer; Nagelscheren [elektrisch oder

nicht elektrisch]; Rasierapparate;

Computersoftware, -programme; Anwendungssoftware; Software-
Applikationen fur Mobiltelefone;

Kosmetikspitzer; Abschminktticher (trocken) aus Papier;

Kulturbeutel ohne Inhalt; Kosmetiktaschen ohne Inhalt; Kosmetikkof-
fer; Kosmetiktaschen (ohne Inhalt); Unterarmtaschen; Gepacksti-
cke; Geldscheintaschen; Freizeittaschen; Rucksacke;

Taschenspiegel zum Schminken; Kosmetikbehélter;



Klasse 21:

Klasse 35:

Kosmetische Gerate; Gerate zum Auftragen von Kosmetik; Kosmeti-
sche Spatel; Tropfflaschen (leer) fir kosmetische Zwecke; Kosme-
tikpinsel; Rasierpinsel; Schminkschwammchen fir das Gesicht; Toi-
lettenschwdmme; Puderquaste; Applikationsstdbchen zum Auftra-
gen von Make-up; Nagelblrsten; Augenbrauenbursten; Wimpern-
k&dmme; Blrsten zur Korper- und Schénheitspflege; Kdmme; Parfim-
zerstauber; Kosmetik-Puderdosen; Seifenhalter, -schalen; Seifen-
spender; Kosmetiktaschen mit Inhalt; Etuis fir kosmetische Gerate;
Aufbewahrungsboxen; Zehenspreizer aus Schaumstoff fur die Pedi-

kire;

Verkaufsforderung und Werbung; Marketing; Geschéftsfihrung in
Bezug auf Kundentreue-, Pramien- oder Verkaufsforderungspro-
grammen; Einzelhandelsverkauf, einschliel3lich Online-Verkauf, in
Bezug auf Seifen, Parfums, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, Mittel zur Behandlung und Pflege der Haare, Cre-
mes, Lotionen, Gel und Balsame fur kosmetische Zwecke, Deodo-
rants zum personlichen Gebrauch, Badesalze, Zahnputzmittel, Sche-
ren, Nagelfeilen, Pinzetten, Manikire- und Pedikirenessessars, Ma-
nikire- und Pediklregerate; Einzelhandelsverkauf, einschlief3lich
Online-Verkauf, in Bezug auf Wimpernzangen, Wimperntrenner, Na-
gelzangen, Nagelpolierer, Nagelscheren (elektrisch oder nicht
elektrisch), Rasierapparate, Computer-Software und Computerpro-
gramme, Anwendungssoftware, Software-Anwendungen fur Mobilte-
lefone, Kosmetikspitzer, Abschminktticher (trocken) aus Papier, Kul-
turbeutel (leer), Kosmetiktaschen (leer); Einzelhandelsverkauf, ein-
schlief3lich Online-Verkauf, in Bezug auf Kosmetikkoffer, Kosmetik-
taschen (leer), Kosmetiktaschen (ohne Zubehor), Unterarmtaschen,
Beutel (Taschen), Brieftaschen, Taschen, Rucksacke, Taschenspie-

gel zum Schminken, Kosmetikbehélter, kosmetische Gerate, Appli-



katoren fur Kosmetika, Spatel fur kosmetische Zwecke, Tropffla-
schen (leer) fur kosmetische Zwecke, Kosmetikpinsel, Rasierpinsel,
Einzelhandelsverkauf, einschlie3lich Online-Verkauf, in Bezug
Schminkschwammchen fir das Gesicht, Toilettenschwdmme, Pu-
derquasten, Applikationsstdbchen zum Auftragen von Make-up, Na-
gelbursten, Augenbrauenbursten, Wimpernkamme, Bursten zur Kor-
per- und Schonheitspflege, Kdmme, Parfumzerstauber, Puderdosen,
Seifenhalter, -schalen, Spender fur Seife, Kosmetiktaschen mit Zu-
behor, Etuis fur kosmetische Geréte, Dosen (Tiegel); Einzelhandels-
verkauf, einschlie3lich Online-Verkauf, in Bezug Zehenspreizer aus

Schaumgummi zur Verwendung bei der Pedikdre.

Mit Beschluss vom 18. November 2019 hat die Markenstelle fir Klasse 35 auf den
Widerspruch die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke fur den grof3ten
Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen angeordnet. Insofern bestehe
zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche Verwechslungsgefahr. Im Ubrigen
— namlich bezulglich der oben fett gedruckten Dienstleistungen der Klasse 35 ,Ein-
zelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Autozubehor” — hat die Markenstelle den
Widerspruch zurtickgewiesen, weil es diesbezlglich schon an einer Waren- und

Dienstleistungsahnlichkeit fehle.

