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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 49 510

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

am 23. August 2006

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 302 49 510

Vibes

fur die Waren/Dienstleistungen der

Klasse 32:
Biere; Mineralwéasser und kohlenséurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe

und andere Praparate fiur die Zubereitung von Getrénken;

Klasse 33:

alkoholische Getranke (ausgenommen Biere);

Klasse 43:
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Gemeinschafts(wort)marke 1 258 556

Viba



eingetragen fur die Waren der

Klasse 29:

Frucht- und EiweilRschnitten

Klasse 30:

Nougat als Rollen, Riegel, Block, Backmassen; Pralinen; Mar-
zipan-Riegel;  Eiweil3schnitten mit  Schokoladentlberzug;
Zuckerwaren, insbesondere Dragees, gerOstete Nusse mit
Schokolade oder Zucker dragiert; Hartkaramellen in verschie-

denen Geschmacksrichtungen, insbesondere Mint und Zitrone.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 16. Februar 2005, ergangen im Erinnerungsverfahren, den Wider-
spruch insgesamt fur unbegrindet gehalten und ihn wie auch die von der Wider-
sprechenden gegen die Teilzuriickweisung ihres Widerspruchs - durch Beschluss
vom 23. September 2003 - eingelegte Erinnerung zurtickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen unter Berucksichtigung der
Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Umstande einen hinreichenden Ab-
stand zu der Widerspruchsmarke einhalte. Die Waren der Widerspruchsmarke sei-
en der Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten“ in mittlerem Grad &hnlich, weil sie
zwar in Cafés und Konditoreien zur Mitnahme, aber nicht typischerweise zum
Verzehr angeboten wirden. Im Hinblick auf die sich gegeniiberstehenden Waren
sei jedoch allenfalls von einer am auRersten Rande liegenden Ahnlichkeit auszu-
gehen. Weder Schokolade noch Zuckerwaren seien regelmaflig mit Spirituosen
oder anderen alkoholischen Getranken gefllt. Der durchschnittiche Abnehmer
der beiderseitigen Waren wisse, dass die meisten Praparate fur die Zubereitung
von Getranken regelmafig von den Getrankeherstellern selbst hergestellt wirden.
Auch durch die Tatsache, dass sog. ,Alcopops” in erster Linie sif3 schmeckten

und der Alkoholgeschmack durch die SufRe und andere Aromen uberdeckt werde,



lasse diese Getrdnke nicht in die Nahe von Zucker- oder Schokoladenwaren
ricken. Die zur Herstellung der Getrédnke benétigten Sufdungsmittel und Aromen
wirden, soweit sie nicht vom Getrankehersteller selbst erzeugt wirden, regel-
mafig nicht von Zucker- oder Schokoladenwarenherstellern bezogen, sondern
von Spezialunternehmen. Eine hinreichende Zeichenahnlichkeit sei ebenfalls zu
verneinen. Die Markenworter kdmen sich weder in schriftbildlicher, noch in klang-
licher Hinsicht so nahe, dass ein Auseinanderhalten im Verkehr nicht mehr als
gewahrleistet angesehen werden kénne. Bei den nur aus vier bzw. funf Buch-
staben bestehenden Vergleichswortern sei auch bei nur flichtigem Lesen nicht zu
Ubersehen, dass in der angegriffenen Marke nach der durch Oberlangen gepréag-
ten Buchstabenfolge ,Vib-“ noch zwei Kleinbuchstaben folgten, wahrend in der
Widerspruchsmarke nur noch der Buchstabe ,a“ folge. Dies Abweichung bleibe
nicht ohne Einfluss auf das Umrissbild und die spontan erfassbare Lénge der
Vergleichsworter, zumal der zusétzliche Kleinbuchstabe ,s* am Ende der ange-
griffenen Marke anders als etwa ein ,i“ noch einmal denselben Raum einnehme
wie das davor stehende ,e“. Auch in klanglicher Hinsicht seien beide Marken bei
deutscher Aussprache wegen der unterschiedlichen Auslaute nicht miteinander zu
verwechseln. Die Widerspruchsmarke werde durch die klangstarke Vokalfolge i-a
gepragt, die aber in der angegriffenen Marke nicht identisch enthalten sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie halt eine
Verwechslungsgefahr fir gegeben und tragt dazu vor, die Nahe der sich gegen-
Uberstehenden Waren und Dienstleistungen sei grof3. Die Waren der Klasse 29
und 30 wirden in Cafeterien, Kaffeehdausern und &ahnlichem angeboten und seien
daher der Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten“ hochahnlich. Es gebe zudem
Tankstellenshops mit Bewirtung, in denen die fraglichen SuRBwaren zum Verkauf
angeboten wiirden. Daneben sei eine Ahnlichkeit dieser Waren mit den Waren der
Klasse 32 und 33 der angegriffenen Marke gegeben. Es existiere eine Vielzahl
unterschiedlicher StfRwaren, die unter Zusatz von Alkohol hergestellt wirde oder
Alkohol beinhaltete. Nach der Marktentwicklung sei es Ublich, Betriebsstéatten

ebenso wie Produktpaletten jederzeit ergdnzen und damit erweitern zu kdnnen.



