27 W (pat) 116/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 32 862

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa
und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Wortmarke 306 32 862 (Anmeldetag 22. Mai 2006, eingetragen am
8. November 2006, verdffentlicht am 8. Dezember 2006)

Weilands Wellfood

eingetragen fur die Dienstleistungen

35: Betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in
Geschaftsangelegenheiten, Marketing sowie Organisation
von Ausstellungen und Messen fur wirtschaftliche und Wer-

bezwecke;

41: Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Gesundheitsclubs (Fit-
ness), Party-Planung (Unterhaltung), Veranstaltung von Un-

terhaltungsshows;



43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gasten, Catering, Verpflegung von Gasten in Restaurants
und Snackbars; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Ca-
fés, Cafeterias

hat die Beschwerdefuhrerin aus ihrer Wortmarke 300 85 760 (Anmeldetag
22. November 2000, eingetragen am 19. Juli 2001)

WellFood

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen fur folgende Wa-

ren und Dienstleistungen

9: Datentrager, insbesondere Magnetaufzeichnungstrager,
CDs, CD-ROMs, DVDs, Magnetkarten, Smartcards; Daten-
verarbeitungsgerate und Computer; Gerate zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Da-
ten; Magnet- und Videobander, belichtete Filme; Computer-

software; Verkaufsautomaten;

16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten, insbesondere Abziehbilder, Aufkleber,
Stickers, Behélter fur Papier- und Schreibwaren, Beutel, Pa-
piertaschen, Papierblocke, Notizbl6cke, Briefpapier;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Bucher, Zeitungen und
Zeitschriften Gber Erndhrung, Lebensmittel und -zubereitung,
Prospekte, Broschiren, Photographien, Postkarten; Schreib-
waren, insbesondere Bleistifte, Kugelschreiber, Fullfeder-
halter; Kunstlerbedarfsartikel; Buroartikel (ausgenommen
Mobel), insbesondere Drucktiicher, Hullen, Schreibmappen,

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate),



25:

32:

35:

Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16
enthalten, Drucklettern, Eintrittskarten, Fahnen und Wimpel
aus Papier, Fahrkarten, Kalender, Karten, Kataloge,

Spielkarten;

Bekleidungsstiicke, insbesondere Schirzen, Arbeitskittel,
T-Shirts, Hosen, Girtel, Handschuhe, Hemden, Blusen, Kap-
pen, Hute und Mutzen, Krawatten, Overalls, Regenmantel,

Schals, Stirnbander, Pullover, Sweater;

Mineralwasser und kohlenséurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke, insbesondere alkoholfreie Cocktails,
Fruchtgetranke und Fruchtsafte sowie Fruchtschorlen, Sirupe

und andere Praparate fir die Zubereitung von Getranken;

Werbung, insbesondere im Funk, Fernsehen und Internet,
Marketing, Offentlichkeitsarbeit, Verkaufsforderung, Verfas-
sen von Werbetexten, Vermietung von Werbematerial, Ver-
teilung von Werbematerial, insbesondere Broschiren, Poster
und Rezepte; Markt- und Meinungsforschung; alle vorge-
nannten Dienstleistungen, insbesondere im Urlaubsreise-
und Freizeitbereich; Geschaftswesen, insbesondere Bera-
tung bei der Organisation und Fuhrung von Unternehmen;
Buchfihrung, Beratung, namlich in betriebswirtschaftlicher
und organisatorischer Hinsicht und Koordination, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, des Einkaufs,
Vertriebs und der Vermarktung von Verkehrs-, Restaurant-,
Hotel- und Pensionsdienstleistungen; Autovermietungen so-
wie Dienstleistungen eines Sport- und Fitnessstudios; Per-
sonalanwerbung, Beratung, namlich in betriebswirtschaftli-

cher und organisatorischer Hinsicht und Koordination auf



38:

39:

