27 W (pat) 122/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 66 476.6

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Juli 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und
Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 43 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 27. Méarz 2007 und vom 7. Juli 2008
werden insoweit aufgehoben, als die Marke 304 66 476.6 geltscht

wurde.

Grinde

Gegen die am 23. November 2004 angemeldete und am 18. Januar 2005 fur

Klasse 32: Biere, Mineralwasser und kohlensdurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke, Fruchtgetrdnke und Fruchtséfte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken

Klasse 33: alkoholische Getrdnke (ausgenommen Biere)

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhdlzer

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gasten



eingetragene farbige (gelb, orange, blau, weil3, schwarz) Wort-Bild-Marke
304 66 476

hat die Widersprechende am 3. Mai 2005 aus ihrer am 22. Januar 1991 angemel-
deten Wortmarke 2 100 302

... der mit dem Fuchs

die seit 9. Januar 1996 fur
Weine, Schaumweine, weinhaltige Getranke, Spirituosen

eingetragen ist, Widerspruch hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen der

Klassen 32, 33 (ausgenommen Biere) und 43 eingelegt.



Die Markenstelle hat auf den Widerspruch hin mit Beschluss vom 27. Marz 2007

das angegriffene Zeichen fur

Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getranke, Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und an-
dere Praparate fir die Zubereitung von Getranken; alkoholische
Getranke (ausgenommen Biere); Dienstleistungen zur Verpfle-

gung von Gasten

geldoscht. Dazu ist ausgefiihrt, es bestehe eine teilweise enge und im Ubrigen
mittlere Warenahnlichkeit. Zu den Dienstleistungen bestehe eine durchschnittliche
Ahnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ebenfalls durch-
schnittlich. ,Fuchs” sei in beiden Marken pragend. ,Trink" sei im Zusammenhang

mit den Angeboten ein anpreisender Sachhinweis.

Die dagegen eingelegte Erinnerung des Inhaberin des angegriffenen Zeichens
hat die Markenstelle mit Beschluss vom 7. Juli 2008 zurtickgewiesen und dazu
u. a. ausgefuhrt, ,Trinkfuchs* sei anders als ,Sparfuchs” oder ,Ratefuchs” kein ein-
heitlicher Begriff, zumal bei Trinken kein Zusammenhang zur sprichwoértlichen

Schlaue der Flichse bestehe.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat am 30. Juli 2008 Beschwerde ein-
gelegt. Sie ist der Auffassung, beide Marken bildeten Gesamtheiten. ,Trink" werde
nicht als Imperativ verstanden, ein Produkt ,Fuchs” zu trinken.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke werde bestritten.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschliisse der Markenstelle aufzuheben, soweit ihre Marke
darin geléscht wurde.



Demgegeniber beantragt die Widersprechende,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nachdem die Widersprechende erklart hatte, zur mundlichen Verhandlung am

20. Juli 2009 nicht zu erscheinen, wurde der Termin abgesetzt.

1) Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

a) Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der 1996 einge-
tragenen Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren gemall 843 Abs. 1
Satze 1 und 2, 8 26 Abs. 5, 8 114 Abs. 1, 8 116 Abs. 1 MarkenG zulassigerweise
bestritten. Die Erklarung, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke werde bestritten, ist als zulassige Erhebung der beiden Nichtbenutzungs-
einreden gemal 8§ 43 Abs. 1 Satze 1 und 2 MarkenG zu verstehen. In allen Fallen,
in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG gegeben sind, sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach
8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54 - Holtkamp).

Demnach oblag es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke
innerhalb von funf Jahren vor der Veroffentlichung der Eintragung des angegriffe-
nen Zeichens sowie innerhalb der letzten funf Jahre gemal § 26 MarkenG benutzt
worden ist (8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies hat die Widersprechende allenfalls
fur weitere von ihr benutzte ,Fuchsmarken” bzw. fur Tabak oder flr Zeitraume vor
Juli 2004 getan, so dass mangels jeder Glaubhaftmachung fir den Zeitraum nach

8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Widerspruch zuriickzuweisen ist.



b) Nach den Grundséatzen zur Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn, wo-
nach zwischen den fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maf3geblichen Faktoren,
Ahnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistun-
gen, Kennzeichnungskraft der alteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteilig-
ten Publikums, eine Wechselwirkung besteht, ist vorliegend trotz teilweiser Warenidentitat
und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch keine Gefahr

von Verwechslungen gegeben.

Die Widerspruchsmarke hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dass ein
.Fuchs" als Symbol fur ,Schlaue” stehen kann, klingt in ,,... der mit dem Fuchs”

zwar an, mindert die Kennzeichnungskraft aber nicht entscheidend.