Die Widerspruchsmarke verfiige von Haus aus Uber durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft, denn die enthaltenen Buchstaben ,K* und ,K* wiesen in Bezug zu den
Angeboten aus dem kosmetischen Bereich keinen beschreibenden Gehalt auf. An-
haltspunkte, die fur eine Schwachung oder Starkung der Marke eine Rolle spielen
koénnten, seien nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen worden. Die Vergleichs-
marken stinden sich als Wort-/Bildmarken gegentber. Eine optische bzw. (schrift-
)bildliche Verwechslung der Marken sei wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung
der Widerspruchsmarken nicht zu erwarten. Allerdings werde der Verkehr beide
Marken phonetisch identisch als ,ka-ka“ benennen. Die grafische Ausgestaltung

beider Marken sei nicht derart pragnant, dass die Marken jeweils von ihr beherrscht



wirden. Da die Ausgestaltung nicht eigenstandig benannt werden kdnne, die Buch-
staben in den beiden Marken gut erkennbar seien und keinen beschreibenden Sinn-
gehalt aufwiesen, sei der Ausgestaltung bei der phonetischen Betrachtung kein Vor-
rang einzurdumen. Zwar kénne nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu
,Bogner B/Barbie B* bei grafisch ausgestalteten Einzelbuchstaben nicht auf eine
isolierte Benennung des Lautwertes abgestellt werden, weil ndhere Spezifizierun-
gen zu erwarten seien. Vorliegend handele es sich jedoch nicht um Einzelbuchsta-
ben, sondern um Buchstabenkombinationen, die ohne weiteres als ,ka-ka“ ausge-
sprochen werden kdnnten. In Anbetracht der klanglich identischen Marken und der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mit Verwechs-
lungen der Marke bei allen Waren und Dienstleistungen zu rechnen, deren Beruh-
rungspunkte zu einer markenrechtlich relevanten Ahnlichkeit fiihrten, wobei auch

eine nur entfernte Ahnlichkeit ausreiche.

Bei den Widerspruchswaren ,Seifen” in Klasse 3 handle es sich um ein meist in
Form von handlichen Stlicken einer festen Substanz, auch in flissiger oder pasten-
artiger Form hergestelltes wasserlosliches Mittel zum Waschen, das besonders in
der Kérperpflege verwendet werde, mithin um ein Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege mit reinigendem Zweck. Entsprechend finde sich der Begriff in der , TMclass*
als europaisch harmonisierter Klassifikationsdatenbank unter dem Pfad ,Klasse 03:
Korperpflegemittel/ Korperreinigungs- und Kérperpflegepraparate/Seifen und Gele*.
Die Formulierung ,meist“ im Duden weise jedoch bereits darauf hin, dass auch an-
dere Arten von Seifen moglich seien. So fanden sich in der ,TMclass* Waren wie
.Seifenpads, Seifen fur Haushaltszwecke, Seifenstticke flir Reinigungszwecke im
Haushalt, die dem Pfad ,Reinigungs- und Duftpraparate” zugeordnet seien. Im Er-
gebnis misse daher beim Begriff ,Seifen in Klasse 3 sowohl von Kdrperreinigungs-
produkten, als auch von (sonstigen) Haushaltsreinigungsprodukten ausgegangen
werden und damit einer Ware sowohl der Kosmetik- als auch der Reinigungsmittel-
industrie. Bei einer Auslegung als ,Haushaltsseifen” stiinden sich daher in Bezug
auf ,Fensterreiniger; Fensterreiniger [Poliermittel]; Haushaltsreinigungsmittel; Rei-

niger fur Haushaltszwecke; Sprihreiniger fir Haushaltszwecke; Toilettenreiniger”



der angegriffenen Marke identische oder zumindest hochgradig ahnliche Waren ge-
geniiber. Es bestiinden Uberschneidungen im Zweck der Haushaltsreinigung, in
den verwendeten Rohstoffen und in den Darreichungsformen. Im Ubrigen sei ohne
weiteres von identischen oder hochgradig ahnlichen Waren auszugehen. In Klasse
35 finde sich die ,,Geschaftsfihrung in Bezug auf Kundentreue-, Pramien- oder Ver-
kaufsforderungsprogramme*® in den weiter gefassten Angaben ,Geschéftsfihrung
von Einzelhandelsgeschaften; Geschaftsfihrung von Grol3handels- und Einzelhan-

delsgeschaften” der angegriffenen Marke wieder, was zur Ahnlichkeit fiihre.

Bei den sich gegentuberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen bemesse sich die
Ahnlichkeit nach der Frage, ob bei den betroffenen Warensegmenten Uberschnei-
dungen beim ublichen Vertriebsweg bestiinden. Im Hinblick auf die Handelsdienst-
leistungen der Widerspruchsmarke sei daher eine Ahnlichkeit fiir alle Warenseg-
mente anzunehmen, die zum typischen Sortiment von Drogerien gehdrten. Dies
kénne mit Ausnahme der ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Autozube-
hor", die regelméafig nicht in Drogerien angeboten wirden, fir alle gehandelten Wa-

rensegmente der angegriffenen Marke festgestellt werden.

Unter Wirdigung der Gesamtumstande sei daher von einer Verwechslungsgefahr
der Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fir alle im Identitats- oder Ahnlichkeits-
bereich liegenden Waren und Dienstleistungen auszugehen, fur die die angegrif-
fene Marke somit gemal3 8§ 43 Abs. 2 MarkenG zu I6schen sei.

Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt.

