BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 43 722

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der fir die Waren und Dienstleistungen

"Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wéasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtséfte; Sirupe und
andere Préaparate fur die Zubereitung von Getranken; alkoholische
Getranke (ausgenommen Bier), insbesondere Spirituosen, ein-
schlie3lich Branntweine, Obstbranntweine, Barwurzbranntweine
sowie sonstige unter Verwendung von Barwurz hergestellte Spiri-
tuosen, Frucht- und Beerenweine, Kréuter- und Fruchtlikore,
Schnépse, Weinbrande; alkoholische Essenzen und Extrakte; al-
koholhaltige Fruchtextrakte; destillierte Getréanke; Dienstleistungen
des Einzel- und GrofRhandels mit allen vorstehend genannten Wa-
ren, insbesondere mit alkoholischen und nichtalkoholischen Ge-
tranken; Werbung, Verteilung von Warenproben zu Werbe-
zwecken; Marketing; Zusammenstellung aller vorstehend ge-

nannten Waren (ausgenommen deren Transport) fur Dritte, um



den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleich-
tern; Zusammenstellung aller vorstehend genannten Waren fur
Dritte fur Prasentations- und Verkaufszwecke; Zusammenstellung
von Verzeichnissen aller vorstehend genannten Waren, Bereit-
stellung von Informationen bzgl. aller vorstehend genannten Wa-
ren, Bereitstellung von Informationen bzgl. aller vorstehend ge-
nannten Waren durch Werbung in Zeitschriften, Broschiren und
Zeitungen; Aufstellung und Vorfihrung von Waren; Beratung in
Fragen der Geschéftsfihrung sowie Geschéftsfihrung fur Dritte in
Laden; Dienstleistungen eines Einzelh&ndlers als Franchisegeber,
namlich Vermittlung von organisatorischem und wirtschaftlichem
Know-how; Dienstleistungen einer Brennerei, insbesondere destil-
lieren von Alkohol; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportli-
che und kulturelle Aktivitdten; Organisation und Durchfiihrung von
kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Durchfihrung
von Ausstellungen fur kulturelle und Unterrichtszwecke; Betrieb
eines Handwerksmuseums; Betrieb eines Schnapsmuseums; Be-
trieb einer Schaubrennerei; Bewirtung, Verpflegung und Beher-

bergung von Gasten"

eingetragenen Bildmarke 306 43 722




ist aus der fur die Waren und Dienstleistungen

"Alkoholische Getranke (ausgenommen Bier); alkoholische Es-
senzen, alkoholische Extrakte; alkoholische Fruchtgetranke; Ape-
ritifs; Arrak; Birnenmost; Branntwein; Cocktails; Curacao; destil-
lierte Getranke; alkoholhaltige Fruchtextrakte; Genever; Geiste,
namlich alkoholische Getranke; Honigwein; Kirschwasser; Likore;
Schnaps; Spirituosen; Weine; Tresterwein; Whisky; Organisation
und Durchfiihrung von Veranstaltungen kultureller Art; Offentlich-
keitsarbeit; Marketing; Unternehmensberatung; Informationen tber
Fruchtbearbeitung fir wirtschaftliche und Werbezwecke; Dienst-
leistungen eines Destillateurs fir Dritte; Druckarbeiten; Filmbear-
beitung; Fotosatzarbeiten; Keltern von Frichten; Mahlen von Ge-
treide und Frichten; Raffinieren; Walzen; Erziehung und Unter-
richt; Ausbildung und Weiterbildung; Verkostertraining; Vermietung
von Bichern und Zeitschriften; Rundfunk- und Fernsehunterhal-
tung; Filmproduktion; Filmvermietung; Filmvorfihrungen; Veran-
staltung von Messen und Ausstellungen fir kulturelle und Unter-
richtszwecke; Organisation und Durchfihrung von Seminaren,
Lehrgangen,  Vortragsveranstaltungen, Lehrveranstaltungen,
Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Herausgabe von
Texten (ausgenommen Werbetexte); Veroffentlichung und Her-
ausgabe von Buchern, Zeitungen und Zeitschriften; Information

