BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 61/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 302 54 622

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

am 14. Juni 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 302 54 622

Wings

eingetragen fur die Waren der Klasse 33:

~Spirituosen (ausgenommen Biere)"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der international registrierten Wortmarke
IR 758 477

GIVES YOU WINGS



eingetragen unter anderem fir die Waren der Klasse 33:

,Boissons alcooliques, a l'exception des bieres; boissons énergé-

tiques alcoolisées”,

auf die der Widerspruch allein gestutzt wird.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen, der letzte - am 17. Februar 2005 - ergangen im Erinnerungs-
verfahren, den Widerspruch fur unbegrindet gehalten und ihn wie auch die dar-
aufhin eingelegte Erinnerung zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt,
zwischen den in den beiderseitigen Warenverzeichnissen aufgefiihrten Waren be-
stehe zwar eine bis zur Identitat reichende Ahnlichkeit, weswegen strenge Anfor-
derungen an den Markenabstand zu stellen seien. Dieser sei jedoch eingehalten,
daher bestehe bei Berlcksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden préage der gemein-
same Bestandteil ,wings" die Widerspruchsmarke nach ihrem Gesamteindruck
nicht und kdnne daher nicht selbstandig eine Kollisionslage begriinden. Die Wi-
derspruchsmarke ,GIVES YOU WINGS* (= verleiht dir Flugel) stelle vielmehr ohne
Weiteres erkennbar einen Slogan dar, der nur in der Gesamtheit seiner Wortbe-
standteile verstandlich sei und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch
nicht auf den Bestandteil ,wings” verkirzt werde. Auch unter dem Gesichtspunkt
des gedanklichen Inverbindungbringens komme eine Verwechslungsgefahr nicht

in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der
Auffassung, der aufgrund der hohen Ahnlichkeit bzw. Teilidentitat der beiderseiti-
gen Warenanmeldungen erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten
und eine Verwechslungsgefahr gegeben. Die Markenstelle habe zu Unrecht eine

Pragung der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil ,wings* verneint. ,Wings*



sei vielmehr der einzig unterscheidungskréaftige Bestandteil in der Widerspruchs-
marke, weil die Ubrigen Bestandteile ,GIVES YOU...“ als rein beschreibend fur die
in Anspruch genommenen Waren anzusehen seien. Hinzu komme, dass die
Verbraucher dem Erwerb der fraglichen Waren nur eine geringe Aufmerksamkeit
entgegenbrachten und daher leicht der Gefahr der Verwechslung unterliegen

kdnnten.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die angegriffene
Marke zu l6schen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt die Ausfiihrungen der Markenstelle als zutreffend und wiederholt ihre
bereits vor der Markenstelle gedaulRerte Auffassung, dass eine Verwechslungsge-
fahr nicht gegeben sei.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Ver-
fahrensbevollméachtigten gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug ge-

nommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. 88 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zutreffend verneint.



Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu léschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit dlterem Zeit-
rang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschliellich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Fir die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu be-
urteilenden Marken, der Warennahe und der Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596
- Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 — Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514
- MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsatzen ist eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Selbst
unter Zugrundelegung einer bis zur ldentitat reichenden Warenahnlichkeit und ei-
ner durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genugt der
Abstand der Vergleichsmarken auch bei Anlegung strenger Maf3stébe zueinander,
um eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschliel3en. Die Marken
weisen nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck weder im Klang, noch im (Schrift-)
Bild oder im Bedeutungs- oder Sinngehalt eine hinreichende Ahnlichkeit auf. Bei
der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeu-
tungs- (Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf die Gesamt-
heit der einander gegentberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167,
169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596
- Ferrari-Pferd). Jedoch kann einem einzelnen Zeichenbestandteil im Gesamtein-
druck unter Umstanden eine besondere, das gesamte Zeichen pragende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Ubereinstimmung von Zeichen in

dem jeweils pragenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden



Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein. Dies setzt voraus, dass die anderen Be-
standteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten
(BGH, a. a. O. — Ferrari-Pferd). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfullt.
Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die Widerspruchsmarke
nicht durch den Bestandteil ,wings“ gepragt. Wie die Markenstelle vollig zutreffend
ausgefuhrt hat, erkennt der angesprochene Verkehr in der Widerspruchsmarke
eine Wortverbindung in Form eines Slogans (,Verleiht Dir Flugel”), der ohne Sinn-
entstellung weder auf den einen noch einen anderen Wortbestandteil verkirzt
werden kann. Vielmehr kommt jedem Wort das gleiche Gewicht zu. Gerade bei
kurzen Slogans wie hier besteht fir den Verkehr keine Veranlassung, ihn auf ein
einziges, noch kirzeres Schlagwort verkirzen. Daher kann nicht angenommen
werden, dass die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil ,wings” in einer
Weise gepragt wird, dass ihre weiteren, zudem am Beginn des Wortkombination
stehenden und gleichgewichtig ausgestalteten Bestandteile ,GIVES YOU..." fUr
den Verkehr zurlcktreten und von ihm vernachlassigt werden konnten. Stehen
sich danach die volle Wortfolge ,GIVES YOU WINGS" der Widerspruchsmarke
und das Wort ,Wings" der angegriffenen Marke gegenuber, kann von einer hinrei-

chenden Verwechslungsgefahr nicht ausgegangen werden.

Fur eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs.
MarkenG wegen des Vorliegens eines Serienzeichens ist weder etwas vorgetra-

gen noch sonst ersichtlich.



Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs.1 S.2

MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

gez.
Unterschriften



