BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 11/01 Verkindet am
18. Juli 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 31 728

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 18. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 27. Januar 1997 eingetragene Wortmarke

MARCHE,

die fur die Waren der Klassen 29 und 30

29: Lebensmittelfertig- und -halbfertigprodukte, namlich Gemduse,
Milch, Milchprodukte, Obst (sdmtliche Waren soweit in Klasse 29
enthalten); 30: lebensmittelfertig- und -halbfertigprodukte, n&amlich
Salatsaucen, Teigwaren, Gewurze, Wirzmittel (sdmtliche Waren
soweit in Klasse 30 enthalten); 29: Kochhilfen, namlich Fertigpro-
dukte und Halbfertigprodukte zur Herstellung von Mahlzeiten
(samtliche Waren soweit in Klasse 29 enthalten); 30: Kochbhilfen,
namlich Fertigprodukte und Halbfertigprodukte zur Herstellung von
Mahlzeiten (samtliche Waren soweit in Klasse 30 enthalten), Sau-

cen aller Art (ausgenommen Salatsaucen); 29: frische, getrock-



nete, gekochte oder auf andere Art und Weise konservierte Le-
bensmittel, insbesondere Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild, Meeres-
frichte, Fleischextrakte, Suppen und Bouillons aller Art (soweit in
Klasse 29 und 30 enthalten); 30: frische, getrocknete, gekochte
oder auf andere Art und Weise konservierte Lebensmittel, insbe-
sondere Fleisch, Fisch, Gefligel, Wild, Meeresfrichte, Fleischex-
trakte, Suppen und Bouillons aller Art (soweit in Klasse 29 und 30
enthalten); 29: Suppengarnierungen; Suppeneinlagen; (samtliche

Waren soweit in Klassen 29 und 30 enthalten).

geschutzt ist, sind Widerspriche erhoben aus der prioritatslteren
IR-Marke 635 103

siehe Abb. 1 am Ende



und aus der Wortmarke 1 066 069

Marché Moévenpick,

die seit dem 17. Juli 1994 fur die Dienstleistung "Verpflegung von Géasten" einge-

tragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen die Widerspriche zuriickgewiesen. Die sich gegenuberstehen-
den Marken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer und wirtschaftlich
nahestehender Waren bestimmt, so dal3 ein eher strenger Mal3stab an den Mar-
kenabstand anzulegen sei. Soweit sich die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit
gegeniberstinden, scheide eine Verwechslungsgefahr offensichtlich aus, da das
in den Widerspruchsmarken enthaltene Wort "Mévenpick” in der angegriffenen
Marke keine Entsprechung finde. Eine Verwechslungsgefahr sei nur dann anzu-
nehmen, wenn aus den Widerspruchsmarken isoliert kollisionsbegriindend der
Wortbestandteil "Marché" herausgegriffen und der schutzbegehrenden Marke ge-
genubergestellt wirde. Dies verbiete sich allerdings, weil das franzésischspra-
chige Wort "Marché" in seiner deutschen Bedeutung fur "Markt, Wochenmarkt"
hinsichtlich der von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen auflerst kennzeichnungsschwach sei und deshalb die Widerspruchs-

marken nicht allein prage.

Dagegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden. Sie vertreten die
Auffassung, dal3 die Herstellerangabe "Mdvenpick" in den Widerspruchsmarken in
den Hintergrund trete, so dal3 diese allein durch den weiteren Wortbestandteil
"Marché" als Produktkennzeichen gepragt wiirden. Dieser sei keinesfalls so kenn-
zeichnungsschwach, wie ihn die Markenstelle gewertet habe. Das ergebe sich
schon daraus, dal3 die Markenstelle die Bezeichnung "MARCHE" in Alleinstellung

fur die Produkte der Klassen 29 und 30 eingetragen habe. Im Ubrigen sei das



franzosische Wort "Marché" als Bezeichnung fur ein Restaurant originell und au-
Rergewohnlich. Eine etwaige Schwachung dieses Wortbestandteils werde aber je-
denfalls durch die Bekanntheit der Marke "Moévenpick” ausgeglichen. Diese Her-
stellerangabe werde vielfach mit weiteren Produktbezeichnungen verwendet. Der
Verkehr verstehe deshalb "Marché" ebenfalls nur als eine Produktbezeichnung der

Firma Movenpick.