Uber Fruchtbearbeitung fur kulturelle oder Unterrichtszwecke"



eingetragenen Bildmarke 304 11 078

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch  mit  zwei  Beschlissen vom  14. November 2008 und
28. Oktober 2011, letzterer im Erinnerungsverfahren, zuriickgewiesen, weil zwi-
schen den Kollisionszeichen nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe, 88 43
Abs. 2,42 Abs. 2 Nr. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG. Zur Begriindung hat sie
ausgefuhrt, dass zwar teilweise Warenidentitat bzw. eine hochgradige Warenahn-
lichkeit bestehe und deshalb hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stel-
len seien, die jungere Marke von der Widerspruchsmarke jedoch einen ausrei-
chenden Abstand einhalte, so dass die Gefahr von Verwechslungen nicht gege-
ben sei. Mangels anderer Anhaltspunkte kdnne von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Die Bejahung der
Ahnlichkeit zweier Bildmarken komme entweder unter der Voraussetzung in Be-
tracht, dass hinreichende Gemeinsamkeiten in der konkreten bildlichen Aus-
gestaltung bestehen oder dass ein den Marken innewohnender identischer Sinn-
gehalt dazu fihrt, dass die Marken im Verkehr gleich benannt werden (Str6-
bele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, 8 9 Rdnr. 220). In beiden Richtungen be-
stiinden keine hinreichenden, eine Verwechslungsgefahr begriindenden Ahnlich-

keiten im Sinne des § 9 MarkenG. Fur die kollisionsrechtliche Wirkung sei auch



bei Bildmarken der jeweilige Gesamteindruck der Marken malf3geblich (BGH,
GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd). Dieser Gesamteindruck differiere aufgrund
der unibersehbaren stilistischen und gegenstandlichen Unterschiede zwischen
den Zeichen so pragnant, dass der Verkehr keine Probleme haben werde, die bei-
den Marken sicher voneinander abzugrenzen. Eine begriffliche Verwechslungs-
gefahr etwa aufgrund einer tUbereinstimmenden Benennung der beiden Marken sei
zu verneinen. Die bloRe Mdoglichkeit, dass in zwei bildlich verschiedenen Abbil-
dungen dasselbe Motiv erkannt werde und die Marken danach benannt werden
konnten, reicht fur eine markenrechtlich relevante begriffliche Ahnlichkeit nicht
aus. Insbesondere je allgemeiner der gemeinsame Sinngehalt gefasst werden
misse, um die Gleichheit des Motivs zu begriinden, umso weniger konne eine
begriffliche Ahnlichkeit angenommen werden. Das von der Widersprechenden so
benannte Motiv "nostalgisch anmutender Destillationsapparat” kbnne ebenso we-
nig wie "nostalgisch anmutender Ofen mit nostalgisch anmutendem Fass" auf dem
hier betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor eine Verwechslungsgefahr der
graphisch deutlich unterschiedlichen Marken begriinden. Eine andere Beurteilung
konnte nur geboten sein, wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um ein im Ver-
kehr weitgehend bekanntes Bildzeichen handeln wirde (BGH, a. a. O. - Ferrari-
Pferd), wofur vorliegend keine Anhaltspunkte vorlagen zumal das Motiv "Destilla-
tionsapparat” auf dem hier betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor schwach

sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Widersprechende mit seiner Be-
schwerde. Er meint, dass eine Verwechselungsgefahr bestehe, da die hochgradig
ahnlichen Zeichen fur Artikel des laufenden Verbrauchs stiinden, deren Marken
flichtig wahrgenommen wurden; auf den Schriftsatz vom 14. Marz 2012 wird er-

ganzend verwiesen. Der Widersprechende beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. November 2008 und 26. Oktober 2011 aufzuheben und die



Ldschung der Marke 306 43 722 wegen des Widerspruchs aus der
Marke 304 11 078 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er halt die Unterschiede zwischen den beiderseitigen Marken fir ausreichend, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschlieRen; auf den Schriftsatz vom
16. Mai 2012 wird Bezug genommen.

Insgesamt wird wegen der Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.