Zutreffend sei die Markenstelle zwar von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die fur die Widerspruchsmarke eingetrage-
nen Waren ,Seifen” wiesen allerdings nur einen sehr geringen Ahnlichkeitsgrad zu
den Waren ,Fensterreiniger; Fensterreiniger [Poliermittel]; Haushaltsreinigungsmit-
tel; Reiniger fur Haushaltszwecke; Spruhreiniger fir Haushaltszwecke; Toilettenrei-

niger* auf. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestehe nur insofern eine
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durchschnittliche Ahnlichkeit mit solchen Einzelhandelsdienstleistungen, welche
zum Sortiment von Drogerien gehdrten. Deshalb bestehe keine Ahnlichkeit in Bezug
zu gehandelten ,Ausristungen zum Garen von Nahrungsmitteln, Ausriistungen
zum Kuhlen, Gerate zur physikalischen Therapie, Heizgerate, Heizungen und Arti-
kel fur veterindrmedizinische Zwecke". Entgegen der Auffassung der Markenstelle
bestehe zudem keine Zeichenahnlichkeit. Zutreffend sei zwar eine (schrift)bildliche
Ahnlichkeit sowie eine Ahnlichkeit im Sinngehalt verneint worden. Den Wortbe-
standteilen der Zeichen komme allerdings keine pragende Bedeutung fur den klang-
lichen Vergleich zu. So seien die Buchstaben der Widerspruchsmarke nicht ohne
weiteres erkennbar. Bei der blof3en Betrachtung der Widerspruchsmarke lasse sich
ohne weiteres die Buchstabenfolge ,,I-H-I* erkennen, wobei das ,H" schrag zwischen
den beiden ,I* angeordnet sei. Wie bei grafisch ausgestalteten Einzelbuchstaben
wirden aber ohnehin auch vorliegend die Zeichen nicht benannt werden. Es be-
stehe keine Gewohnheit des Verkehrs in der Branche der Widersprechenden das
Zeichen mit einem Lautwert ,ka-ka“ ohne weitere Zuséatze zu benennen. Vielmehr
werde der Verkehr die vollstandige Kennzeichnung ,KiKo" wahlen, zumal das Zei-
chen auch ausschlie3lich im Zusammenhang und in unmittelbarer Nahe zu der Fir-
menbezeichnung ,KiKo* verwendet werde. Selbst wenn man aber mit der Marken-
stelle von einer klanglichen Ahnlichkeit ausgehen wiirde, wéare dies nicht ausrei-
chend. Denn die Vergleichszeichen wirden von den angesprochenen Verkehrskrei-
sen nicht nur phonetisch, sondern auch visuell wahrgenommen, so dass eine klang-
liche Ahnlichkeit nicht ausreiche. Wegen der fehlenden Marken&hnlichkeit sei eine

Verwechslungsgefahr daher nicht zu bejahen.

Der Beschwerdefuhrer beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 18. November 2019 aufzuheben und den Widerspruch voll-

standig zurtckzuweisen.
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Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die sich gegenuberstehenden Zeichen seien hochgradig
ahnlich. Hinsichtlich der pragenden Wortelemente ,KK* und ,KK“ bestehe sogar
Identitat, nicht nur in schriftbildlicher, sondern auch in klanglicher Hinsicht. Die vom
Bundesgerichtshof zu grafisch ausgestalteten Einzelbuchstaben aufgestellten
Grundsatze seien auf die vorliegende Fallgestaltung einer Buchstabenkombination
nicht anwendbar. Zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen bestehe
hochgradige Ahnlichkeit bzw. Identitat. Angesichts der durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglich identischen Marken bzw.
hochgradig &hnlichen Marken bestehe im Ubrigen selbst im Bereich gering ahnli-
cher Waren und Dienstleistungen, wie sie der Markeninhaber zugestehe, Verwechs-

lungsgefahr. Die Beschwerde sei daher offensichtlich unbegrindet.

Der Senat hat unter Beifigung von Rechercheunterlagen (Anlagen 1-6, Bl. 51-76
d. A.) mit gerichtlichem Schreiben vom 22. Dezember 2021 als Termin zur Entschei-
dung den 23. Februar 2022 mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass vorbehaltlich
weiterer Stellungnahmen, deren Eingang bis 1. Februar 2022 erwartet werde, die
Léschungsanordnung der Markenstelle wegen Verwechslungsgefahr zutreffend er-

scheine.

Der Beschwerdefuhrer hat mit Schriftsatz vom 18. Februar 2022, tiber das elektro-
nische Postfach beA eingegangen beim Bundespatentgericht am gleichen Tag so-
wie sodann mit qualifizierter Signatur am 21. Februar 2022, die Aussetzung des
Beschwerdeverfahrens aus Griinden der Vorgreiflichkeit gemaR § 148 ZPOi. V. m.
§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG beantragt. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass der
Markeninhaber beim DPMA per Fax am 17. Februar 2022 einen Léschungsantrag
gegen die Widerspruchsmarke wegen seines alteren Unternehmenskennzeichens