Die Widersprechenden beantragen sinngemali3,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Demgegeniber beantragt die Markeninhaberin,

die Beschwerden zurlickzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtenen Beschlisse. Die Markenstelle habe zurecht auf
den Gesamteindruck der einander gegenuberstehenden Bezeichnungen abge-
stellt. "Marché" allein sei aufgrund seiner Kennzeichnungsschwéche schon nicht
selbstandig kollisionsfahig. Soweit es um die Dienstleistung "Verpflegung von Ga-
sten" gehe, finde diese gerade in Anlehnung an eine Marktatmosphére statt, so
daR dafur "Marché" unmittelbar beschreibenden Charakter habe. Die Hersteller-
angabe "Mdovenpick" trete auch nicht in den Hintergrund. Ganz im Gegenteil stelle

sie eine Qualitdtsangabe fur hochpreisige Nahrungsmittel dar.

Die zulassigen Beschwerden der Widersprechenden sind unbegriindet. Auch nach

Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und den beiden



Widerspruchsmarken keine Gefahr von Verwechslungen iSd 89 Abs1 Nr2
MarkenG.

Bei der Priifung der Verwechslungsgefahr ist von der Ahnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so daf3 ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Zeichen durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000,
506, 508 - ATTACHE/TISSERAND).

Was die beiderseitigen Waren betrifft, ist von der Registerlage auszugehen. Die
sich damit gegeniberstehenden Waren sind — soweit Waren der Klassen 29 und
30 betroffen sind - teilweise als identisch, teilweise — soweit den Waren der Klas-
sen 29 und 30 die Dienstleistung "Verpflegung von Gasten" gegenubersteht - als
unbedenklich ahnlich anzusehen, so dal3 an den von der schutzbegehrenden
Marke einzuhaltenden Abstand deutliche Anforderungen zu stellen sind, zumal es
sich bei den Waren um Artikel des taglichen Bedarfs handelt, die vom Verkehr er-
fahrungsgemafld mit einer gewissen Fluchtigkeit gerade gegenuber den Kenn-
zeichnungen erworben werden. Der danach erforderliche Abstand wird von der

angegriffenen Marke jedoch gewabhrt.

In ihrer Gesamtheit werden die sich gegeniuberstehenden Marken wegen der
deutlich unterschiedlichen Wortzusammensetzung nicht verwechselt werden, da
die Widerspruchsmarken jeweils den Zusatz "Mévenpick" enthalten, der in der an-

gegriffenen Marke keine Entsprechung findet.

Die Gefahr von Verwechslungen kann deshalb, wie die Widersprechenden auch
nicht verkennen, allenfalls dann in Betracht kommen, wenn der jingeren Marke
allein der Wortbestandteil "Marché" der Widerspruchsmarken gegentiberzustellen

ware. Dies verbietet sich vorliegend jedoch aus Rechtsgrinden.



Grundsatzlich ist bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr
von Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen. Denn der Schutz eines aus
einem Kombinationszeichen herausgeldsten Elementes ist dem Markenrecht
fremd, so dalR es rechtsfehlerhaft ware, ohne weiteres eine Kaollision lediglich auf-
grund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elementes feststel-
len zu wollen. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Ge-
samteindruck nach" ausnahmsweise bei Vergleichszeichen, die nur in einem Be-
standteil Ubereinstimmen, dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines
kombinierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, sondern
von einem Element allein gepragt wird, wobei eine bloRe Mitpragung nicht aus-
reicht (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Setzt sich eine Marke -
wie die beiden Widerspruchsmarken - aus einer Herstellerangabe, hier "Mdéven-
pick", und einem weiteren Bestandteil zusammen, so ist es jeweils eine Frage des
Einzelfalls, ob die Herstellerangabe zB deshalb in den Hintergrund tritt, weil die
angesprochenen Verkehrskreise sich vorrangig anhand einer in der Marke neben
der Herstellerangabe enthaltenen ggfls als Produktkennzeichen auftretenden an-
deren Bezeichnung orientieren (BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep). Zur Be-
antwortung dieser Frage ist ferner mal3geblich, ob die Herstellerangabe als solche
dem Verkehr bekannt ist oder nicht. In Einzelfallen hat der BGH bei der Verwen-
dung des Namens des Herstellers eine Pragung des Gesamteindrucks durch den
verbleibenden Bestandteil angenommen, weil der Verkehr die Waren oft nicht
nach dem Namen der Hersteller unterscheide, sondern seine Aufmerksamkeit auf
die sonstigen Merkmale zeichenmalliger Kennzeichnung richte (BGH aaO - Blen-
dax Pep mwN). Andererseits hat der BGH ausgefuhrt, dal3 es verfehlt ware, von
einem Regelsatz auszugehen, wonach eine Herstellerangabe als Bezeichnungs-
bestandteil stets eine (mit-)pragende Bedeutung flr den Gesamteindruck abzu-
sprechen wéare (BGH GRUR 1996, 406 - JUWEL). Es verbleibt deshalb bei dem
Grundsatz der Beurteilung des Einzelfalles, ob aus der Sicht des Verkehrs die
Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht. Ein weiteres entscheidendes
Kriterium besteht - neben der Bekanntheit des Firmennamens - in der Kennzeich-