Bildlich unterscheiden sich die Marken aufgrund der graphischen Gestaltung des
angegriffenen Zeichen dennoch ausreichend. Die Graphik beherrscht das ange-
griffene Zeichen zwar nicht derart, dass der Wortbestandteil dahinter véllig zu-

ricktritt. Eine Benennung allein mit ,Fuchs* ist dadurch aber nicht vorgegeben.

Das angegriffene Zeichen ist zwar keine reine Bildmarke, bei der eine Verwechs-
lungsgefahr wegen klanglicher Zeichenahnlichkeit nicht in Betracht kame (BGH
GRUR 2006, 60, lll.4.e — Coccodrillo), aber der Wortbestandteil , Trink Fuchs” un-
terscheidet sich im Klang deutlich von ,(der mit dem) Fuchs®.

c) Es kommt auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Diese
Art der Verwechslungsgefahr ware gegeben, wenn die Verbraucher zwei an sich
unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestand-
teils demselben Anbieter zuordnen.

Das kann der Fall sein, wenn der Inhaber der &lteren Marke bereits mit dem ent-
sprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebilde-
ter Marken aufgetreten ist (BGH GRUR 2002, 542, 544 — big; GRUR 2002, 544,
547 — Bank 24; BPatG GRUR 2002, 345, 346 — Astro Boy / Boy). Vorliegend ist

jedoch nicht erkennbar, dass die Widersprechende das Publikum an eine Marken-



serie mit unterschiedlichen Bezliigen zu dem Wort ,Fuchs* als Stammbestandteil
gewdhnt hat.

Auch vom Bild her ist kein Stammbestandteil auszumachen. Die Benutzungsun-
terlagen fur andere Wortmarken der Widersprechenden zeigen Bilder, die dem

des angegriffenen Zeichens nicht entsprechen.

Auch fur eine sonstige gedankliche Verbindung im Sinn von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG fehlen durchgreifende Anhaltspunkte. Die bloRe Moglichkeit einer gedankli-
chen Verbindung zwischen den Marken fuhrt noch nicht zu einer solchen Ver-
wechslungsgefahr. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt keine Alterna-
tive zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang
nur néher, so dass es nicht zur Begrindung einer markenrechtlich relevanten
Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn das Publikum lediglich eine rein assoziative
gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung
der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, beide aber nicht mit-
einander verwechselt (vgl. EUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabel / Puma).

Beide Marken enthalten zwar Hinweise auf Fiichse. Die Ubereinstimmung darin
reicht aber nicht aus, eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, da die Verbraucher
bei den gegebenen Unterschieden die jungere Marke nicht irrtimlich der Inhaberin
der &alteren Marke zuordnen oder auf Grund dieser Umstande auf sonstige wirt-
schaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern

schliel3en.

Eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken ist auch nicht wegen einer
Ubereinstimmung im Sinngehalt gegeben. Zwischen einer Wort-/Bildmarke und
einer Wortmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Ubereinstim-
mung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Voraussetzung wére, dass das
Ubereinstimmende Wort aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher die nahe-
liegende, ungezwungene und erschopfende Bezeichnung des Bildes bzw. der
Marke ist (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlussel; GRUR 2004, 779, 783

- Zwilling / Zweibrtder). Der Wortbestandteil , Trink Fuchs®, der sich den angespro-



chenen Verkehrskreisen insoweit als Bezeichnung erschlie3en kdnnte, ist mit ,der

mit dem Fuchs" jedoch nicht verwechselbar.

Es besteht namlich kein Anlass, das angegriffene Zeichen unter Vernachlassigung
des Wortbestandteils , Trink* mit ,Fuchs” zu benennen oder zu erinnern, zumal die
Fuchsabbildung mit der Flasche den Bezug zu Trinken verstarkt und den Verbrau-
chern zusammengesetzte Wortbildungen, wie ,Ratefuchs, Spahfuchs, Sparfuchs”
bekannt sind. Selbst ohne einen Bezug zur angeblichen Schlauheit des Fuchses
wirken solche Begriffe als Einheit. Aber beim Kauf von Waren kann auch immer

Schlauheit (Preis-Leistungs-Verhéltnis) eine Rolle spielen.

Dies gilt insbesondere, weil die Wortfolge ,der mit dem Fuchs" von dem Eindruck
wegfuhrt, die Widerspruchsmarke konnte einen Anbieter (oder ein Produkt) direkt

bezeichnen. Dieser (dieses) wird vielmehr als eines ,mit“ einem Fuchs bezeichnet.

2) Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht tGber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der ein-
schlagigen Rechtsprechung des Europdaischen Gerichtshofs und des Bundesge-
richntshofs Uber einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate
des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern
eine  Einzelfallentscheidung anhand von tatsachlichen Gegebenheiten
- insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke - getroffen worden ist.



3) Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8§ 71 Abs. 1
MarkenG), zumal das Bestreiten der Benutzung erst mit Beschwerdebegriindung
erhoben wurde, als bereits die meisten Kosten angefallen sein durften.

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa
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