BUNDESPATENTGERICHT
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 018 544

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 1. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzen-
den sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fiur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 28. Oktober 2013 aufgehoben. Der Widerspruch aus

der Wortmarke 30 2009 070 165 wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der fir die Waren
Klasse 29: Marmeladen, Konfitliren
Klasse 32: Fruchtsafte
Klasse 33: alkoholische Getranke
eingetragenen Wortmarke 30 2011 018 544
muncheberger forschergeist

ist aus der fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser

und andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und



Fruchtsafte; Sirupe und andere Préaparate fur die Zu-
bereitung von Getranken
Klasse 33: alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)

Klasse 40: Dienstleistungen eines Destillateurs

eingetragenen Wortmarke 30 2009 070 165

Forschergeist

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 28. Oktober 2013 die
angegriffene Marke geldscht, weil zwischen beiden Marken Verwechslungsgefahr
i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begrindung hat die Markenstelle
erklart, nach der Registerlage, von der auszugehen sei, bestehe zwischen den
von der angegriffenen Marke geschitzten Waren der Klassen 32 ,Fruchtsafte,
33 ,alkoholische Getranke® und den gleichlautenden Waren der Widerspruchs-
marke Identitat. Ein ,ungezwungener mittlerer Ahnlichkeitsbereich® ergebe sich bei
einem Vergleich der Waren der jungeren Marke ,Marmeladen, Konfitiren®
(Klasse 29) mit den Waren ,Sirupe fir die Zubereitung von Getrdnken® der &lteren
Marke. Aufgrund dieser Ahnlichkeitslage konne auf die Beurteilung weiterer Ahn-
lichkeiten zwischen den flr die altere Marke geschiitzten ,Dienstleistungen eines
Destillateurs” und den Waren der angegriffenen Marke verzichtet werden. Der Wi-
derspruchsmarke komme ein durchschnittlicher Schutzumfang zu. Grundsatzlich
sei bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den je-
weiligen Gesamteindruck der sich gegenluberstehenden Zeichen abzustellen. In
einem ersten Priufungsschritt stiinden sich daher hier die Zeichen ,Miincheberger
Forschergeist” und ,Forschergeist gegeniber. Eine Gefahr von deren Verwechs-
lung kdnne durch den in der angegriffenen Marke zuséatzlich enthaltenen Wortbe-

griff ,Muncheberger® ausgeschlossen werden. Mehrteilige Marken, bei denen der



fur eine Verwechslung in Frage kommende Bestandteil in dem Gesamtzeichen
eine die Marke als Ganzes pragende Stellung einnehme und somit als marken-
mafiger Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werde, seien allerdings von
der vergleichenden Prufung einer Marke in ihrer Gesamtheit ausgenommen. In ei-
nem weiteren Prufungsschritt sei deshalb darauf abzustellen, ob ein Bestandteil
geeignet sei, den Gesamteindruck der Marken zu pragen. Die angegriffene Marke
bestehe aus den Worten ,Mincheberger und ,Forschergeist®. ,Mincheberger” sei
eine gangige Adjektivierung des Namens der amtsfreien Stadt Miuncheberg im
deutschen Bundesland Brandenburg und fir die beanspruchten Waren eine mog-
liche geographische Herkunftsangabe, weshalb dem Wortbestandteil ,Munche-
berger” in der angegriffenen Marke nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft
zukomme. Das Wort ,Forschergeist® sei zwar aus den Substantiven ,Forscher®
und ,geist” gebildet, wobei der Begriff ,Geist" in Alleinstellung fir ,Spirituosen® ei-
nen beschreibenden Aussagegehalt aufweise. In ihrer Gesamtheit stelle die Wort-
verbindung ,Forschergeist® aber als Einwortbegriff eine unzertrennliche Einheit
dar, der als ,Wortneuschopfung“ der zusatzliche Sinngehalt ,der Geist i. S. v. die
(geniale) geistige Eigenschaft eines Forschers® zukommen kdnne. Die angegrif-
fene Marke werde deshalb durch den Bestandteil ,Forschergeist” gepragt. Ver-
braucher wirden dem Bestandteil ,Forschergeist besondere Beachtung schenken
und darin den markenmafigen Schwerpunkt der Gesamtmarke sehen. Wegen der
insoweit bestehenden Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen sei
die angegriffene Marke zu I6schen.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie hat vorge-
tragen, der Abstand der beiden Marken sei ausreichend, um eine Verwechslung
im geschaftlichen Verkehr auszuschlie3en. Die angegriffene Marke unterscheide
sich von der Widerspruchsmarke durch den zusatzlichen Bestandteil ,mlncheber-
ger®, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auf Grund klanglicher, bildli-
cher oder begrifflicher Ahnlichkeit ausscheide. Die sich gegeniiberstehenden Mar-
ken durften nicht in einer zergliedernden Weise betrachtet werden. Vielmehr