gestellt und die Gebuhr entrichtet habe. Die Eintragung der Widerspruchsmarke als
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Unionsmarke sei im April 2015 erfolgt. Der hiesige Beschwerdefihrer und Inhaber
der angegriffenen Marke sei auch Inhaber der Firma K... und flhre diesen
Namen als Unternehmenskennzeichen bereits seit 1989. Unter diesem Unterneh-
menskennzeichen vertreibe der Beschwerdeflhrer im geschaftlichen Verkehr ahn-
liche Produkte wie die Widersprechende (u. a. auch in den Waren- und Dienstleis-
tungsklassen 03 und 35). Belege fur die deutlich frihere Nutzung des Unterneh-
menskennzeichens als die Eintragung der Widerspruchsmarke seien dem DPMA
mit dem Loéschungsantrag vorgelegt worden. Beendete man die Beschwerde mit
der angekiindigten Entscheidung ohne Aussetzung bis zur Entscheidung tber den
Loschungsantrag, wirde man dem Widerspruchsfiihrer ein Recht zugestehen, wel-
ches ihm im Falle der Léschung gar nicht zugestanden hatte. In dem Léschungs-
verfahren werde Uber ein Rechtsverhéltnis — Nichtbestehen einer eingetragenen
Marke (hier: der Widerspruchsmarke) — entschieden, dessen Nichtbestehen fir den
vorliegenden Rechtsstreit prajudizielle Bedeutung habe. Der Ausgang des marken-
rechtlichen Beschwerdeverfahrens hange vom Bestand der Widerspruchsmarke ab.
Nach summarischer Prifung bestehe eine grol3e Wahrscheinlichkeit dafur, dass die
Widerspruchsmarke zu I6éschen sei. Da die fir die Aussetzung sprechenden Um-
stdnde das Interesse des Widerspruchfuhrers und Beschwerdegegners deutlich
Uberwogen, sei das Beschwerdeverfahren wegen des anhangigen Léschungsan-
trags auszusetzen. Wegen des beachtlichen Interesses des Beschwerdefihrers an
der Klarung des Bestands der Widerspruchsmarke komme namlich der Prognose,
ob eine rechtskraftige Entscheidung in absehbarer Zeit zu erwarten sei, nicht die
mal3gebliche Bedeutung zu, wie es der 28. Senat des Bundespatentgerichts in ei-
nem vergleichbaren Fall (BPatG, Beschluss vom 10.07.2017, 28 W (pat) 35/16) ent-

schieden hatte.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 21. Februar 2022 (BI. 93/94 d. A.) ist den Verfah-
rensbeteiligten mitgeteilt worden, dass der Senat eine Aussetzung aus formalen wie

inhaltlichen Griinden nicht in Betracht ziehe.
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Mit nachgereichtem Schriftsatz vom 6. Méarz 2022 hat der Beschwerdefiihrer darauf
hingewiesen, dass nunmehr ein Loschungsantrag beim Amt der Europaischen
Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) gestellt worden sei und der Aussetzungsan-

trag wegen Gefahr der Vorgreiflichkeit aufrechterhalten bleibe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulassige Beschwerde des Markeninhabers hat

in der Sache keinen Erfolg.

Zu Recht und mit zutreffenden Erwagungen hat die Markenstelle im beschwerde-
gegenstandlichen Umfang die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen gemaf
88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG zwischen den Vergleichs-
marken bejaht und insoweit die L6schung der angegriffenen Marke angeordnet,

8 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

A) Eine Aussetzung des beschwerdegegenstandlichen Widerspruchsverfah-

rens war nicht veranlasst.

1. Im Beschwerdeverfahren  vor  dem Bundespatentgericht  sind
nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Vorschriften der 88 140 ff ZPO grundsatzlich
anwendbar (vgl. hierzu Knoll in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., 8 82
Rn. 57 ff). Nach § 148 ZPO kann die Aussetzung des Verfahrens angeordnet wer-
den, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Beste-
hen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhaltnisses abhangt, das den Gegenstand
eines anderen anhangigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehérde

festzustellen ist. Die Entscheidung tber die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE009304360/format/xsl/part/S?oi=5gzzWzA7KY&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR005330950BJNE017002301/format/xsl/part/S?oi=5gzzWzA7KY&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR005330950BJNE017803311/format/xsl/part/S?oi=5gzzWzA7KY&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfillt sind, im Ermessen des Ge-
richts (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 18).

Eine Aussetzung des Verfahrens kann danach auch veranlasst sein, wenn in einem
Kollisionsverfahren der Widerspruch aus einer Unionsmarke eingelegt worden ist
und diese Unionswiderspruchsmarke mit einem Loschungsverfahren vor dem
EUIPO angegriffen  wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.01.2019,
27 W (pat) 98/16 — Schuh mit x-formiger Gestaltung).

2. Im vorliegenden Streitfall kommt es — da der Senat die Marken im beschwer-
degegenstandlichen Umfang flir verwechslungsfahig halt — zwar auf die Bestands-
fahigkeit der Widerspruchmarke UM 013 517 611 entscheidend an, denn im Fall
ihrer Loschung wirde sie der angegriffenen Marke nicht mehr entgegenstehen, wie
der Markeninhaber zutreffend ausfihrt.

a) In Bezug auf das vom Markeninhaber mit Antrag vom 17. Februar 2022 beim
DPMA eingeleitete Loschungsverfahren zur Erklarung der Nichtigkeit der Wider-
spruchsmarke wegen alterer Rechte besteht schon keine Vorgreiflichkeit im Sinne
von 8§ 148 ZPO, die nach pflichtgemaliem Ermessen des Gerichts eine Aussetzung
des Verfahrens rechtfertigen kénnte. Denn mit dem Verfahren vor dem DPMA nach

88 51, 53 MarkenG kdnnen Unionsmarken nicht angegriffen werden.

b) Der Beschwerdeftihrer hat zwar nunmehr mit Schriftsatz vom 6. Marz 2022
auf die Einreichung seines Antrags auf Nichtigerklarung der Widerspruchsmarke
aus relativen Grinden nach Art. 60 UMV beim EUIPO hingewiesen. Trotz Vorgreif-
lichkeit eines solchen Verfahrens ist eine Aussetzung gleichwohl nicht veranlasst,
weil die gegen eine Aussetzung sprechenden Umstande das Interesse des Marken-

inhabers auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens Uberwiegen.

