28 W (pat) 25/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 306 68 259

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Dezember 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die

Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Markeninhabers wird kostenpflichtig
zurickgewiesen.

2. Der Beschwerdefuihrer tragt die Kosten des Verfahrens
einschlie3lich der der Beschwerdegegnerin entstandenen
Kosten.

3. Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 50.000

festgesetzt.

Grinde

Die nachstehend wiedergegebene Wort-/Bildmarke 306 68 259

ist als Kennzeichnung fur die Ware ,Fisch* (Klasse 29) sowie fir die Dienst-
leistungen ,Unternehmensverwaltung” (Klasse 35) sowie ,Verpflegung von Gasten
in Selbstbedienungsrestaurants® (Klasse 43) am 31. Januar 2007 ins Marken-
register in den Farben hellrot und tiirkisblau eingetragen worden.



Die Inhaberin der im Jahr 1989 eingetragenen Wortmarke 1 142 428

“"Mc DONALDS"

die u. a. fur die Ware "Fisch" (Klasse 29) sowie die Dienstleistungen ,organisa-
torische und betriebswirtschaftliche Beratung Uber Eréffnung und Fihrung von
Restaurants” (Klasse 35) sowie ,Verpflegung von Gasten“ (Klasse 43) Schutz
geniel3t, hat gegen die Eintragung der jungeren Marke Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem
Widerspruch mit Beschlissen vom 6. Méarz 2008 und vom 11. November 2009
stattgegeben und die Léschung der jingeren Marke wegen des Widerspruchs
angeordnet. Zur Begrindung hat die Erinnerungspruferin ausgefihrt, unter Be-
ricksichtigung der erhéhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie
der teilweisen Identitait bzw. hochgradigen Ahnlichkeit der sich gegeniiber
stehenden Waren und Dienstleistungen sei festzustellen, dass die angegriffene
Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr einhalte. Es
bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht wirden und zwar in der Weise, dass der Verkehr den Unterschied
zwischen den Marken zwar sehe, wegen Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung
jedoch die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkte irrig dem
Inhaber der alteren Marke zuordne. Dies beruhe auf der hohen Signalwirkung der
Anfangssilbe ,Mc* zugunsten der Widerspruchsmarke im einschlagigen Waren-

und Dienstleistungsbereich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, der eine Ver-
wechslungsgefahr nicht fiir gegeben halt. Die Markenstelle habe die Ahnlichkeit
der beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 35 ebenso unzutreffend beurteilt
wie sie zu Unrecht von einem besonders strengen Mafdstab fir den Marken-
abstand ausgegangen sei und dabei eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke bertcksichtigt habe. Der Beschluss des Erstprifers kdnne



wegen eines Begrindungsmangels schon keinen Bestand haben, da er sich im
Wesentlichen auf eine angeblich vergleichbare Entscheidung des Bundes-
patentgerichts gestitzt habe. Die angegriffene Marke unterscheide sich vorliegend
vom zitierten friheren Verfahren allein schon dadurch, dass es sich um ein
besonders gestaltetes Markenlogo handele. Eine Verwechslungsgefahr aufgrund
gedanklicher Verbindung komme nicht in Betracht. Es werde bestritten, dass
grundsétzlich alle Marken mit dem Bestandteil ,Mc* zu einer Assoziation mit der
alteren Kennzeichnung fuhrten. Vielmehr ordne der Verkehr wegen des weiteren
Markenbestandteils ,Seafood” die jungere Marke gerade nicht der Wider-
sprechenden zu. Entscheidend sei, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund
gedanklicher Verbindung nur angenommen werden kdnne, wenn die Marken
einem identischen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich angehdrten. Dies sei aber

ZU verneinen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemal,
die angegriffenen Beschlisse aufzuheben und den Widerspruch

aus der Marke 1 142 428 zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

Sie hélt die Ausfihrungen der Markenstelle fur zutreffend. Es misse von Identitat
zwischen den Waren und Dienstleistungen der jingeren Marke und derjenigen der
Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Entscheidend sei, dass der beteiligte
Verkehr die Dienstleistungen demselben Unternehmen zuordnet, wenn er ihnen
unter identischer Kennzeichnung begegnet. Im Ergebnis fehle es an dem

erforderlichen deutlichen Zeichenabstand zu der alteren Marke.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf

den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Die Markenstelle hat vielmehr
zutreffend eine Verwechslungsgefahr im Sinne des 89 Abs. 1 Nr.2 MarkenG
zwischen den Vergleichszeichen angenommen und daher die Loéschung der

angegriffenen Marke zu Recht angeordnet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des konkreten Einzelfalls umfassend
vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den Beurteilungs-
faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Zeichen und der Ahnlichkeit der mit
ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren/Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken
oder durch eine erhdohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 729 - MIXI). Bei
dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die
Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die
unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind.
Verwechslungsgefahr ist danach zu bejahen, wenn die beteiligten Verkehrskreise
der Meinung sind, die von den Vergleichszeichen erfassten Waren oder
Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Dies ist vorliegend der Fall.