komme es auf den Gesamteindruck der betroffenen Marken an. Dieser unter-



scheide sich im vorliegenden Fall ausreichend, um selbst fr identische Waren die
Verwechslungsgefahr auszuschliel3en. Insbesondere werde die jingere Marke
nicht durch den Bestandteil ,forschergeist® gepragt. Um die Pragung einer mehr-
gliedrigen Marke durch einen ihrer Bestandteile annehmen zu kénnen, missten
die Ubrigen Bestanteile soweit in den Hintergrund treten, dass sie vom angespro-
chenen Verkehr bei der Wahrnehmung der Marke vernachlassigt wiirden. Dies sei
vorliegend nicht gegeben. Auch wenn man den Begriff ,mincheberger” als Adjek-
tiv zu Mluncheberg verstehen kdonne, besage das weder, dass der angesprochene
Verkehr darin eine reine Ortsangabe sehe, noch, dass der Begriff fir den Ge-
samteindruck der Marke zu vernachlassigen sei. Zunachst scheine fraglich, ob der
angesprochene Verkehr ,mincheberger tiberhaupt als Ortsangabe begreife. An-
ders als nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG komme es nicht auf ein Freihaltebedurfnis
an. Entscheidend sei vielmehr, ob der angesprochene Verkehr den Bestandteil als
unbedeutenden Hinweis auffasse und ihn deshalb im Gesamteindruck der Marke
vernachlassige. Dies wirde voraussetzen, dass dem angesprochenen Verkehr die
Ortschaft Miuncheberg gelaufig sei, was in Anbetracht ihrer geringen Einwohner-
zahl von nur ca. 6700 und ihrer fehlenden allgemeinen Uberregionalen Bedeutung
zweifelhaft sei. Es sei daher viel eher davon auszugehen, dass der Begriff ,mun-
cheberger® als Phantasiebezeichnung wahrgenommen werde. Der Begriff ,min-
cheberger” stehe dem Bestandteil ,forschergeist® gleichwertig gegeniiber, so dass
eine Pragung ausscheide. Selbst wenn man davon ausgehen wirde, dass der an-
gesprochene Verkehr in ,mincheberger eine Ortsangabe erkenne, sei das allein
nicht ausreichend, um den Bestandteil im Gesamteindruck der Marke zu vernach-
lassigen. Denn es sei nicht grundsatzlich ausgeschlossen, dass selbst beschrei-
bende Bestandteile, insbesondere geographische Bezeichnungen, den Gesamt-
eindruck einer Marke mitbestimmen wirden. Gerade eine Ortsbezeichnung sei
geeignet eine bestimmte Herkunftsvorstellung zu erzielen und damit die Marke
von anderen abzusetzen. Mache sich der Verbraucher konkrete Vorstellungen auf
Grund einer ihm bekannten Ortsangabe, werde er die Marke weniger leicht mit
anderen verwechseln. Dies gelte insbesondere dann, wenn er sich auf seine Erin-