41:

dem Gebiet der Einrichtung, Sortimentsgestaltung, Dekora-
tion und Verkaufsabwicklung, insbesondere von Restaurants,
Reiseburos, Hotels, Fitnessstudios und Sportanlagen; Ver-
teilung von Waren zu Werbezwecken, Veranstaltungen zu
Werbezwecken, Vervielfaltigung von Dokumenten; Zusam-
menstellen, Sammeln, Systematisieren und Bereitstellung

von Daten in Computerdatenbanken,;

Telekommunikation; Ubermittlung von Angeboten und
Informationen mittels Computer und Mitteln elektronischer
Kommunikation (Telekommunikation, Computer, Internet und
Intranet), insbesondere im Freizeit- und Urlaubsreisebereich,
Herausgabe von Druckschriften, insbesondere von Zeit-
schriften, Katalogen und Zeitungen im Freizeit- und Urlaubs-
reisebereich; Onlineinformations-, Reservierungs- und Bu-
chungsdienste; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen

fur die Telekommunikation;

Transport und Lagerwesen, Beforderung von Passagieren,
Buchung von Reisen und Ausflugsfahrten, Veranstaltung von
Reisen und Ausflugsfahrten, Reservierungen fir Reisen,
Auskiinfte durch Reisebiros, alle vorgenannten Dienstleis-

tungen, insbesondere im Urlaubs- und Freizeitbereich,;

Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Durchfihrung von
kulturellen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Work-
shops und Vortrdge; Mitarbeiter- und Gasteschulungen,
Durchfiihrung von Kochkursen, Fernkurse, alle Dienstleis-
tungen, insbesondere im Bereich Sport und Erndhrung, Kur-
und Ernahrungsberatung, Film- und Videoproduktion, Film-

und Videovermietung, Film- und Videovorfihrungen; Kinst-



42:

lervermittlung; Kinderbetreuung; Musikdarbietungen; Veran-
staltung sportlicher Wettbewerbe und Festivals; Veranstal-
tung von Wettbewerben in Erziehung und Unterhaltung; Or-
ganisation 0©kotrophologischer, kultureller und sportlicher
Veranstaltungen; Betrieb von Sportanlagen, insbesondere
Trainingsclubs und Fitnessstudios; Betrieb und Vermietung
von Computereinrichtungen; Vermietung und Verteilung von
Zeitungen und Zeitschriften, Verdéffentlichung von Blchern,
Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckereierzeugnis-
sen sowie von elektronischen Medien; Volksbelustigungen;
Veranstaltung von Messen und Ausstellungen fur kulturelle

und Unterrichtszwecke;

Beherbergung und Verpflegung von Gasten; Betrieb von Ho-
tels und Restaurants, insbesondere Spezialitatenrestaurants,
Veranstaltung von Buffets und Cocktailabenden, Betrieb von
Sport- und Spielanlagen; Betrieb von Fitnessstudios, insbe-
sondere solche mit integriertem Restaurant, Zimmerreservie-
rungen und Hotelreservierungen, insbesondere in Urlaubs-
hotels, Vermittlung sowie Vermietung von Ferienhausern,
Ferienwohnungen und Appartements, Veranstaltung von
Messen und Ausstellungen zu wirtschaftlichen oder zu Wer-
bezwecken; Produktion von Videob&ndern; Erstellung, In-
stallation, Betrieb, Aktualisierung und Wartung von Compu-
terdatenbanken und Computersoftware, insbesondere von
Software zur Organisation, Reservierung und Vermittlung
von Verkehrsdienstleistungen und Urlaubsreisen sowie flr
die Werbung fir Urlaubsreisen in Funk und Fernsehen sowie
elektronischen Medien; Erstellung von Programmen fir die
Datenverarbeitung und -kommunikation, telefonische Bera-

tung und Beratung mittels Intranet und Internet fur die Bedie-



nung, Pflege und Nutzung von Computerdatenbanken und
Computersoftware, Vermietung von Computersoftware und

Computern.

Mit Beschluss vom 14. Mai 2010 hat die Markenstelle fur Klasse 41 den Wider-
spruch mit der Begriindung zuriickgewiesen, es bestehe selbst bei Warenidentitét

und trotz durchschnittlicher Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr.