Was die beiderseitigen Waren bzw. Dienstleistungen angeht, werden allgemeine
Verbraucherkreise von der mit den Vergleichmarken identisch beanspruchten
Ware ,Fisch® angesprochen, wahrend als Abnehmer der jeweiligen Dienst-
leistungen in erster Linie Fachkreise aus dem Bereich Gastronomie und allge-
meiner Unternehmensfiihrung in Betracht kommen. Neben der in beiden Marken

identisch vorhandenen Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten* besitzt die



Dienstleistung ,Unternehmensverwaltung” in der jingeren Marke entgegen der
Ansicht des Markeninhabers so starke Beruhrungspunkte mit der ,organisa-
torischen und betriebswirtschaftlichen Beratung tber Er6ffnung und Fihrung von
Restaurants” der Widerspruchsmarke, dass die im Umgang mit Kennzeichnungen
sorgfaltigeren Fachkreise irrtimlich auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft
schlielBen werden. Der Oberbegriff ,Unternehmensverwaltung” umfasst dabei auch
die Fihrung von Restaurants und zwar sowohl in allgemein betriebswirt-
schaftlicher, organisatorischer wie auch in personeller Hinsicht und schlief3t
entsprechende Beratungsangebote fur Dritte mit ein. So ist es in der Gastronomie
durchaus ublich, dass die Erfahrungen aus dem Betrieb einer Gaststatte in
Beratungsdienstleistungen einflie3en, die gegenuber Dritten auf diesem Gebiet
(Stichwort: Konzeptgastronomie) erbracht werden. Wenn auch im Ergebnis daher
nicht von einer vollstandigen Identitat der beiderseitigen Dienstleistungen die
Rede sein kann, liegen bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, auf die aus
Sicht der beteiligten Fachkreise abzustellen ist, die Gemeinsamkeiten der
beiderseitigen Dienstleistungen so deutlich auf der Hand, dass von einer hoch-
gradigen Ahnlichkeit auszugehen ist (vgl. 33 W (pat) 226/02 - Integra,
veroffentlicht in PAVIS PROMA).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im vorliegenden Fall die
gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kollisionsférdernd zu
berticksichtigen. Ein infolge intensiver Benutzung erhdhter Schutzumfang der
alteren Marke ist den von der Inhaberin der Widerspruchsmarke im Verfahren im
Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen zu entnehmen und war
auch bereits Gegenstand von Feststellungen einschlagiger Entscheidungen des
Bundespatentgerichts. Insoweit nimmt der Senat lediglich beispielhaft auf seine
als Anlage Wi4 ins Verfahren eingefiihrte Entscheidung vom 7. Juli 2004 zum
Aktenzeichen 28 W (pat) 111/03 Bezug, wonach die Widersprechende unter der
alteren Marke im Jahr 2002 allein in Deutschland einen Nettoumsatz in H6he von
...Euro erzielt habe und in den so gekennzeichneten 1.200 Restaurants

durchschnittlich rund 2 Millionen Gaste pro Tag gezahlt habe. Nach den Fest-



stellungen des Senats hat sich der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke im
Eintragungszeitpunkt der jingeren Marke zumindest auf hohem Niveau gehalten.
Dementsprechend weist der von der Widersprechenden vorgelegte Jahresbericht
2007 einen Nettoumsatz von ...Euro im Inland aus. Daher kann davon
ausgegangen werden, dass im Bereich Selbstbedienungsgastronomie und ein-
schlagiger Produkte der alteren Kennzeichnung auch bezogen auf den Ent-

scheidungszeitpunkt eine erhdhte Kennzeichnungskraft zukommt.

