26 W (pat) 531/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 008 655

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 26 Marz 2010 aufgehoben, soweit die L6-
schung der eingetragenen Wortmarke 30 2008 008 655 ,Jetter”
auch fur die Waren ,Klasse 32: Biere, Mineralwasser und koh-
lensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getrénke;
Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate
fur die Zubereitung von Getranken“ angeordnet worden ist. In-

soweit wird der Widerspruch zurtickgewiesen.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 32: Biere, Mineralwadsser und kohlensdurehaltige Wasser und andere al-
koholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte; Sirupe und andere Prépa-
rate fur die Zubereitung von Getranken

Klasse 33: alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Weine und Getranke*



eingetragene Wortmarke 30 2008 008 655

Jetter

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritatsalteren, seit 16 Marz 2005 fur

die Waren ,Klasse 33: Weine" eingetragene Gemeinschaftsmarke EM 003321577

JESTER.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat unter
dem 26. Méarz 2010 die Loschung der angegriffenen Marke mit der Begrindung
beschlossen, dass zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des 8§ 9
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehe. Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienst-
leistungen seien teilweise identisch, teilweise mittelgradig bis entfernt &hnlich, die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bewege sich im mittleren Bereich.
Den angesichts dessen gebotenen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die
angegriffene Marke nicht ein. Die Vergleichszeichen entsprachen sich vollstandig
in ihrem Aufbau, der Laut- und Silbenzahl und in ihrer Silbengliederung, in der
Reihe von Vokalen und Konsonanten sowie im Lautbestand auch der klangtra-
genden Vokalfolge. Das ,s* in der Widerspruchsmarke werde durch das nachfol-
gende ,t, das an jeweils gleicher Stelle in den Vergleichsmarken vorkomme,
Ubertont. Bei der im Geschéftsleben vorherrschenden schnelleren und meist auch
nachlassigeren Aussprache bleibe die klangliche Abweichung unauffallig. Auch im
schriftbildlichen Vergleich lieBen sich beide Marken kaum voneinander unter-
scheiden. Wenig aufféllige Unterschiede im Wortinneren seien nicht in der Lage,
eine Kollisionsgefahr auszuschliel3en. Der klangliche und schriftbildliche Gesamt-
eindruck beider Marken sei so verwirrend &hnlich gestaltet, dass Markenver-
wechslungen infolge von Hor- und Merkfehlern nicht mit der gebotenen Sicherheit

auszuschlief3en seien.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.
Sie vertritt die Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Zwi-
schen den von ihr in Klasse 32 beanspruchten Waren und den fur die Widerspre-
chende in Klasse 33 eingetragenen Weinen bestehe keine Warenéhnlichkeit. Die
Widerspruchsmarke verflige nur tUber geringe Kennzeichnungskraft, denn ihre
deutsche Bedeutung werde vom angesprochenen Fachverkehr fir Weine zutref-
fend als ,Hofnarr, Spal3macher, Witzbold“ verstanden und stelle einen beschrei-
benden Bezug zu Weinen dar. Beide Marken unterschieden sich klanglich deutlich
voneinander. Das ,tt“ in ,Jetter* verleihe der angegriffenen Marke gegeniber

~JESTER" einen vergleichsweise weichen Klang.

Die Markeninhaberin beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Marz 2010 aufzu-
heben und den Widerspruch zurtickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt der Auffassung der Markeninhaberin entgegen und halt beide Marken an-

gesichts ihrer klanglichen Ahnlichkeit fiir verwechselbar.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde der Markeninhaberin ist
begrindet, soweit die Markenstelle fur Klasse 33 die Loschung der angegriffenen
Wortmarke auch fur die Waren ,Klasse 32: Biere, Mineralwasser und kohlenséu-

rehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getrdnke; Fruchtgetranke und Frucht-



safte; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken* angeord-

net hat, im Ubrigen jedoch unbegriindet.