nerung verlassen misse, weil er sich besser an Dinge erinnere, zu denen er einen



unmittelbaren Bezug herstellen kénne. Zudem sei es uniblich, aus werbetakti-
schen Grunden auf Mincheberg hinzuweisen. Fur den Verbraucher bestehe des-
halb keine Veranlassung, sich in erster Linie an den Ubrigen Bestandteilen der Be-
zeichnung zu orientieren. Vorliegend trage die Ortsangabe vielmehr zur besonde-
ren ldentifizierung und Einpragsamkeit der Gesamtmarke bei. Die beiden Be-
standteile der angegriffenen Marke wiurden zudem durch die Adjektivierung von
,muncheberger zu einem einheitlichen Begriff verbunden, was der Vernachlassi-
gung eines Bestandteils weiter entgegenstehe. Sofern ein Verbraucher den Ort
Muncheberg tatsachlich kenne, sei ihm auch das dort ansassige Forschungszent-
rum bekannt. In diesem Fall erschlie3e sich die Zweideutigkeit der Marke ,mun-
cheberger forschergeist” im Hinblick auf die dortige Forschungstatigkeit und auf
die alkoholischen Waren (,Geist®). Eine Vernachlassigung des Bestandteils ,min-
cheberger® komme auch in diesem Fall nicht in Betracht. Unabhangig davon, wel-
che genaue Vorstellung der angesprochene Verkehr mit dem Bestandteil ,min-
cheberger” verbinde, vernachlassige er ihn bei der Wahrnehmung der Marke nicht
vollstandig. Damit sei eine Pragung der Marke durch den Bestandteil ,forscher-
geist® und eine darauf basierende Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine
Verwechslungsgefahr aufgrund einer selbstandig kennzeichnenden Stellung der
Widerspruchsmarke in der jingeren Marke scheide ebenfalls aus. Dem Bestand-
teil ,forschergeist” sei weder ein Unternehmenskennzeichen noch ein bekannter
Stammbestandteil zur Seite gestellt. Die Beifigung sonstiger Bestandteile be-
grunde keine selbstandig kennzeichnende Stellung. Auch eine Verwechslung im
weiteren Sinne komme nicht in Betracht, weil weder ein Serienzeichen noch an-

dere besondere Umstande vorliegen wurden.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen

Patent-und Markenamts vom 28. Oktober 2013 aufzuheben.



Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Auf die Terminsladung vom 28. August 2014 hat er mit Schriftsatz vom
8. September 2014 mitgeteilt, dass er den auf den 1. Oktober 2014 anberaumten
Termin zur mundlichen Verhandlung nicht wahrnehmen werde. Es mége verhan-

delt und entschieden werden.

Zur Begrindung seines Antrags hat der Widersprechende auf sein Vorbringen im
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verwiesen. Dort hat der
Widersprechende vorgetragen, hinsichtlich der Waren der Klassen 32 und 33 be-
stehe zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Identitat
und hinsichtlich der tibrigen Waren zumindest hochgradige Ahnlichkeit. Die ange-
griffene Marke werde durch den Wortbestandteil ,Forschergeist® gepragt, wohin-
gegen der Zeichenbestandteil ,Miincheberger als glatt beschreibende Angabe der
geographischen Herkunft zurticktrete. Die sich deshalb gegeniberstehenden Ver-
gleichszeichen ,Forschergeist” seien identisch, weshalb Verwechslungsgefahr be-

stehe und die angegriffene Marke geléscht werden musse.

Die nach § 64 Abs. 6 S. 1i.V.m. 866 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zulas-
sige Beschwerde ist begrindet, weil hinsichtlich der nach § 43 Abs. 1 S. 3 Mar-
kenG zu bertcksichtigenden Waren fir das Publikum keine Gefahr von Ver-
wechslungen zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke i. S. d. § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist des-
halb der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 28. Oktober 2013 aufzuheben und der Widerspruch aus der

Wortmarke 30 2009 070 165 ,Forschergeist” zuriickzuweisen.



1. Voraussetzungen der Verwechslungsgefahri. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
Verwechslungsgefahr besteht, wenn das Publikum glauben kdnnte, dass die von
den Vergleichszeichen erfassten Waren/Dienstleistungen aus demselben Unter-
nehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Ob dies der Fall ist, beurteilt sich im Hinblick auf die Identitat oder Ahnlichkeit der
Vergleichszeichen einerseits und die Identitat oder Ahnlichkeit der von diesen er-
fassten Waren/Dienstleistungen andererseits. Weil die Verwechslungsgefahr vom
Vorliegen einer Vielzahl von Umstanden abhangt, tritt als weiteres Element insbe-
sondere die Kennzeichnungskraft der &alteren Marke hinzu (EuGH GRUR 1998,
922, 924 Rn. 29 — Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 — Lloyd; GRUR Int.
2007, 718, 720 Rn. 55 — TRAVATAN Il.; GRUR 2008, 343, 346 Rn. 63 — Il Ponte
Finanziaria Spa/HABM; GRUR 2008, 503, 504 Rn. 28 — adidas/Marca Mode u. a.;
GRUR 2010, 841, 844 Rn.51 - Portakabin/Primakabin; Hacker, in: Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage 2012, § 9 Rn. 30).