Die Wortmarken ,Weilands Wellfood" und ,WellFood" unterschieden sich namlich
durch die Wortlange auffallig voneinander. Folglich seien Verwechslungen in

klanglicher Hinsicht sowie im Schriftbild ausgeschlossen.

Es bestehe auch keine Veranlassung, einen Bestandteil des angegriffenen Zei-
chens wegzulassen oder zu vernachlassigen. Es sei nicht davon auszugehen,
dass der Verbraucher hier ,Weilands* weglassen und einfach nicht beachten
wirde, zumal es sich bei ,Wellfood* um ein kennzeichnungsschwaches Element
handle. Schlie3lich weise ,Wellfood“ auf wohltuende Nahrungsmittel bzw. Well-

ness-Lebensmittel hin.

Die jingere Marke sei auch nicht wie eine Weiterentwicklung der alteren Marke
gebildet. Der Eigenname ,Weiland“ diene innerhalb der Marke ,Weilands Well-
food" der Zuordnung und Spezifizierung des kennzeichnungsschwachen Be-

standteils ,Wellfood” zu einem bestimmten Unternehmen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie fihrt aus, ent-

gegen der Auffassung der Markenstelle bestehe eine Verwechselungsgefahr.

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens seien identisch, zumindest je-

doch ahnlich mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.



Des Weiteren sei von gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
auszugehen. Um die umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke zu bele-
gen, verweist die Widersprechende auf diverse Lizenzvertrage. Der Beschluss im
Loschungsverfahren (Register Nr. 30085760 - S 13/19 Losch) zeige, dass ,Well-
Food" eine sprachregelwidrige Wortbildung sei; eine Bedeutung im Sinn von ,gu-
tes Essen” erschliel3e sich dem inl&ndischen Durchschnittsverbraucher nicht un-

mittelbar.

AulRerdem trete die Herstellerangabe in einem Gesamtzeichen, das aus einer
Kombination von Firmen- und Produktkennzeichen bestehe, in den Hintergrund,
weil das Publikum die Waren oder Dienstleistungen meist nicht nach dem Namen
des Herstellers unterscheide, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen

produkt- bzw. dienstleistungsbezogenen Zeichenbestandteile richte.

Fur die Frage einer pragenden Bedeutung sei entscheidend, ob der Firmenname
in der Kombinationsmarke als solcher zumindest erkennbar sei. Die Genitivform
des Firmennamens ,Weilands" lege eine Kombination eines Firmennamens und
eines weiteren Markenbestandteils nahe. Ein solcher unternehmensbezogener Zu-
satz sei im Bereich der Gaststatten- und Handelseinrichtungen branchenublich.
Des Weiteren sei ein solcher unternehmensbezogener Zusatz grundséatzlich un-
geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit einer alteren Marke, der ein solcher Zu-

satz fehle, zu beseitigen.

Im Ubrigen bestehe auch deshalb Verwechslungsgefahr, weil die altere Wider-
spruchsmarke in die jingere Marke Gbernommen worden sei (vgl. EUGH GRUR
2005, 1042, 1044 - Thomson Life).

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das angegriffene

Zeichen vollstandig zu l6schen.



Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

Zurickweisung der Beschwerde.

Sie tragt dazu vor, die Widerspruchsmarke verfige allenfalls Gber durchschnittli-
che Kennzeichnungskraft, denn fur die Annahme gesteigerter Kennzeichnungs-
kraft reiche der blo3e Verweis auf die Gewahrung von Lizenzen nicht aus. Des
Weiteren werde die Marke ,WellFood" derzeit nahezu ausschlief3lich beschreibend
verwendet, was auch ein Artikel aus dem Magazin ,Der Spiegel* vom
18. Oktober 2010 belege.

Die Marken stimmten in dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil ,Wellfood*
Uberein und unterschieden sich aufgrund des kennzeichnungsstarken Elements

Weilands" ausreichend.

