BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 254/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 301 46 385

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. Méarz 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert
sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 301 46 385

WeiRR-Blau

fur die Waren

.Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-
Ersatzmittel; Mehle und Getreidepraparate; Brot, feine Backwaren
und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Back-
pulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Wlrzmittel); Gewdrze; Kihleis;
Mineralwasser und kohlensdurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Tabak;

Raucherartikel; Streichhoélzer”



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren

,Hefe-Weil3bier und alkoholreduziertes, alkoholarmes und

alkoholfreies Hefe-Weil3bier aus Stein a. d. Traun“

eingetragenen Marke 1 136 539

Die Markenstelle hat den Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat sie
ausgefuhrt, der Widerspruch kénne, sofern er sich gegen die mit der angegriffenen
Marke beanspruchten Waren der Klassen 30 und 34 richte, schon deshalb keinen
Erfolg haben, weil diese den Waren, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen
ist, nicht ahnlich seien. Soweit er sich gegen die Eintragung der angegriffenen
Marke fiir Waren der Klasse 32 wende, liege zwar die erforderliche Ahnlichkeit der
Waren vor. Dennoch bestehe zwischen den beiderseitigen Marken keine Ver-
wechslungsgefahr, weil diese nicht &hnlich seien. Auch wenn bei der Beurteilung
der klanglichen Ahnlichkeit die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke
aul3er Betracht bleibe, stiinden sich mit den Wortfolgen ,Wei3-Blau“ und ,Steiner
Weil3-Blaue" Bezeichnungen gegeniber, die hinreichend unterschiedlich seien.

Mit einer Wiedergabe der Widerspruchsmarke nur mit deren Bestandteil ,Weil3-



Blaue“ sei nicht zu rechnen. Dieser Bestandteil prage die Widerspruchsmarke
nicht, weil die Bezeichnungen ,Steiner” und ,Weil3-Blaue“ gleichwertig unter-
einander stinden. Aus diesem Grunde bestehe auch nicht die Gefahr, dass die
Marken gedanklich in Verbindung gebracht wirden. Fir die vom Markeninhaber
beantragte Kostenauferlegung bestehe keine Veranlassung, weil keine be-
sonderen, von der Norm abweichenden Umstéande vorlagen, die dies rechtfertigen

konnten.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der
Ansicht, wegen der hochgradigen Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren der
Klasse 32 bestehe jedenfalls insoweit Verwechslungsgefahr. In klanglicher
Hinsicht komme es bei kombinierten Wort-Bild-Marken malfgeblich auf die
Wortbestandteile an, weil diese die einfachste Benennungsmaoglichkeit darstellten.
Insoweit stiinden sich die Bezeichnungen ,Weil3-Blau® und ,Steiner Weil3-Blaue*
gegenuber. Der BGH habe in der Sache ,BIT/BUD“ (GRUR 2002, 167 ff)
festgestellt, dass es keinen Regelsatz gebe, wonach einer Herstellerangabe eine
mitpragende Bedeutung fir den Gesamteindruck einer Marke zukomme. Mal3-
geblich sei der Einzelfall, wobei es auch und insbesondere auf die besonderen
Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden
Warengebiet ankomme. Ebenso wie in dem Fall der Marke ,AMERICAN BUD"
handele es sich bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff ,Steiner”
um einen geografischen Begriff, der nur auf die Herkunft des Bieres hindeute, well
die Widersprechende ihren Sitz in dem Ort Stein a. d. Traun habe. Als geo-
grafische Herkunftsangabe sei ,Steiner® nicht kennzeichnungskréaftig und kénne
folglich auch fir den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke weder als pragend
noch als mitpragend angesehen werden. Die danach verbleibenden Wortfolgen
Weil-Blau* und ,Weil3-Blaue* seien klanglich und schriftbildlich hochgradig
ahnlich. Die Widersprechende beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzu-

heben und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs zu I6schen.



Der Markeninhaber hat keinen Antrag gestellt. Er verweist auf seine Ausfilhrungen

im Verfahren vor der Markenstelle.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegriindet. Zwischen den
beiderseitigen Marken besteht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat,
nicht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter
Bertcksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls zu beurteilen (EuUGH GRUR
1998, 387, 389 — Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923 — Canon). Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, ins-
besondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der damit ge-
kennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke. Ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken kann durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt. Eine ganz-
lich fehlende Ahnlichkeit der Waren kann allerdings nicht durch die anderen
Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr kompensiert werden (EuGH aaO
- Canon; BGH GRUR 2002, 340 - Fabergé).