2. Wechselwirkung und Feststellung der Verwechslungsgefahr

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zu-
sammenwirken der Faktoren Identitat oder Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistun-
gen, Kennzeichnungskraft der alteren Marke und ldentitat oder Ahnlichkeit der
Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhaltnis der
Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen hoheren
Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH GRUR 1998, 387,
389 Rn.22 — Sabél/lPuma; GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 — Canon; GRUR
Int. 1999, 734, 736 Rn.19 - Lloyd; GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn.40 -
Marca/Adidas; GRUR 2008, 343, 345 Rn. 48 — |l Ponte Finanziaria Spa/HABM,;
BGH GRUR 2012, 1040, 1042 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 —
Bogner B/Barbie B/; GRUR 2012, 64 Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY; GRUR 2011,
826 Rn. 11 — Enzymax/Enzymix; GRUR 2011, 824 Rn. 18 — Kappa; GRUR 2010,
235 Rn.35 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 766, 768 Rn.26 - Stofffahnchen;
GRUR 2009, 772, 776 Rn. 51 — Augsburger Puppenkiste; GRUR 2009, 484, 486



Rn. 23 — Metrobus; GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 — Schuhpark; Hacker,
a. a. O., 8 9 Rn. 40).

3. Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Warenvergleich und bei der
Beurteilung der Warenahnlichkeit jeweils von der Registerlage auszugehen.

Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn
diese in Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhéltnis zueinander
kennzeichnen — insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméRigen betriebli-
chen Herkunft, ihrer regelmafigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwen-
dungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart
als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Produkte und Leistun-
gen oder anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde —
so enge Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der
Meinung sein konnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. Rn. 22-29 —
Canon; GRUR 2006, 582, 584 — VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53 Rn. 65 — Edi-
tion Albert René; BGH GRUR 1998, 925, 926 — Bisotherm-Stein; GRUR 1999,
158, 159 — GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 — JOHN LOBB; GRUR 2004, 594,
596 — Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941, 942 Rn. 13 — TOSCA BLU; GRUR 2007,
321, 322 Rn.20 — COHIBA; GRUR 2007, 1066, 1068 Rn.23 — Kinderzeit;
GRUR 2009, 484, 486 Rn. 25 — Metrobus; GRUR 2014, 488, 489 Rn. 14 — DES-
PERADOS/DESPERADO; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 58).

Zwischen den von der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke jeweils
beanspruchten Waren ,Fruchtséafte der Klasse 32 und ,Alkoholische Getranke*
der Klasse 33 besteht Identitat. Auf die Feststellung des Grades der Ahnlichkeit
der Ubrigen sich gegenuber stehenden Waren und Dienstleistungen kann ver-
zichtet werden, weil selbst hinsichtlich der genannten identischen Waren keine

Verwechslungsgefahr besteht.
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4. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

Bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zwi-
schen den verschiedenen Waren/Dienstleistungen zu differenzieren. Die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss deshalb bezogen auf die jeweils in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ermittelt werden (BGH GRUR 2009,
484, 491 Rn. 83 — Metrobus; OLG Munchen GRUR-RR 2010, 285, 286 — Pneus-
Online; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 125).

Nach der Rechtsprechung des BPatG (GRUR 2005, 772 Rn. 24 — Public Na-
tion/PUBLIC; BPatGE 44, 1, 3 Rn. 19 — Korodin; GRUR 1997, 840, 842 —
Lindora/Linola), die in der Literatur Zustimmung gefunden hat (Hacker, a. a. O.,
8 9 Rn. 129), bezeichnet der Begriff der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
nicht eine scharfe Trennlinie, auf der gleichermal3en alle Marken anzusiedeln wéa-
ren, fur die sich weder eine besondere Kennzeichnungsschwache noch eine er-
hohte Kennzeichnungskraft im Sinne einer bekannten Marke feststellen lasst,
sondern einen verhaltnismafig grofien Bereich, innerhalb dessen Differenzierun-
gen moglich und im Sinne einer sachgerechten Entscheidung des Einzelfalls not-
wendig sind, weshalb die Kennzeichnungskraft einer Marke sich im oberen oder

unteren Grenzbereich des durchschnittlichen Schutzumfangs befinden kann.