nungskraft des neben diesen enthaltenen Bestandteils des kombinierten Zeichens.



Ist dieser schutzunfahig, so verbietet es sich bereits aus Rechtsgriinden, die Her-
stellerangabe in den Hintergrund treten zu lassen, da aus schutzunfdhigen Be-
standteilen keine Rechte hergeleitet werden konnen (vgl. BPatG
32 W (pat) 141/97 — Ferrero Paradiso/Paradiso; 32 W (pat) 139/99 - Trio/Danone
Trio; 30 W (pat) 295/99 — GALLERY/Loewe Galerie;26 W (pat) 179/99 — DR.BEST
CONTOUR/CONTOUR).

Was die Waren der Klassen 29 und 30 angeht, ist "Marché" ein schutzunfahiger
Wortbestandteil. Das franzésischsprachige Wort bedeutet im deutschen "Markt,
Marktplatz, Wochenmarkt, Handelsplatz® (PONS Franzdsisch-Deutsch, 2. Aufl
1989, S 621; Langenscheidts Grundwortschatz Franzosisch, 15. Aufl 2001,
S 145). Es bezeichnet also den Handelsort, an dem frische Produkte, wie sie auch
Waren der Klassen 29 und 30 umfassen, angeboten werden. "Marché" stellt inso-
weit einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis dar, daf3 es sich um frische
Waren handelt, eben "wie vom Wochenmarkt". Dal3 das angegriffene Zeichen
"MARCHE" im Gegensatz dazu in das Markenregister eingetragen worden ist,
steht der Bewertung seiner Schutzunfahigkeit durch den Senat im vorliegenden

Kollisionsbeschwerdeverfahren nicht entgegen.

Auch soweit die Dienstleistung "Verpflegung von Gasten" geschutzt ist, pragt
"Marché" die Widerspruchsmarken nicht, da dieser Bestandteil insoweit zwar nicht
schutzunfahig, aber doch auflerst kennzeichnungsschwach ist. Der unmittelbar
beschreibende Sachbezug steht hier nicht im Vordergrund, da die Verbindung zur
"Marktatmosphare" eines Restaurants schon gewisse gedankliche Zwischen-
schritte voraussetzt. Allerdings kommt dem Bestandteil nur geringe Kennzeich-
nungskraft zu, da die Verpflegung von Gasten in Form der Zubereitung frischer
Lebensmittel an Marktstanden sehr nahe liegt. "Marche" wird daher von den an-
gesprochenen Verkehrsteilnehmern innerhalb beider Widerspruchsmarken nicht
als die eigentliche Warenkennzeichnung angesehen werden, da sie gegenuber

der Unternehmensbezeichnung "Mdvenpick" keine nennenswerte Vorrangstellung



inne hat. Damit ist sie auch nicht geeignet, den Gesamteindruck der Wider-

spruchsmarken zu pragen.

Bei dieser Sachlage hatten damit die Beschwerden der Widersprechenden keinen

Erfolg.

Anlal3 fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bestand indes nicht (§ 71

Abs 1 MarkenG).

Stoppel Martens Kunze
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