28 W (pat) 188/02 Verkindet am
15. Oktober 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 310 27 833

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewie-

sen.

Grinde

Gegen die am 13. Juni 2001 fur eine Vielzahl von Waren der Klassen 29 und 31,
darunter "Geschlachtetes Geflligel und Gefliigelteile sowie daraus hergestellte Ge-
fligelspezialitaten”, eingetragene Wortmarke

chicken tender

ist Widerspruch erhoben aus der prioritatsélteren Wortmarke 399 45 532

TENDERS

die seit dem 22. Dezember 1999 fur "Mariniertes, gekochtes, tiefgefrorenes, kon-
serviertes Gefligel und entsprechende Geflugelteile” eingetragen ist.



Die Markenstelle fiur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit der Begrindung
zurickgewiesen, die sich gegenuberstehenden Marken seien zwar teilweise zur
Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich nahestehender Waren bestimmt, so
dass ein eher strenger Malistab an den Markenabstand anzulegen sei. Dieser
werde aber von den Marken in ihrer Gesamtheit ohne weiteres eingehalten. Eine
Verwechslungsgefahr komme allenfalls dann in Betracht, wenn aus der angegrif-
fenen Marke der Wortbestandteil "tender" herausgegriffen und der schutzbegeh-
renden Marke gegenubergestellt wirde, was sich allerdings aus Rechtsgriinden
verbiete, da dieser Bestandteil hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten
Waren als glatt beschreibender Sachhinweis im Sinne von ,zart, weich* &uf3erst
kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar schutzunféahig sei und deshalb beide
Marken nicht allein prage. Unter diesem Blickwinkel verbiete sich auch die Annah-
me einer gedanklichen Verwechslungsgefahr, da es an einem geeigneten gemein-

samen Markenstamm fehle.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vor allem
die nach ihrer Auffassung unrichtige Beurteilung der Marken&hnlichkeit rigt. Un-
streitig stimmten die Marken im Bestandteil "tender"” tGberein, der keinesfalls kenn-
zeichnungsschwach sei, was sich aus der Registrierung der Widerspruchsmarke
- nach Ausrdumung einer Beanstandung der Markenstelle - in Deutschland und in
England ergebe. Das gelte in gleichem Male fir die angegriffene Marke, wobei
die Reihenfolge der Worter keine Rolle spiele, weil das erste (,chicken®) glatt be-
schreibend sei und sich der Verkehr dann an dem anderen Bestandteil (,tender*)

orientiere.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegrif-

fene Marke I6schen zu lassen.



Demgegeniber beantragt die Markeninhaberin,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle zurecht die Markenahnlichkeit nach
dem Gesamteindruck der einander gegentiberstehenden Bezeichnungen verneint.
Der Bestandteil "tender" kdnne als reine Sach- bzw. Bestimmungsangabe nicht
isoliert kollisionsbegriindend herangezogen werden, zumal die Widerspruchsmar-
ke wohl nur aufgrund des letzten Buchstabens ,s" eingetragen worden sei, aber
keinesfalls die behauptete normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, wahrend
die in Alleinstellung beschreibenden Worter der angegriffenen Marke aufgrund

ihrer uniiblichen Reihenfolge gleichwertig seien.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begrindet. Auch nach
Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Wider-

spruchsmarke keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Priifung der Verwechslungsgefahr ist von der Ahnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Zeichen durch einen héheren Grad der Ahn-

lichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Was die beiderseitigen Waren betrifft, muss, da Benutzungsfragen nicht aufgewor-
fen sind, nach der Registerlage - allerdings nur teilweise - von sich gegentiberste-
henden identischen bzw. hochgradig ahnlichen Waren ausgegangen werden, so
dass an den von der jingeren Marke zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr
einzuhaltenden Abstand deutliche Anforderungen zu stellen sind, zumal es sich

bei den Waren um Artikel des taglichen Bedarfs handelt, die vom Verkehr erfah-



rungsgeman mit einer gewissen Fluchtigkeit gerade gegentber den Kennzeich-
nungen erworben werden. Der danach erforderliche Abstand wird von der ange-
griffenen Marke jedoch gewabhrt.

In ihrer Gesamtheit muss die Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden Marken
wegen ihrer deutlich unterschiedlichen Lange im registerrechtlichen Sinne als eher
gering bewertet werden. Das wird im tbrigen auch von beiden Beteiligten nicht in
Frage gestellt. Eine die Gefahr von Verwechslungen begriindende Markenahn-
lichkeit kann deshalb, wie auch die Widersprechende einraumt, allenfalls dann in
Betracht kommen, wenn man der jungeren Marke den Wortbestandteil "tender"
der Widerspruchsmarke gegenuberstellt. Das verbietet sich indes bereits aus

Rechtsgrinden.