Ergibt sich bei der Prifung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft, ist diese Durchschnittlichkeit aber nach
neuerer Rechtsprechung des BGH (GRUR 2013, 833 Rn. 55 — Culinaria/Villa Cu-
linaria) nicht weiter nach ,schwach durchschnittlich®, ,normal durchschnittlich“ und
,stark durchschnittlich® abzustufen. Einer solchen Unterscheidung steht — so der
BGH (a. a. O.) — entgegen, dass der Begriff ,Durchschnitt® einen aus mehreren
vergleichbaren Grol3en errechneten Mittelwert in Bezug auf Quantitat oder Qualitat
bezeichne und die weitere Differenzierung eines mittleren Werts nicht ohne weite-

res vorstellbar sei.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/qnu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE084250964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Hinsichtlich der fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 32
,Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie
Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und andere Préparate fur die
Zubereitung von Getranken®“ und der Waren der Klasse 33 ,alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere)* kommt der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft zu. Denn insoweit ist die Widerspruchsmarke uneingeschrankt
geeignet, zur Unterscheidung der genannten Waren von den Waren anderer Un-

ternehmen zu dienen.

Hinsichtlich der ,Dienstleistungen eines Destillateurs® der Klasse 40 ist die Wider-
spruchsmarke dagegen nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskraftig, weil die
Wortmarke ,Forschergeist® insoweit beschreibende Anklange aufweist. Denn bei
der Destillation durch das Brennen von Alkohol kommt es nicht auf das zufallige
Entdecken thermischer Trennverfahren an, sondern auf die systematische Suche

nach solchen Verfahren, also auf das Forschen nach Destillationsverfahren.

5. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenahnlichkeit

a)  Ahnlichkeit bei kombinierten Zeichen

Hinsichtlich des Grades der Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Zeichen ist
auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angespro-
chenen Verkehr, also dem normal informierten und angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher vermitteln (EuGH GRUR 2004, 843,
845 Rn.29 — MATRATZEN; GRUR 2007, 700, 701 Rn.35 — HABM/Shaker;
GRUR Int. 2010, 129, 132 Rn. 60 — Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098,
1099 Rn. 45 — Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2011, 148, 149 Rn. 13 - Gold-
hase II; GRUR 2010, 833, 834 Rn. 12 — Malteserkreuz Il). Eine kunstlich zerglie-
dernde, analysierende Betrachtungsweise ist zu vermeiden, weil auch eine gro-
Rere Anzahl von Ubereinstimmungen im Einzelnen nicht notwendig zu einem
Ubereinstimmenden Gesamteindruck fihren muss. Der Verkehr nimmt eine Marke
regelmaRig so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Rn.23 -
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Sabel/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 735 Rn. 25 — Lloyd; Hacker, a.a. 0., 89
Rn. 211, 294 ff. mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Insofern stehen sich
vorliegend im Grundsatz die angegriffene Wortmarke ,muncheberger forscher-

geist und die Widerspruchsmarke ,Forschergeist gegenuber.

Bei — wie hier — kombinierten Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr nur bejaht
werden, wenn der Ubereinstimmend-ahnliche Bestandteil den maf3geblichen Ge-
samteindruck des betreffenden Zeichens derart pragt, dass die tUbrigen Bestand-
teile fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (BGH GRUR 1976,
353, 354 COLORBOY; GRUR 1996, 775, 777 — Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 —
JOY; GRUR 1998, 942, 943 — ALKA SELTZER; GRUR 1999, 995, 997 — HONKA,
GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang; Ha-
cker, a. a. O., 8 9 Rn. 330 ff.).

Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile dirfen nicht von vorn-
herein unbericksichtigt bleiben. Aus ihnen kénnen zwar keine isolierten Rechte
hergeleitet werden. Ebenso wenig pragen sie fur sich allein den Gesamteindruck
einer Marke. Mit weiteren Angaben kdnnen sie sich aber zu einem zusammenge-
horigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden (Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 333
mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Ful3n. 792). Im Einzelfall kann
auch eine fur sich gesehen beschreibende Angabe in Verbindung mit einem weite-
ren Bestandteil wesentlich zur besonderen Identifizierung und Einpragsamkeit der
Gesamtmarke beitragen. Dies kann insbesondere bei der Verbindung einer fur
sich gesehen schutzunfahigen geographischen Herkunftsangabe mit einem weite-
ren, eher kennzeichnungsschwachen Bestandteil der Fall sein. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2009, 772, 777 Rn. 59 — Augsburger
Puppenkiste) kann zwar Ortsbezeichnungen die Kennzeichnungskraft fehlen,
wenn sie beschreibend aufgefasst werden oder freihaltebedtrftig sind. Als Be-
standteil von Kombinationszeichen werden sie nach Auffassung des BGH
(a. a. O.) regelmaRig nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und