Dies zum einen deshalb, weil sowohl die Erfolgsaussichten - anders als der Be-

schwerdefiihrer meint - als auch der Zeitpunkt einer rechtskraftigen Entscheidung


https://www.juris.de/r3/document/MPRE232030964/format/xsl/part/K?oi=5gzzWzA7KY&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE232030964/format/xsl/part/K?oi=5gzzWzA7KY&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR005330950BJNE017803311/format/xsl/part/S?oi=nk5TK9YMDq&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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eines solchen Verfahrens nicht vorhersehbar sind. Zum anderen spricht fir die
Nichtaussetzung des Beschwerdeverfahrens, dass die Loschung der Eintragung
der angegriffenen Marke durch eine Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 Mar-
kenG, die grundsatzlich als Korrektiv der sachlich beschrankten Prifung im Wider-
spruchsverfahren zur Verfigung steht, rickgéangig gemacht werden konnte, was
auch fur den Fall eines Widerspruchs aus einer Unionsmarke gegen eine nationale

Eintragung gilt (vgl. Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 44 Rn. 6).

Ein Zuwarten auf eine rechtskraftige Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren gegen
die Widerspruchsmarke ist daher nicht angezeigt.

C) Soweit der Beschwerdefuhrer auf eine Entscheidung des 28. Senats (AZ:
28 W (pat) 35/16) verweist, gibt dies keinen Anlass fur eine andere Beurteilung.
Denn dort war das Verfahren wegen Erklarung der Nichtigkeit der Widerspruchs-
marke bereits beim Gericht der Europaischen Union anhangig und es bestand an-
gesichts der Ausfuhrungen in der Entscheidung der Beschwerdekammer des
EUIPO eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafur, dass die Nichtigerklarung Be-
stand haben wirde. Zudem handelte es sich um ein Nichtigkeitsverfahren wegen
absoluter Schutzhindernisse, so dass die Moglichkeit der Eintragungsbewilligungs-
klage nach § 44 MarkenG nicht zur Verfigung stand. Der dortige Sachverhalt un-
terscheidet sich wesentlich von dem hiesigen Streitfall und ist damit nicht vergleich-
bar.

Der Aussetzungsantrag des Markeninhabers war daher zurtickzuweisen.

B) Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich mit Wirkung vom 14. Ja-
nuar 2019 die Vorschriften des Markengesetzes geandert. Eine fir die Beurteilung
des Streitfalls maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die An-
meldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Ja-

nuar 2019 eingereicht worden ist, ist fir den gegen diese Eintragung erhobenen
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Widerspruch gemaf 8§ 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 gelten-
den Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin 8 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum

14. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden ,MarkenG*) anzuwenden.

C) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der ldentitat oder
der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke in der Weise auszu-
gehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/HABM; GRUR
2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 — INJEKT/INJEX;
GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club;
WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn.
19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Unter Berlcksichtigung vorstehender Grundsatze ist eine Verwechslungsgefahr

zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

1. Da Benutzungsfragen vom Markeninhaber nicht aufgeworfen wurden, ist fur
die Beurteilung der Identitat oder Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren

und Dienstleistungen die Registerlage maf3geblich.

a) Nicht verfahrensgegenstandlich sind die durch den Widerspruch angegriffe-
nen Dienstleistungen der Klasse 35 ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf

Autozubehor”, weil nur der Markeninhaber Beschwerde eingelegt hat.
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b) Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grund-
satzlich anzunehmen, wenn diese unter Berlicksichtigung aller erheblichen Fakto-
ren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit,
ihrer regelmaRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmafligen Vertriebs- oder Er-
bringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergéan-
zende Produkte oder Leistungen oder anderer fur die Frage der Verwechslungsge-
fahr wesentlichen Griinde so enge Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteilig-
ten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus demselben oder
ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65
— Les Editions Albert René Sarl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 20186,
157 Rn. 21 — BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 — ZOOM/ZOOM; GRUR 2014,
488 Rn. 12 — DESPERADOS/DESPERADO). Angesichts der fehlenden Kdrperlich-
keit von Dienstleistungen sind fiir die Beurteilung ihrer Ahnlichkeit in erster Linie Art
und Zweck, also der Nutzen fur den Empfanger der Dienstleistungen sowie die Vor-
stellung des Verkehrs malR3geblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen
Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 -
OXFORD/Oxford Club). Bei Einzelhandelsdienstleistungen, die auf nicht substitu-
ierbare Waren bezogen sind, kann eine Ahnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr
wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Uberschneidungen in den jeweili-
gen Einzelhandelssortimenten, also bezogen auf solche Waren, die ,unter einem
Dach”“ angeboten werden, davon ausgeht, dass die jeweiligen Einzelhandelsdienst-
leistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden (vgl.
BGH GRUR 2016, 382 - BioGourmet).