1) Da die Beteiligten keine mindliche Verhandlung beantragt haben und diese
nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mindliche Verhand-
lung entschieden werden. Das Bundespatentgericht entscheidet Uber Beschwer-
den in Markensachen grundsatzlich im schriftlichen Verfahren (8 69 MarkenG) und
ohne zeitliche Bindung. Das Gebot des rechtlichen Gehérs gebietet es lediglich,
den Verfahrensbeteiligten die Moglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sach-
verhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfra-
gen darzulegen sowie Antrage zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom
Juni 2010 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2) Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil eine Gefahr
von Verwechslungen im Sinn von 8 114 Abs. 3, 842 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG nicht besteht.
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Zwischen den fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maf3geblichen Fakto-
ren, Ahnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw.
Dienstleistungen sowie Kennzeichnungskraft der &lteren Marke besteht eine
Wechselwirkung. So kann etwa ein hoherer Grad an Ahnlichkeit der Waren bzw.
Dienstleistungen oder eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke einen
geringeren Grad an Ahnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 -IL PATRO-
NE/PORTONE).

a) Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen wurden, ist von allen Waren
und Dienstleistungen auszugehen, fur die die zu vergleichenden Marken eingetra-
gen sind.

Wie schon die Markenstelle festgestellt hat, besteht in Bezug auf die Dienstleis-
tungen des angegriffenen Zeichens ,betriebswirtschaftliche Beratung, Organisa-
tionsberatung in Geschéaftsangelegenheiten, Dienstleistungen zur Beherbergung
und Verpflegung von Gasten; Betrieb eines Restaurants” Identitat mit den Dienst-

leistungen der Widerspruchsmarke.

Die Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens ,Marketing sowie Organisation
von Ausstellungen und Messen flr wirtschaftliche Werbezwecke; Betrieb von Ge-
sundheitsclub (Fitness); Party-Planung (Unterhaltung), Veranstaltung von Unter-
haltungsshows* sind zumindest hochgradig &hnlich mit den Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke ,Marketing, Veranstaltung zu Werbezwecken, Durchfiihrung
von kulturellen Veranstaltungen; Musikdarbietungen; Organisation kultureller Ver-
anstaltungen; Betrieb von Fitnessstudios; Veranstaltung von Messen und Aus-
stellungen fur kulturelle und Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Cocktailaben-

den®. Gleichermal3en sind die Dienstleistungen ,Catering, Betrieb von Cafes,
Cafeterias” des jungeren Zeichens hochgradig ahnlich mit den Dienstleistungen
zur Beherbergung und Verpflegung von Géasten und zum Betrieb eines Restau-

rants.
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b) Die Widerspruchsmarke hat wegen ihres Anklangs an der Gesundheit
dienende Erndhrung nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft und damit auch
nur einen Schutzumfang, der sich auf den ldentitdtsbereich beschrankt. Die
englischen Begriffe ,well* und ,food“ sind den deutschen Verbrauchern bekannt
und verstandlich. Dazu tragen auch bekannte Zusammensetzungen, wie
~Wellnessbereich”, ,Wellnesshotel*, ,Wellnessurlaub® bzw. ,Fastfood®, bei. Dies
gilt fur alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da sie sich mit gesunder
Erndhrung befassen kodnnen, besonders stark fir die Dienstleistungen der
Klasse 43.

Der Nachweis mehrerer Lizenzvergaben gibt noch keinen Aufschluss tber den
Umfang der Nutzung und bewirkt damit keine Steigerung der Kennzeichnungs-
kraft.

Die Eintragung als Marke bestatigt lediglich das dafur erforderliche Minimum an
Unterscheidungskraft, rechtfertigt aber nicht die Anerkennung einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft. Das gilt auch fur den die Eintragungsfahigkeit der Wi-
derspruchsmarke bestatigenden Beschluss in der Léschungssache, aus dem ent-
gegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft, sondern nur auf ein Mindestmald an Kennzeichnungskraft

geschlossen werden kann.

c) Damit ist angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentitat ein mindestens
durchschnittlicher Abstand der Marken erforderlich, um die Gefahr von Verwechs-

lungen zu vermeiden.