Der von den Waren und Dienstleistungen angesprochene Verkehr bezieht die
gesteigerte Verkehrsgeltung infolge intensiver Benutzung jedoch nicht nur auf die
Widerspruchsmarke als Ganzes, sondern auch auf die Buchstabenfolge ,Mc”
allein, wie dies bereits den Feststellungen der Senatsentscheidung vom 7. Juli
2004 zu entnehmen ist, nach der eine Verkehrsbefragung im Auftrag der
Widersprechenden im November 1991 zum Ergebnis kam, dass zwei Drittel der
Bevolkerung die verkirzte Bezeichnung ,Mc" spontan sofort zu ,McDonald’s"
erganzen (vgl. hierzu auch: Entscheidung vom 24. 11. 2005, 25 W (pat) 13/04 -
Mc Wheel / Mc Drive). Dem Vorbringen der Widersprechenden zur erhohten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. der Bekanntheit der Buch-
stabenfolge ,Mc“ ist der Markeninhaber im Verfahren nicht entgegengetreten.
Soweit er lediglich pauschal geltend macht, seit der Verkehrsumfrage aus dem
Jahr 1991 seien zahlreiche andere Unternehmen mit dem Markenbestandteil ,Mc*
auf dem Markt tatig, liegt darin kein Bestreiten des gegnerischen Vortrags.
Entgegen der Ansicht des Markeninhabers tritt die angebliche sprachliche
Herkunft sowie urspriingliche Bedeutung der Buchstabenfolge ,Mc", sofern der
Verkehr sich diesbezuglich GUberhaupt Gedanken machen sollte, jedenfalls wegen
der Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit einschlagigen

Waren und Dienstleistungen in den Hintergrund.

An den von der jungeren Marke einzuhaltenden Abstand sind wegen der
Uberdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und ange-

sichts der engen Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit erh6hte Anforderungen zu



stellen. Im Ergebnis ist er als nicht mehr als ausreichend anzusehen, da
vorliegend jedenfalls die Gefahr einer assoziativen Verwechslungsgefahr nicht
ausgeschlossen werden kann. Vielmehr ist zu beflrchten, dass die einander
gegenuberstehenden Marken auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungs-
bereich infolge des Ubereinstimmenden Zeichenanfangs ,Mc“ gedanklich mit-
einander in Verbindung gebracht werden und die so gekennzeichneten Waren der
jungeren Marke irrig der Widersprechenden zugeordnet werden. Wegen der
hohen Signalwirkung des gemeinsamen Wortanfangs der Vergleichszeichen gilt
dies nicht nur fir Fachkreise, sondern auch fur den allgemeinen Verkehr. Soweit
der Markeninhaber die Ansicht vertritt, die einander gegentberstehenden Marken
kénnten nur bei einer identischen Waren- und Dienstleistungssituation gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden, fehlt es an jeglichen Anhaltspunkten
fur einen solchen Erfahrungssatz. Diese vorliegende Gefahr einer Herkunfts-
tauschung wird vielmehr noch dadurch geférdert, dass die Widersprechende tber
weitere Marken verfugt, die wie die jungere Marke mit dem Stammbestandteil "Mc"
und einer Sachangabe kombiniert sind (,McRIB", ,McCHICKEN", ,McPIZZA",
.McCafé"). Mit der Gattungsbezeichnung ,seafood” (zu deutsch ,Fisch/Meeres-
frichte) fugt sich die jungere Marke in die vorhandene Zeichenserie der
Widersprechenden ein. Soweit der Markeninhaber auf die besondere farbige
Gestaltung der jungeren Marke hinweist, kann dieser Umstand die Verwechs-
lungsgefahr nicht ausraumen, da die Grafik angesichs der stark erhdhten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht ausreicht, um zu verhindern,
dass der Verkehr die jungere Marke in ihrer konkreten Form falschlicherweise dem
Unternehmen der Widersprechenden zuordnet.

Die Gesamtabwagung der im Rahmen des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bertck-
sichtigenden und vorliegend relevanten Kriterien fuhrt im Ergebnis dazu, dass eine
Verwechslungsgefahr nicht auszuschlieRen und somit die vollstdndige Léschung

der angegriffenen Marke anzuordnen ist.

Die Beschwerde des Markeninhabers war daher zuriickzuweisen.



Es entspricht vorliegend der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des
Beschwerdeverfahrens nach §71 Abs1 Satz1l MarkenG aufzuerlegen. Eine
Ausnahme vom Regelfall, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder
Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst tragt, ist vorliegend angebracht, da der
Markeninhaber ungeachtet der (bereinstimmenden Entscheidungspraxis des
Bundespatentgerichts, die bereits Gegenstand des Verfahrens vor der Marken-
stelle war, sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes mit der Beschwerde trotz

offensichtlich fehlender Erfolgsaussicht durchzusetzen versucht hat.

Klante Schwarz Martens
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