Von einer absoluten Waren- und Dienstleistungsunéhnlichkeit kann nur dann aus-
gegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstell-
ter) Identitat der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausge-
schlossen ist (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 — ZOOM/ZOOM; GRUR 2012, 1145 Rn. 34
— Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).
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C) Ausgehend von den vorgenannten Grundsatzen stehen sich im beschwerde-
gegenstandlichen Umfang teilweise identische und teilweise mindestens mittelgra-

dig ahnliche Waren und Dienstleistungen gegentber.

(1) Die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 3 ,Cremereiniger, ausgenom-
men fur medizinische Zwecke; Einwegtlicher getrankt mit Reinigungspraparaten zur
Anwendung im Gesicht; Feuchte Kosmetiktlicher; Feuchtreinigungsticher fur hygi-
enische Zwecke sowie fur die Kdrper- und Schonheitspflege; Handreinigungspra-
parate; Hygienepraparate als Korperpflegemittel; Impréagnierte Reinigungsticher fur
den personlichen Gebrauch [nicht fir medizinische Zwecke]; Korperpflegemittel;
Korperreinigungs- und Korperpflegepraparate; Kosmetische Haarpflegeprodukte;
Kosmetische Hautpflegeprodukte; Kosmetische Praparate fir die Korperpflege; Lo-
tionen fur die Gesichts- und Korperpflege; Mit Hautreiniger getrankte Tucher; Reini-
ger fur die Hande; Reinigungscremes; Reinigungsflissigkeiten; Reinigungsgele;
Reinigungslotionen; Reinigungsmilch fur die Hautpflege; Reinigungsmilch fur die
Korper- und Schonheitspflege; Reinigungsmittel; Reinigungsotle; Reinigungs-
schaum; Toilettemittel [Korperpflege]; Saunacle; atherische Ole; Massagedle” wer-
den von den Widerspruchswaren aus dieser Klasse — namlich von den weiten Wa-
renbegriffen ,Parfiimeriewaren; Atherische Ole; Kosmetika“ - umfasst und sind da-

her identisch. Dagegen erinnert im Ubrigen selbst der Beschwerdefiihrer nichts.

(2) Die weiteren Waren der Klasse 3 ,Fensterreiniger; Fensterreiniger [Poliermittel];
Haushaltreinigungsmittel; Reiniger fir Haushaltszwecke; Spruhreiniger fur Haus-
haltszwecke; Toilettenreiniger” sind — wovon die Markenstelle zutreffend ausgegan-
gen ist — identisch oder zumindest hochgradig &hnlich zu den Widerspruchswaren
.Seifen”. Denn unter den Warenbegriff ,Seifen kdnnen, weil er nicht auf kosmeti-
sche Zwecke spezifiziert ist, auch ,Fensterseifen®, ,WC-Seifen* oder ,Kern-, Gall-
oder Schmierseifen” fallen, bei denen es sich um Reinigungsmittel u. a. fir den
Haushalt handelt (vgl. Anlage 1 der mit dem gerichtlichen Hinweis Gbermittelten Re-

chercheunterlagen).
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(3) Die Dienstleistungen der Klasse 35 ,Geschéftsfihrung von Einzelhandelsge-
schéaften; Geschaftsfihrung von GrofRhandels- und Einzelhandelsgeschéften® zei-
gen hinsichtlich Art und Zweck der Dienstleistungen deutliche Uberschneidungen
zu den Widerspruchsdienstleistungen ,Geschéftsfihrung in Bezug auf Kunden-
treue-, Pramien- oder Verkaufsférderungsprogrammen®, so dass unter Anwendung
der oben genannten Kriterien ohne weiteres eine hohe Dienstleistungsahnlichkeit

gegeben ist.

(4) Die weiteren beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der Klasse 35 ,Ein-
zelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidung; Einzelhandelsdienstleistun-
gen in Bezug auf Bekleidungsstticke und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf diatetische Erzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistun-
gen in Bezug auf Einrichtungsgegenstande; Einzelhandelsdienstleistungen in Be-
zug auf Einweg-Papiererzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Feinkostwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gerate fur Hygiene-
zwecke fir Menschen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geréte fur Hy-
gienezwecke fur Tiere; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gerate fur
Schonheitszwecke fur Menschen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Le-
bensmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente; Einzelhan-
delsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungserganzungsmittel; Einzelhandelsdienst-
leistungen in Bezug auf Nahrungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf Reinigungsartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reini-
gungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schmuckwaren; Einzel-
handelsdienstleistungen in Bezug auf Sportartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf Sportwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tierpflegemit-
tel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Toiletteartikel; Einzelhandels- oder
GroBhandelsdienstleistungen fiir pharmazeutische Artikel, Hygienepraparate sowie
medizinische Artikel; Grol3handelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsartikel,
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GroRRhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Online-Einzelhandels-
dienstleistungen bezilglich Kosmetika und Schonheitsprodukte” sind (mindestens)
mittelgradig ahnlich zu den Handelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke. Denn
diese gehandelten Waren gehéren zum Ublichen Sortiment eines Drogeriemarktes,

worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat.