Die gemall 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuldssige Beschwerde der Widerspre-
chenden ist unbegriindet, weil zwischen den Kollisionsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Fur die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von
dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwi-
schen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
zu beurteilenden Marken, der Warennahe und der Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen durch einen hoheren 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, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514
- MEY/Ella May). Der Schutz der alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu be-
schranken, in denen die Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens



durch einen Dritten die Funktionen der alteren Marke, insbesondere ihre Haupt-
funktion zur Gewabhrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ge-
genuber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen kéonnte (EuGH
GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155
[Rz.59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz.21] - Adam
Opel/Autec).

Die Frage der Ahnlichkeit reiner Bildmarken ist nach den allgemeinen Grundsét-
zen zu beurteilen, wobei es auch hier besonders auf den Gesamteindruck an-
kommt. Die Annahme einer Ahnlichkeit kommt in zwei Richtungen in Betracht, es
kobnnen Gemeinsamkeiten in der konkreten bildlichen Ausgestaltung zu Ver-
wechslungen oder ein identischer Sinngehalt zu gleicher Benennung fiihren. Bei
dem bildlichen Vergleich ist davon auszugehen, dass Darstellungen, die sich eng
an ein tatsachlich existierendes und im Verkehr gelaufiges Motiv anlehnen, um so
leichter auseinanderzuhalten sind, je weniger verfremdende Phantasie sie aufwei-
sen. Zuriickhaltung geboten ist bei der Annahme einer Ahnlichkeit von Bildmar-
ken, die darauf beruht, dass die Vergleichsdarstellungen wegen eines uberein-
stimmenden Begriffsgehalts mit dem gleichen Begriff benannt werden. Die stren-
gen Anforderungen, die an die begriffliche Ahnlichkeit von Wortmarken gestellt
werden, gelten verstarkt bei Bildmarken. Insoweit reicht die blo3e Mdglichkeit,
dass in zwei bildlich verschiedenen Abbildungen unter Umstanden dasselbe Motiv
erkannt wird und die Marken danach benannt werden kdnnen, noch nicht fur eine
markenrechtlich relevante Ahnlichkeit aus. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass Bild-
marken um so weniger als begrifflich &hnlich angesehen werden, je allgemeiner
ein gemeinsamer Sinngehalt gefasst werden musste, um die Gleichheit des Motivs

zu begrunden.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass aus schutzunfdhigen Elementen keine
Rechte hergeleitet werden durfen, reicht die Gemeinsamkeit eines die Waren und
Dienstleistungen beschreibenden Motivs fuir die Annahme einer Ahnlichkeit nicht

aus; vielmehr ist der Schutz insoweit auf die jeweilige besondere Bildwirkung be-



schréankt. Entsprechendes gilt fur Motive, die zwar ohne erkennbaren Sachbezug
zu den Waren und Dienstleistungen stehen, gleichwohl aber wegen allgemeinen
Gebrauchs als abgegriffen und verbraucht angesehen werden mussen. Auch in-
soweit besteht Schutz nur fur die besondere Art der Darstellung, wobei selbst ge-
ringfiigige Abweichungen ausreichen kdnnen, wenn der Verkehr durch einen viel-
faltigen Gebrauch von Abbildungen des fraglichen Motivs genétigt und gewohnt
ist, besonders auf Unterschiede zu achten. Kennzeichnungsschwache Motive
vermogen auch dann die Ahnlichkeit von Marken nicht zu begriinden, wenn sie ein
Ubereinstimmendes visuelles Gesamtbild bewirken (Strobele/Hacker, 10. Aufl., 8 9
Rn. 266 ff.).

Die sich gegenuberstehenden Kollisionsmarken genieBen Schutz fur teilweise
identische und auch hochgradig ahnliche Waren.

Die Markenstelle ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ausgegangen, obwohl der Abbildung eines Destillationsapparates
fur einen Grofteil der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine
beschreibende Aussage zu entnehmen ist. Es ist weiter davon auszugehen, dass
sich die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Lebensmittel des taglichen
Bedarfs an den allgemeinen, durchschnittlich informierten und angemessen auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher, im Fall der Kernprodukte
“‘Edelbrande” an den aufmerksameren Endverbraucher sowie den Lebensmittel-
fachhandel und die Gastronomie richten. Diese Verkehrskreise bringen den Waren
und Dienstleistungen, die Gegenstand des Widerspruchs sind, eine grundsatzlich

durchschnittliche bis gehobene Aufmerksamkeit entgegen.