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 &lte-
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). Unter Bericksichtigung aller Umstande des Einzelfalls (BGH
GRUR 2002, 1067, 1068 — DVK/OVK) ist im Rahmen der gebotenen Gesamtbe-
trachtung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen ,Jetter” und ,JESTER*
Zu verneinen, soweit den von der Widerspruchsmarke geschuitzten ,Weinen“ der
Klasse 33 Waren der Klasse 32 gegenuberstehen, fir die die angegriffene Marke

eingetragen ist.

Zwischen ,Weinen* der Klasse 33 und den beanspruchten ,alkoholfreien Getran-
ken mit Ausnahme von Bieren® besteht eine allenfalls mittelgradige Warenahnlich-
keit; eine besondere Warennahe fehlt mangels regelmalRiger Berihrungspunkte
(vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 155/05 - Einhorn/Pegasus; BPatG PAVIS
PROMA 26 W (pat) 248/93 - TRESCH/Weingut Erbhof Tresch; BPatG PAVIS
PROMA 26 W (pat) 25/88 - La bella Fontana/FANTA; ergéanzend Richter/Stoppel,
Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 344 Ili. Spalte
m. w. N). ,Fruchtséfte* kbnnen zwar ebenso wie ,Weine“ aus Trauben bestehen,
die anschlieBenden Verarbeitungsvorgange zur Getrankeherstellung unterschei-
den sich allerdings deutlich voneinander. Dass ,Weine“ und die von der Inhaberin
der angegriffenen Marke beanspruchten ,nichtalkoholischen Getranke* der

Klasse 32 in gemeinsamen Verkaufsstatten angeboten werden, vermag ange-



sichts des fur Getrankemarkte und Discounter typischen, gro3en Warensortiments
keine besondere Warennéhe zu begriinden, zumal selbst in diesen Markten in der
Regel ,Fruchtséafte, Mineralwasser, Sirupe und andere alkoholfreie Getranke*
raumlich getrennt von Weinen angeboten werden. ,Biere” und ,Weine“ sind einan-
der unahnlich (vgl. BPatG, PAVIS PROMA, 26 W (pat)23/08 - Napo-
leon/NAPOLEON). Sie stammen regelmaRig aus unterschiedlichen Herstellungs-
statten und werden aus jeweils unterschiedlichen Ausgangstoffen erzeugt. Im
Unterschied zu den vorgenannten Waren der Klasse 32 werden Biere zudem ubli-

cherweise weder neben Weinen konsumiert, noch mit ihnen vermischt.

Zutreffend ist die Markenstelle von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke ausgegangen. Deren Kennzeichnungskraft wird nicht
durch die englische Bedeutung des fur die Widersprechende eingetragenen Mar-
kenwortes geschwécht. Denn im Inland ist auch in Fachkreisen des Wein- und
Getrankehandels ein Verstandnis des nicht zum englischen Grundwortschatz ge-
horenden Wortes ,jester als ,Narr, Schalk” nicht vorauszusetzen. ,JESTER*" be-
schreibt unmittelbar keine Eigenschaft von Weinen. Die Assoziation, einen Wein,
der, in Gesellschaft getrunken, die Stimmung hebt, als ,Spal3macher* aufzufas-

sen, ist zumindest ungewohnlich und erfordert mehrere gedankliche Schritte.

Den angesichts durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
und allenfalls mittelgradiger Warenéhnlichkeit zu fordernden Markenabstand halt
die angegriffene Marke fur die im Tenor genannten Waren der Klasse 32 ein.
Maf3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 170).

In klanglicher Hinsicht halten beide Marken einen noch hinreichenden Abstand

ein, denn dem Plosivlaut ,tt* in der Wortmitte der angegriffenen Marke steht der



diesem nicht verwandte Zischlaut ,ST“ in der ansonsten gleich lautenden Wider-
spruchsmarke gegentber. Dieser kaum Uberhdrbare Unterschied wirkt sich um so
nachhaltiger auf deren Gesamtklangbild aus, als es sich um relativ kurze und
leicht erfassbare Markenwoérter handelt, bei denen klangliche Abweichungen das

gesamte Klanggeprage starker beeinflussen.