Bei der Ahnlichkeit von Marken kommt es grundsatzlich auf den jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem
Erfahrungssatz, dass das Publikum Marken regelmé&Rig in der Form aufnimmt, in
der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,

den Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht.
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Vorliegend sind vor allem Endverbraucher als mal3gebliche Kreise zu beriicksich-
tigen, wobei auf einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-

standigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

aa) ,Weilands Wellfood“ und ,Wellfood" unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit
aufgrund der unterschiedlichen Lange der Marken klanglich und schriftbildlich

deutlich voneinander.

bb) Das beiden Marken gemeinsame ,Wellfood“ ist im angegriffenen Zeichen

nicht pragend.

Dazu musste ,Weilands" so in den Hintergrund treten, dass es fir den Verbrau-
cher an Bedeutung verliert und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragt.
Im angegriffenen Zeichen bilden die beiden Bestandteile ,Weilands* und ,Well-
food“ aber aufgrund des Genitivs eine Sinneinheit. Es wird dadurch zum Ausdruck
gebracht, dass es sich nicht um irgendein ,Wellfood“-Angebot handelt, sondern
um das von ,Weiland“. Somit tritt der Bestandteil ,Weiland“ nicht gegenliber dem

Bestandteil ,Wellfood" zurlick.

Gegen eine Pragung der angegriffenen Marke durch den gemeinsamen Bestand-
teil ,Weefood“ spricht insbesondere die aufgezeigte Kennzeichnungsschwéche
dieses Wortes, die dazu fihrt, dass die Widersprechende nur gegen identische
Marken mittels Widerspruch vorgehen kann. Auch soweit spatere Eintragungen
nur geringfigige Abweichungen von der Widerspruchsmarke aufweisen, befinden
sie sich damit nicht mehr in deren Schutzbereich. Etwas anderes kénnte allenfalls
gelten, wenn Zusatze ohne jede Unterscheidungskraft bzw. beschreibend sind
(prima Wellfood, Wellfood Joghurt) oder neben ,Wellfood” véllig untergehen. Das
ist bei ,Weiland’s” nicht der Fall, da ,Weiland“ ein unterscheidungskraftiger Name
ohne jeden beschreibenden Anklang ist. Die Worter ,Weilands" und ,Wellfood*
stehen im angegriffenen Zeichen gleichberechtigt nebeneinander und sind durch

die Genitivform sogar miteinander verbunden, so dass ,Weilands* nicht untergeht
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und ,Wellfood" keine herausragende (pragende oder selbstandig kennzeichnende)

Stellung einnimmt.

cc) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von
8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.
Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unter-
schiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der
Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtimlich) der Inhabe-
rin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder or-
ganisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn
einer gemeinsamen Verantwortung fur das Warenangebot, zu schlieRen (EuGH
GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Die Verbraucher verstehen ,Weilands Wellfood“ nicht so, dass ,Weiland" die zu-
satzliche Angabe zum Hersteller oder Anbieter von Produkten der Marke ,Well-
food” ist, da letzteres neben ,Weilands* nicht als Marke wirkt, sondern als Sach-
bezeichnung. ,Weilands Wellfood" ist also nicht vergleichbar mit ,Henkels Persil*,
sondern wirkt wie ,Weilands Joghurt“. Damit kommt es nicht dazu, dass die ange-
sprochenen Verbraucher annehmen werden, bei ,Weilands Wellfood" und ,Well-
food” handle es sich um Produkte eines Herstellers oder um Produkte von mitein-
ander in Beziehung stehenden Herstellern. Im direkten Vergleich der Marken,
werden sich die Verbraucher bei ,Wellfood” in Alleinstellung eher fragen, wer des-

sen Hersteller ist.
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3.  Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8§ 71 Abs. 1
MarkenG), da die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und
damit deren moglicher Einfluss im angegriffenen Zeichen diskussionswurdig wa-

ren.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Cl