Angesichts dessen ist bei Unterstellung einer normalen Kennzeichnungskraft ein
gewisser Zeichenabstand erforderlich, den die angemeldete Marke zur Uberzeu-

gung des Senats einhélt.

In seiner Widerspruchsbegriindung vom 27. Juli 2007 beschreibt der Widerspre-
chende seine Marke als ein sich in der Darstellung des Prinzips der Destillation



-10 -

erschopfendes, hochkomplexes Bild mit einer hohen Anzahl von Eigentimlichkei-
ten. Das ist zutreffend und fuhrt entgegen der Ansicht des Widersprechenden
dazu, deutliche Unterschiede zum Anmeldezeichen darzustellen. Denn unter Be-
ricksichtigung der o. g. rechtlichen Anforderungen (Hacker a. a. O.) reicht gerade
die Gemeinsamkeit des beschreibenden Motivs (hier fraglos: Destillationsapparat
fur Brande) fir die Annahme einer Ahnlichkeit nicht aus. Der Schutz ist beschrankt
auf die besondere Gesamtwirkung des Bildes. Hier treten die Unterschiede der
vorliegenden Zeichen hervor, wie die Markenstelle in dem Beschluss vom

14. November 2008 zutreffend herausgearbeitet hat:

,Die angegriffene Bildmarke besteht aus der schwarz-weilRen stilisierten
Darstellung eines Destillationsapparates mit den von links nach rechts an-
geordneten Elementen Ofen, Kihlfass und Auffangbehélter, wobei die
Heizstelle, der aus Backsteinen hergestellte Ofen, im Vergleich zu den ub-
rigen Teilen als Uberdimensional groR erscheint. Die Widerspruchsmarke
hingegen ist die feinzeichnerische, weitgehend naturgetreue Darstellung ei-
ner Destillationsvorrichtung, bei der die Heizstelle (Ofen), das Kuhlfass und
der Auffangbehalter von rechts nach links angeordnet sind und das sich in
der Mitte befindende Fass uUberdimensional groR erscheint. Insbesondere
die Unterschiede in der zeichnerischen Widergabe, einerseits die grob stili-
sierte Darstellung des Inhabers der angegriffenen Marke mit dem gré3en-
malfiig hervorgehobenen Ofen an der linken Markenseite, und andererseits
die feinzeichnerische Darstellung des Widersprechenden, bei der durch die
mittige Anordnung des, die weiteren Markenelemente gréRenmalig tberra-
genden Kihlfasses mit der sichtbaren Kuhlschlange, bewirken bei beiden
kollidierenden Marken ein jeweils grundsatzlich abweichendes Erschei-
nungsbild, welches die entscheidungsrelevanten Verkehrskreise auch dem-

entsprechend erkennen.”
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Dem ist unter weiterer Bezugnahme auf die zutreffenden Ausfiihrungen des An-
melders in seinem Schriftsatz vom 16. Mai 2012 Seite 8 (Bl. 38 d. A.) nichts hinzu-

zufligen.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr etwa aufgrund einer Ubereinstimmenden
Benennung der beiden Marken ist ebenfalls zu verneinen. Die bloRe Mdoglichkeit,
dass in zwei bildlich verschiedenen Abbildungen dasselbe Motiv erkannt wird und
die Marken danach benannt werden kdnnten, reicht fur eine markenrechtlich rele-
vante begriffliche Ahnlichkeit nicht aus. Das von der Widersprechenden so be-
nannte Motiv "nostalgisch anmutender Destillationsapparat” vermag, wie die Mar-
kenstelle zutreffend darlegt, ebenso wenig wie "nostalgisch anmutender Ofen mit
nostalgisch anmutendem Fass" auf dem hier betroffenen Waren- und Dienstleis-
tungssektor eine Verwechslungsgefahr der graphisch deutlich unterschiedlichen
Marken zu begriinden. Zudem begegnet es Bedenken, dass der Verkehr die Mar-

ken Uberhaupt in der Wahrnehmung mit "Destillationsapparat” benennen wirde.
Da auch fur eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichen-
den tatséchlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte die Be-
schwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfah-

rensbeteiligten (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) haben weder die Sach- und Rechts-

lage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Bb