Soweit sich der Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke fur
andere Waren als Getréanke richtet, kann er demnach, wie die Markenstelle zu-
treffend festgestellt hat, schon deshalb keinen Erfolg haben, weil diese Waren
unter Berlicksichtigung der maf3geblichen markenrechtlichen Kriterien (EuGH aaO
— Canon, Rdn 22 — 29) keine Ahnlichkeit mit Hefe-WeiRbier aufweisen, was auch
die Widersprechende in ihrer Beschwerdebegrindung nicht in Abrede gestellt hat.
Dagegen besteht zwischen Hefe-Weil3bier und den Waren der Klasse 32, fur die

die angegriffene Marke eingetragen ist, in Bezug auf ,Sirupe und andere



Préaparate fur die Zubereitung von Getranken“ eine geringe sowie in Bezug auf alle

Lalkoholfreien Getranke* eine wenigstens mittlere Ahnlichkeit.

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft
auf. Tatsachliche Anhaltspunkte flr eine nachtragliche Erhdéhung der Kenn-

zeichnungskraft sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

Unter Berlcksichtigung dieser Umstdnde hat die angegriffene Marke von der
Widerspruchsmarke einen eher deutlichen Abstand einzuhalten, um die Gefahr
von Verwechslungen ausschlielen zu kénnen. Den insoweit erforderlichen Ab-
stand halt sie auch im Bereich Uberdurchschnittlich &hnlicher Waren in jeder

Richtung ein.

Die beiderseitigen Marken weisen in ihrer Gesamtheit aufgrund der
Bildbestandteile der Widerspruchsmarke und des in ihr enthaltenen Wortes
,Steiner“, das in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, keine Ahn-
lichkeit auf, die die Gefahr von Verwechslungen begriinden konnte. Allerdings
kann auch bei Marken, die aus mehreren Bestandteilen bestehen und einander
insgesamt nicht &hnlich sind, gleichwohl eine Verwechslungsgefahr zu bejahen
sein, wenn deren malgeblicher Gesamteindruck durch einen einzelnen Be-
standteil, der der gegnerischen Marke ahnlich ist, derart gepragt wird, dass ihm
eine eigenstandige kennzeichnende Funktion zukommt (BGH GRUR 1996, 198,
199 — Springende Raubkatze; GRUR 2000, 233, 234 — RAUSCH / ELFI RAUCH;
GRUR 2002, 167, 169 — Bit / Bud). Dies setzt jedoch regelméal3ig voraus, dass die
Ubrigen, nicht &hnlichen Bestandteile fur die angesprochenen Verkehrskreise in-
nerhalb der Gesamtmarke in einer Weise zuricktreten, dass sie fur den Ge-
samteindruck vernachlassigt werden koénnen (BGH aaO — RAUSCH / ELFI
RAUCH; GRUR 2000, 883, 885 — PAPPAGALLO). Davon kann in der Wider-
spruchsmarke, jedenfalls was das Wort ,Steiner* betrifft, entgegen der Ansicht der

Widersprechenden nicht ausgegangen werden.



In klanglicher Hinsicht, also bei der muindlichen Bestellung, ist zwar er-
fahrungsgemal davon auszugehen, dass sich der Verkehr hierflr allein der
Wortbestandteile einer Marke bedient, weil diese die einfachste und kurzeste
Bezeichnungsform darstellen (BGH aaO — PAPPAGALLO). Insoweit ist zugunsten
der Widersprechenden anzunehmen, dass von der Vielzahl der in der Wider-
spruchsmarke enthaltenen Wortelemente fur deren Benennung ernsthaft nur die
Worter ,Steiner* und ,Weil3-Blaue® in Betracht kommen, weil die Ubrigen Wérter
der Marke rein warenbeschreibender Natur sind und auch groRenmafig deutlich in
den Hintergrund treten. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden werden die
malfdgeblichen Verkehrskreise — hier die Kéufer und Trinker von Weil3bier — die
Widerspruchsmarke jedoch nicht in rechtserheblichem Umfang unter volliger
Aul3erachtlassung des Wortes ,Steiner weiter allein auf die Bezeichnung ,Weil3-

Blaue“ verkirzen.

Fur die Beantwortung der Frage, ob ein einzelner Markenteil die Gesamtmarke
pragt, ist zunéachst von Bedeutung, ob fir den Verkehr tberhaupt Veranlassung
besteht, sich nur an einem einzelnen Markenteil zu orientieren, was insbesondere
dann zu verneinen ist, wenn sich die Markenteile als einheitlicher Gesamtbegriff
darstellen (BGH GRUR 1999, 586, 587 — White Lion). Die Vorstellung eines
Gesamtbegriffs kann vor allem durch die sprachliche Ausgestaltung gefordert
werden, zB durch die Genitivform eines Bestandteils, der eine begriffliche
Verbindung mit dem dem folgenden Zeichenteil herstellt (BGH Mitt 1981, 60 —
Toni's Hiuttenglihwein). Kennzeichnungsschwachen Bestandteilen fehlt die
Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen. Andererseits durfen schutz-
unfahige oder kennzeichnungsschwache Elemente einer Marke bei der Prifung

der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberiicksichtigt bleiben.