Grundsatzlich ist bei der Beurteilung der Ahnlichkeit und zeichenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr von Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen. Denn der
Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelésten Elementes ist dem
Markenrecht fremd, so dass es rechtsfehlerhaft ware, ohne weiteres eine Kollision
lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elemen-
tes feststellen zu wollen, selbst wenn dieses in der jungeren Marke identisch vor-
handen ist. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Gesamt-
eindruck nach" ausnahmsweise bei Vergleichszeichen, die nur in einem Bestand-
teil Ubereinstimmen, dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines kombi-
nierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, sondern von ei-
nem Element allein gepréagt wird, wobei eine blof3e Mitpragung nicht ausreicht
(BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Fehlt dem Wortteil hingegen
die Kennzeichnungskraft, so verbietet es sich aus Rechtsgriinden, ihn bei der Be-
urteilung der Marken&hnlichkeit und Verwechslungsgefahr heranzuziehen, da aus
schutzunfahigen Bestandteilen keine Rechte hergeleitet werden kdnnen.

Ob vor diesem Hintergrund bereits der Schutzumfang der Widerspruchsmarke

stark einzuschranken ist, weil das Markenwort in Bezug auf die vorliegend bean-



spruchten Waren lediglich einen Sachhinweis betreffend die Eigenschaft der Ware
gibt (,Filetsticke*, abgeleitet von ,tenderloins®), kann allerdings zun&chst dahinge-
stellt bleiben, da auf Seiten der jingeren Marke ohnehin nur auf "chicken tender"
als Ganzes abgestellt werden kann. Eine Verkirzung der jungeren Marke auf den
Begriff "tender” ist nicht moglich, da keinerlei Veranlassung besteht, hierin ein fur
den Gesamteindruck ausschlie3lich maf3gebliches und préagendes Element zu
sehen und dahinter den verbleibenden Zeichenteil zurticktreten zu lassen. Denn
wie die Markenstelle zurecht ausgefuhrt hat, handelt es sich bei diesem Wort in
Bezug auf die beanspruchten Waren um einen glatt beschreibenden Sachhinweis,
der allenfalls in der hier gewdahlten Wortkombination einem Markenschutz
zuganglich ist, wobei der Senat bereits in der mundlichen Verhandlung darauf
hingewiesen hat, dass die Wortfolge der angegriffenen Marke auf auslandischen
Internetseiten als rein beschreibender Hinweis auf ,Huhnchen(filet)-stlicke"
verwendet wird, was ihre Schutzunfahigkeit nahelegt. Das gleiche gilt, wie oben
ausgefuhrt, im Gegenzug auch fir die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
den von ihr geschiitzten Waren. Unabhangig davon liegt die Ubereinstimmung hier
schon deshalb im rein beschreibenden Bereich, weil das englische Wort ,tender”
im Zusammenhang mit Fleischwaren unstreitig auch ,zart, weich® bedeutet,
welches als glatt beschreibende Angabe auch fur deutsche Verkehrskreise
freizuhalten ist, auch wenn es vielleicht nur einem geringeren Teil des Verkehrs
mit Englischkenntnissen gelaufig ist. Derartige Ubereinstimmungen konnen aber
bereits aus Rechtsgrinden nicht zu einer Verwechslungsgefahr fiihren. Vor
diesem Hintergrund kommt dann den Unterschieden der Vergleichszeichen
besondere Bedeutung zu, die vorliegend darin liegen, dass die angegriffene Marke
einen weiteren Wortbestandteil enthalt, der in Kkeiner Richtung mit der
angegriffenen Marke kollidieren kann. Dass dieser in Alleinstellung ebenfalls
schutzunfahig ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil die Marke jedenfalls
als Ganzes Schutz geniel3t.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit mangels Vorliegen einer

relevanten Markenahnlichkeit aus.



Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Zeichen miteinander gedanklich in Ver-
bindung gebracht werden (8 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG). Ohnehin fallt hier-
unter nicht jede wie immer geartete gedankliche Assoziation (BGH GRUR 1996,
200 - Innovadiclophlont -; EuGH Mitt 1997, 395 - Sabel/Puma). Die Rechtspre-
chung greift vielmehr vorrangig auf die Grundsatze der zum Warenzeichengesetz
entwickelten mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie zur Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne zurlick (Althammer/Strébele; MarkenG, 7. Aufl, 8 9 Rdn 463 ff).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn der Verkehr in
Kenntnis beider Marken deren Unterschiede erkennt, jedoch aufgrund gemeinsa-
mer Stammbestandteile oder sonstiger Ubereinstimmungen einem Irrtum Gber die
betriebliche Herkunft bzw. Ursprungsidentitat der mit den Marken gekennzeichne-
ten Waren unterliegen kann (vgl EuGH - Sabel/Puma, aaO; BGH GRUR 1996,
200 - Innovadiclophlont; 1998, 932 - MEISTERBRAND -). Von einer irrtimlichen
Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschaftsbetrieb der Inhaberin der
Widerspruchsmarke aufgrund des Bestandteils "tender” kann hier nicht ausgegan-
gen werden, weil dieser Bestandteil fur sich allein keine Hinweiswirkung auf die
Widersprechende hat, da er wie ausgefuhrt von Haus aus eher kennzeichnungs-
schwach ist und im beschreibenden Bereich der in Anspruch genommenen Waren
liegt. Es ist daher nicht als Stammzeichen geeignet.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden

keinen Erfolg haben.



Anlass fiur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bestand indes nicht
(8 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel Schwarz-Angele Paetzold
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