Begrifflich unterscheiden sich beide Marken hinreichend dadurch voneinander,
dass es sich bei ,Jetter* um einen in Deutschland tGblichen Familiennamen handelt
(im Zollernalbkreis existieren 182 Telefonanschliisse mit diesem Namen) und der
Name ,Jester”, den Personen in 64 deutschen Stadten und Landkreisen tragen,
ebenfalls im Bundesgebiet verbreitet ist (www.verwandt.de/karten). Fir den Ver-
kehr liegt angesichts dessen der Schluss nahe, dass der jeweilige Markeninhaber
- wie der Geschaftsfuhrer der Inhaberin der angegriffenen Marke namens Michael
Jetter - die so gekennzeichneten Produkte mit seinem eigenen Namen versehen
hat. Wenngleich ein Verstadndnis der englischsprachigen Bedeutung des Aus-
drucks ,JESTER*" nicht vorausgesetzt werden kann, so wird demjenigen, dem sie
gelaufig ist, die Bedeutung von ,JESTER" auch als begriffiches Unterschei-

dungsmerkmal dienen.

Schriftbildlich sind sich beide Marken jedoch &hnlich, denn sie unterscheiden sich
im Wesentlichen nur in der Wortmitte durch die Abweichung der in ihrem Schrift-
bild nicht verwandten Buchstaben ,S* und ,t“ voneinander. Der Umstand, dass
allein das Schriftbild der Widerspruchsmarke vollstandig aus Kapitélchen besteht,
wird den angesprochenen Weinhéandlern und Konsumenten geistiger Getranke

demgegentber kaum in Erinnerung bleiben.

Da sich diese beim Kauf u. a. regelmaldig an Angaben zu Rebsorten, Lagen und
Jahrgédngen orientieren, bringen sie Weinen eine im Vergleich zu anderen Le-
bensmitteln leicht erhdhte Aufmerksamkeit entgegen. Vom allgemeinen kennzei-
chenrechtlichen Grundsatz der Wechselwirkung ausgehend, ist damit im Rahmen

der gebotenen Gesamtwirdigung unter Berlcksichtigung dieses leicht erhdhten



Aufmerksamkeitsgrads, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und einer schriftbildlichen Ahnlichkeit der Marken eine Verwechs-
lungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch unter strengen Anforderungen
an den Markenabstand hinreichend sicher auszuschlieen, soweit Weine der
Klasse 33 den beanspruchten Waren der Klasse 32 als allenfalls mittelgradig ahn-
lich gegentberstehen. Auch unter Beriicksichtigung eines erfahrungsgemaf héu-
fig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239
- Lloyd/Loints) werden Handler und Kunden, die beide Marken nicht zeitgleich
oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnehmen, in der Lage sein, mit ,Jetter”
gekennzeichnete Waren der Klasse 32 hinreichend sicher von Weinen zu unter-
scheiden, die unter der Bezeichnung ,JESTER" angeboten werden. Insoweit lie-
gen die Voraussetzungen zur Loéschung der angegriffenen Marke gem. 88 43
Abs. 2 S. 1,42 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 125 b MarkenG daher nicht vor, und die Be-

schwerde der Markeninhaberin ist begriindet.

In Bezug auf die Ubrigen von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen der Klassen 33 und 35 kann die Beschwerde der
Markeninhaberin hingegen keinen Erfolg haben. Fir die von beiden Kollisionsmar-
ken beanspruchten Weine besteht Warenidentitdt. Da Winzer als deren Erzeuger
zugleich Weine betreffende Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 erbrin-
gen, erfordert die Nahe dieser von der angegriffenen Marke beanspruchten
Dienstleistungen zur Ware ,Weine“ einen erheblichen Markenabstand. Wie bereits
die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, halt diesen die prioritatsjingere Marke
Jetter* aufgrund ihrer schriftbildlichen Ahnlichkeit zur Widerspruchsmarke
~JESTER" fir Waren der Klassen 33 und 35 jedoch nicht ein. Insoweit muss der

Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.



Bei dieser Sachlage besteht kein Anlass, von dem in 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG
normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst tragt, abzuweichen und einem der Beteiligten die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr

Bb