Hiervon ausgehend ist eine Pragung der Widerspruchsmarke allein durch die
Bezeichnung ,Weil3-Blaue* unter Vernachlassigung des weiteren Wortes ,Steiner*
nicht anzunehmen. Das Wort ,Steiner” ist ein in Deutschland nicht seltener und

dem Verkehr gelaufiger Familienname. Aufgrund dieses Umstands sowie wegen



der eher nur regionalen Bekanntheit des kleinen bayerischen Ortes Stein a. d.
Traun ist zu erwarten, dass der bei weitem Uberwiegende Teil der an-
gesprochenen deutschen Verkehrskreise den Markenteil ,Steiner® der
Widerspruchsmarke als Familiennamen auffassen und darin die Bezeichnung des
Namens der Brauerei sehen wird. Bei einem solchen Verstandnis besteht fir den
Verkehr, der erfahrungsgemald Wert darauf legt, das Bier einer bestimmten
Brauerei zu erhalten, keine Veranlassung, diesen Markenteil vollig zu
vernachlassigen. Dies gilt um so mehr, als die Bezeichnung ,Weil3-Blaue“ von
Haus aus eher kennzeichnungsschwach ist, weil sie — indem sie die bayerischen
Landesfarben bezeichnet, wie sie in der bayerischen Flagge enthalten sind — nur
einen auch Uber die Grenzen Bayerns hinaus verstandlichen Hinweis auf die
Herkunft des so gekennzeichneten Hefeweil3bieres aus Bayern, der Ur-
sprungsregion dieser Biersorte, darstellt. Fir den Teil des Verkehrs, der die
Bezeichnung ,Weil3-Blaue“ nur als Hinweis auf die regionale Herkunft des Bieres
versteht, stellt der Name ,Steiner* sogar die alleinige betriebliche Her-

kunftskennzeichnung dar.

Aber auch dann, wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass ein
noch rechtserheblicher Teil des deutschen Verkehrs in dem Wort ,Steiner” einen
Hinweis auf die ortliche Herkunft des so gekennzeichneten Bieres aus dem Ort
Stein a. d. Traun sieht, kann nicht von einer Pragung der Widerspruchsmarke
allein durch die Bezeichnung ,Weil3-Blaue" ausgegangen werden. Insoweit spricht
gegen eine Vernachlassigung einerseits der durch die adjektivische Form ,Steiner”
entstehende Gesamtbegriff sowie auch wiederum der Umstand, dass es einer
Mitbenennung des Wortes ,Steiner* bedarf, um eine bestimmte ,weil3-blaue”
WeilRe, m.a.W. ein bestimmtes hefetriibes Weizenbier aus Bayern, zu erhalten.
Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Sache mal3geblich von dem durch den
BGH entschiedenen Fall ,American Bud“, in dem die letztlich als pragend an-
gesehene Bezeichnung ,Bud” von Haus aus kennzeichnungskraftiger war als im

vorliegenden Fall die Bezeichnung ,Weil3-Blaue".



Letztlich besteht auch und gerade bei Bieren die Gewohnheit, diese nur mit einer
geografischen Herkunftsangabe markenmalRig zu kennzeichnen (,Warsteiner®,
.Krombacher”, ,Herforder, ,Kulmbacher* etc). Auch der Verkehr neigt er-
fahrungsgemal bei der Bestellung eines Bieres in rechtserheblichem Umfang
dazu, dieses nur mit dem Ortsnamen oder zumindest unter Mitbenennung des
Ortsnamens zu bestellen, was ebenfalls gegen die Annahme der Wider-
sprechenden spricht, der Verkehr werde den Markenbestandteil ,Steiner® der
Widerspruchsmarke vernachlassigen. Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen

der Marken besteht somit nicht.

Fir eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Ver-
bindung fehlt es an hinreichenden tatsachlichen Anhaltspunkten. Die Wider-
sprechende hat insbesondere keine Tatsachen vorgetragen, aus denen ersichtlich
ware, dass sie die malRgeblichen Verkehrskreise durch die Benutzung mehrerer
Marken daran gewodhnt haben konnte, in der Bezeichnung ,Weil3-Blaue* den
Stammbestandteil einer ihr gehdérenden Markenserie zu sehen. Im Ubrigen spricht
auch die bereits dargestellte Kennzeichnungsschwache des beiden Marken ge-
meinsamen Bestandteils ,Weil3-Blau(e)* gegen dessen Wertung als betriebs-
kennzeichnender Stammbestandteil. Bei dieser Sach- und Rechtslage musste der
Beschwerde und damit auch dem Widerspruch der Erfolg versagt bleiben.

Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemaf 8 71 Abs. 1

S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Albert Kraft Reker
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