(5) Soweit der Beschwerdefuhrer, namlich hinsichtlich der ,Einzelhandelsdienstleis-
tungen in Bezug auf Mittel fur veterinarmedizinische Zwecke; Einzelhandels- oder
GroRRhandelsdienstleistungen fir veterinarmedizinische Artikel; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Ausrlistung zum Garen von Nahrungsmitteln; Einzel-
handelsdienstleistungen in Bezug auf Ausriistung zum Kihlen; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Gerate zur physikalischen Therapie; Einzelhandels-
dienstleistungen in Bezug Heizgerate* in seiner Beschwerdebegriindung eine Ahn-
lichkeit in Zweifel zieht, kann dem in Anbetracht der Rechercheergebnisse des Se-
nats nicht gefolgt werden. Denn beziglich der Handelsdienstleistungen im Bereich
der veterindrmedizinischen Mittel bzw. Artikel ist festzustellen, dass Drogeriemérkte
vielfach Tierpflegemittel anbieten (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Bei den
.Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausristung zum Garen von Nahrungs-
mitteln“ kann es sich um Folienbeutel flirs Garen handeln, die in Drogerien erhaltlich
sind (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis). Bei den ,Einzelhandelsdienstleistun-
gen in Bezug auf Ausriistung zum Kuhlen* kann es sich um Eiswtrfelbeutel, Kihl-
taschen oder Gefrierpads (vgl. Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis), bei den ,Ein-
zelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gerate zur physikalischen Therapie“ kann
es sich um (kleine) Infrarotlampen (vgl. Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis) und bei
den ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug Heizgerate® kann es sich schliel3lich
um Heizkissen oder beheizbare Einlegesohlen handeln (vgl. Anlage 6 zum gericht-
lichen Hinweis). Ob neben Selbstbrauner-Produkten kleinere Apparate wie z. B. HO-
hensonnen, Gesichtsbrauner bzw. Gesichtssolarien zum ublichen Sortiment eines
Drogeriemarkes gehoéren, kann dahingestellt bleiben, denn die Dienstleistungen

~Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Braunungsapparate“ sind jedenfalls
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identisch zu den konkret aufgefiihrten Widerspruchsdienstleistungen ,Einzelhan-
delsverkauf, einschlie3lich Online-Verkauf, in Bezug auf ... kosmetische Gerate“,
weil ein Braunungsapparat unter den Begriff ,kosmetisches Gerat* subsumiert wer-

den kann.

2. Die Widerspruchsmarke 6' verfugt von Haus aus uber durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzumfang (vgl. BGH GRUR
2013, 833, 838, Rn. 55 — Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeich-
nungskraft). Ausreichende Anhaltspunkte fir eine Schwachung oder Steigerung der

Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar.

3. Die hier relevanten Vergleichswaren aus der Klasse 3 sowie die Einzelhan-
delsdienstleistungen der Klasse 35 richten sich an den Endverbraucher. Die Grol3-
handelsdienstleistungen und Geschéftsfiilhrungsdienstleistungen richten sich dage-
gen an den Fachhandel bzw. unternehmerische Kreise, so dass insoweit von einer

etwas erhohten Aufmerksamkeit auszugehen ist.

4. Den bei dieser Ausgangslage - identische oder jedenfalls durchschnittlich
ahnliche Vergleichswaren bzw. —dienstleistungen, durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest teilweise erhdhte Aufmerksam-
keit des angesprochenen Publikums - erforderlichen Markenabstand hélt die ange-

griffene Marke zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Denn die Vergleichsmarken und sind in klanglicher Hin-
sichtidentisch, so dass eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr nicht ver-

neint werden kann.

Die Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit

im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
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Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken kdnnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 — Ace-
ites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 —
BioGourmet). Dabei genugt fur die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmafig be-
reits die Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR
2007, 700 Rn. 35 — HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017,
1104 Rn. 27 — Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

a) Eine Markené&hnlichkeit im Bedeutungsgehalt ist zu verneinen. Denn die Kol-

lisionsmarken verfigen Uber keinen konkreten Sinngehalt.

b) Auch in schriftbildlicher Hinsicht liegt keine hinreichende Ahnlichkeit vor; die
Marken zeigen zwar jeweils die Buchstaben ,kk“. Diese sind aber vollig anders ge-
staltet. So ist insbesondere bei der alteren Marke der zweite Buchstabe spiegelver-

kehrt wiedergegeben. Die bildlichen Unterschiede sind sehr deutlich.

C) In klanglicher Hinsicht ist jedoch zu berticksichtigen, dass die Zeichen jeweils

von ihren Buchstabenkombinationen ,kk“ gepragt werden.