nicht als Herstellerangabe aufgefasst. Ihnen kommt im Zweifel keine pragende
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Bedeutung zu. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. Wird eine geographische Her-
kunftsbezeichnung von beachtlichen Teilen des Verkehrs nicht als blof3 beschrei-
bende Angabe, sondern als Warenkennzeichen aufgefasst, verfiigt sie Gber Kenn-
zeichnungskraft. Besteht das Gesamtzeichen aus kennzeichnungsschwachen Be-
standteilen, kann auch eine fir sich genommen beschreibende Angabe her-
kunftshinweisende Bedeutung erlangen, so dass sie im Gesamteindruck nicht zu

vernachlassigen ist oder diesen sogar dominieren kann.

Der Wortbestandteil ,forschergeist” pragt die angegriffene Marke nicht. Denn zum
einen ist die Marke ,muncheberger forschergeist grammatikalisch wie die Marke
»2Augsburger Puppenkiste“ aufgebaut, was daftr spricht, wie in dem vom BGH ent-
schiedenen Fall den Wortbestandteil ,mincheberger der angegriffenen Marke als
Bestandteil des Kombinationszeichens ,muncheberger forschergeist® zu verstehen
und deshalb den Wortbestandteil ,mincheberger® nicht zu vernachlassigen. Zum
anderen wird die geographische Herkunftsbezeichnung ,mincheberger, die auf
die dstlich von Berlin im Landkreis Markisch-Oderland (Land Brandenburg) gele-
gene amtsfreie Stadt Mincheberg verweist, von beachtlichen Teilen des Verkehrs
nicht als blof3 beschreibende Angabe, sondern als Warenkennzeichen aufgefasst,
weshalb sie Uber eine gewisse Kennzeichnungskraft verfligt und auch aus diesem
Grunde nicht vernachlassigt werden kann. Denn die Stadt Mincheberg zéahlte laut
dem Onlinelexikon Wikipedia am 31.12.2012 lediglich 6686 Einwohner, weshalb
Muncheberg von dem grof3ten Teil der normal informierten und angemessen auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher nicht als geographische

Herkunftsangabe erkannt wird.

Das bedeutet im Ergebnis, dass die angegriffene Marke ,muncheberger forscher-
geist” nicht durch den Wortbestandteil ,forschergeist® gepréagt wird, weshalb sich
die Zeichen ,muncheberger forschergeist” der angegriffenen und ,Forschergeist”

der Widerspruchsmarke gegeniberstehen.
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b) Zeichenvergleich und Grad der Zeichenahnlichkeit

Die Beurteilung des Gesamteindrucks getrennt in klanglicher, schriftbildlicher und
begrifflicher Hinsicht ergibt, dass zwischen den Vergleichszeichen keine hinrei-
chenden Ahnlichkeiten in einer Wahrnehmungsrichtung festzustellen sind, die eine
Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke be-
grinden koénnten.

Die Zeichen ,miuncheberger forschergeist‘ und ,Forschergeist” sind im Blick auf
den nicht zu vernachlassigenden Wortbestandteil ,mtincheberger* der angegriffe-
nen Marke sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich so verschieden,
dass der normal informierte und angemessen aufmerksame und verstandige
Durchschnittsverbraucher die Marken trotz teilweiser Warenidentitat nicht ver-

wechseln wird.

Insgesamt betrachtet ist der Zeichenabstand zwischen der angegriffenen und der
Widerspruchsmarke daher so grof3, dass der Verkehr die beiden Marken ausei-
nander halt und eine Verwechslungsgefahr ausscheidet, weshalb zwischen den
Marken keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Fur die Gefahr einer
gedanklichen Verbindung der Marken hat weder die Widersprechende Tatsachen

vorgetragen noch sind solche Tatsachen sonst ersichtlich.

6. Kosten des Beschwerdeverfahrens, 8 71 Abs. 1 MarkenG

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden besteht keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,
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bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Reker Eder Dr. Himmelmann
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