Eine Ahnlichkeit im Klang scheidet zwar dann aus, wenn die Zeichen nicht benannt
werden, wie dies etwa bei (reinen) Bildzeichen regelmélRig der Fall ist (vgl. BGH
GRUR 2006, 60 Rn. 24 - coccodrillo). Im Streitfall stehen sich jedoch zwei Wort-
/Bildmarken gegentuber. Wenngleich das Unionsmarkenrecht formal die Kategorie
~Wort-/Bildmarke“ nicht kennt, so ist im Unionsmarkenregister bei den Angaben zur
Marke die Buchstabenkombination ,KK* aufgefuhrt. Zudem kommt es entschei-
dungserheblich auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise an.
Diese werden den Marken einen Buchstabencharakter beimessen und jeweils von
einer Wort-/Bildkombination - namlich der grafischen Ausgestaltung der Buchstaben
kk* — ausgehen. Auch das altere Zeichen weist im Ubrigen aus sich heraus einen

Buchstabencharakter auf. Denn die Buchstabenfolge ,kk“ der Widerspruchsmarke
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wird trotz oder sogar wegen der ohne weiteres erkennbaren spiegelverkehrten An-

ordnung des zweiten Buchstabens als solche wahrgenommen.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist re-
gelmafig von dem in stéandiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz aus-
zugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er, wie im vorliegenden Fall, kennzeich-
nungskraftig ist - den Gesamteindruck pragt, weil er die einfachste Mdéglichkeit bie-
tet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP). Zu-
dem ist fiir den phonetischen Zeichenvergleich maf3geblich, wie die Marken von den
angesprochenen Verkehrskreisen miundlich wiedergegeben werden, wenn sie diese
in ihrer registrierten Form vor sich haben. Sind verschiedene Aussprache- oder Be-
nennungsmaoglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese
beim klanglichen Zeichenvergleich zu bericksichtigen (Hacker in Strobele/Ha-
cker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 291, 297, 298).

Bei beiden Marken ist danach mit einer identischen Wiedergabe im Sinne von ,ka-
ka“ zu rechnen. Ob die Widerspruchsmarke gegebenenfalls auch mit ,ka-ha-ka“ be-
nannt wird, kann dahinstehen, denn jedenfalls ist die Benennung mit ,ka-ka* wahr-

scheinlich und naheliegend.

Fir die Auffassung des Beschwerdefihrers, der Verkehr werde die Widerspruchs-

marke mit ,kiko“ mundlich wiedergeben, gibt es in Bezug auf die allein

mal3gebliche Registerlage keinerlei Anhaltspunkte.

Anders als der Beschwerdefuhrer meint, kdnnen die Erwagungen aus der BGH-
Entscheidung Bogner B/Barbie B (BGH GRUR 2021, 930 Rn. 47) zu grafisch aus-
gestalteten Einzelbuchstaben nicht herangezogen werden. Denn fir die hier rele-
vante Branche kann — anders als in der oben genannten BGH-Entscheidung - keine


https://www.juris.de/r3/document/KORE302872014/format/xsl/part/K?oi=nk5TK9YMDq&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE302872014/format/xsl/part/L/anchor/rd_39?oi=nk5TK9YMDq&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Gewohnheit des Verkehrs festgestellt werden, aus zwei Buchstaben gebildete Mar-
ken nicht nur mit dem Lautwert der Buchstabenfolge, sondern mit weiteren spezifi-
zierenden Zusatzen zu benennen. Entsprechende Anhaltspunkte vermochte der

Beschwerdefiuihrer jedenfalls nicht aufzufihren.

d) SchlieBlich wird die klangliche Ubereinstimmung der Marken auch nicht
durch die Abweichungen im Bild neutralisiert. Denn diese von der europaischen
Rechtsprechung entwickelte Neutralisierungstheorie kommt nach der Rechtspre-
chung des BGH nur ausnahmsweise zur Anwendung (vgl. BGH GRUR 2011, 824 —
Kappa). Danach kann von einer sog. Neutralisierung nur dann ausgegangen wer-
den, wenn die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen regelméaRig
nur auf Sicht gekauft bzw. in Anspruch genommen werden. Im Streitfall kann hier-
von aber nicht ausgegangen werden. Denn beim Kauf bzw. der Inanspruchnahme
der hier relevanten Waren und Dienstleistungen gehen durchaus mindliche Nach-
fragen, Empfehlungen und Gespréache unter (Fach)Verbrauchern voraus, bei denen
es — wie auch bei der akustischen Werbung — zu klanglichen Verwechslungen kom-

men kann (vgl. hierzu Hacker in Strobele/Hacker/ Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 276).

Bei Gesamtwirdigung aller fur die Verwechslungsgefahr maf3geblichen Faktoren ist
von einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht auszugehen. Die Marken-
stelle hat daher zu Recht im beschwerdegegenstandlichen Umfang die Loschung
der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Beschwerde des Markeninhabers musste nach alledem erfolglos bleiben.

D) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus

Billigkeitsgrinden gemal 8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.
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E) Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden wer-
den, denn weder war eine solche von den Verfahrensbeteiligten beantragt worden
noch war sie aus Griinden der Sachdienlichkeit veranlasst, 8 69 Nr. 1 und Nr. 3 Mar-
kenG. Auch die (Nicht)Aussetzungsentscheidung konnte ohne mindliche Verhand-
lung ergehen, zumal ohnehin nichts gegen eine entsprechende Anwendung des
§ 248 Abs. 2 ZPO spricht (Knoll in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 82 Rn. 62).

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 statt-

haft, wenn geruligt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaiiig besetzt war,

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

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-
schriften 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 Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene
Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich

einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt
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