SuRwaren und Alkoholika wirden zudem haufig in groRer rdumlicher Nahe in
Supermarkten vertrieben. In Sonderangebotsecken werde Uberhaupt keine raum-
liche Trennung mehr eingehalten. In Drogerieméarkten seien Sifdwaren und Alko-
holika, darunter gerade Fruchtweine und Mischgetranke unmittelbar nebenein-
ander zu finden. Dies gelte auch fir alle Ladentypen, in denen der Platz begrenzt
sei. Auch die Zeichenahnlichkeit sei grol3, die Markenwdrter konnten aufgrund des
ungenauen Erinnerungsbildes, das der Verbraucher von den Marken habe, ohne
weiteres verwechselt werden. Die Widerspruchsmarke erleide zudem einen
Imageschaden, da die Markeninhaberin das Markenwort zur Herstellung von sog.
LAlcopops” verwende, bei denen es sich nach Meinung von Fachleuten um Ein-
stiegsdrogen handele. Hinzu komme, dass die Widerspruchsmarke vor Verwésse-

rung durch die angegriffene Marke geschiitzt werden musse.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschliisse, soweit der Widerspruch darin
zurlckgewiesen worden ist, aufzuheben und die angegriffene

Marke insgesamt zu l6schen.

Die Markeninhaberin hat im Hinblick auf die Ausfihrungen der Widersprechenden
auf ihr Vorbringen vor der Markenstelle Bezug genommen, in denen sie den Ein-
lassungen der Widersprechenden in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht entge-

gengetreten ist.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewech-

selten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. 88 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu loschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeit-
rang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlieBlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Fir die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu
beurteilenden Marken, der Warennahe und der Kennzeichnungskraft der &lteren
Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke aus-
geglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596
— Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 — Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514
- MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsétzen ist eine Verwechslungsgefahr insgesamt nicht zu be-
jahen.

1.
Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen sind in gewissem Um-
fang einander ahnlich.

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit sind alle Faktoren

zu bericksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen



kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehdren insbesondere deren Art, ihr Verwen-
dungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander erganzende Waren oder Dienstleistungen (EUGH GRUR Int. 1998,
875, Tz. 17, 18, 23 — Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 — EVIAN/REVIAN).

a)
Zwischen den zugunsten der Widerspruchsmarke geschutzten Suf3waren sowie
.Frucht- und Eiweil3schnitten* und der fur die angegriffene Marke geschitzten

Dienstleistung ,Verpflegung von Gasten“ besteht eine mittlere Ahnlichkeit.

Eine Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kommt grundsatzlich in
Betracht (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon Il; GRUR 1999, 586 - White Lion;
GRUR 2000, 883 - PAPPAGALLO), setzt aber voraus, dass der Verkehr bei der
Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Wa-
ren, fur die die Widerspruchsmarke Schutz geniel3t, trete auch als Erbringer der
Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und
beworben werden. Dies trifft fur die Stlwaren und Schnitten der Widerspruchs-
marke zu, bei denen nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden
kann, dass diese auch zum Zweck der Verpflegung von Gésten hergestellt und
aus Anlass der Erbringung dieser Dienstleistung angeboten werden kénnen, und
zwar nicht nur als Begleitware zu einer Hauptware, etwa als Beigabe zu einer
Tasse Kaffee oder als Bestandteil eines Desserts, sondern hiervon getrennt, etwa
iIm Rahmen eines Verkaufsstandes, durch den die Mitnahme dieser Waren aul3er

Haus ermdglicht werden soll.

b)

Zwischen den zugunsten der Widerspruchsmarke geschitzten SufRwaren sowie
.Frucht- und Eiweil3schnitten* und der fur die angegriffene Marke geschitzten
alkoholischen und nichtalkoholischen Getranken ist ebenfalls eine gewisse Ahn-
lichkeit feststellbar. In die Beurteilung der Ahnlichkeit einzubeziehen ist, ob die

Waren regelmallig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle herge-



stellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berihrungspunkte aufweisen, etwa weil sie
in denselben Verkaufsstatten angeboten werden (vgl. BGH GRUR 1999, 496,
497 f. - TIFFANY; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2003, 428, 431
— BIG BERTHA). Es handelt sich bei allen hier in Betracht zuziehenden Waren um
solche, die dem menschlichen Verzehr dienen, teilweise handelt es sich um Le-
bensmittel, teilweise um reine Genussmittel. Diese Waren werden regelmalig ne-
beneinander im Handel angeboten und beworben und beim Verbrauch haufig ne-
ben- oder sogar miteinander angeboten und konsumiert. Stdwaren werden haufig
gemeinsam mit alkoholischen Getranken oder Fruchtsaften, Frucht- und Eiweil3-
schnitten gemeinsam mit Mineralwasser/Fruchtsaften konsumiert wobei die Vielfalt
der Kombinationsmoglichkeiten &uf3erst individuell und damit praktisch unbegrenzt
ist. Eine verkaufsfertige Kombination von Alkohol und Schokolade befindet sich

zudem in Form von mit Alkohol geflllten Pralinen auf dem Markt.

2.

Dennoch ist vorliegend bei einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher auszuschlieRen.
Der Abstand der Vergleichsmarken zueinander geniigt. Sie weisen nach ihrem je-
weiligen Gesamterscheinungsbild weder im Klang, noch im (Schrift-)Bild oder im
Bedeutungs- oder Sinngehalt eine hinreichende Ahnlichkeit auf. Insoweit kann auf
die zutreffenden Ausfuhrungen der Markenstelle verwiesen werden, denen die
Widersprechende inhaltlich nicht im Einzelnen entgegengetreten ist. Soweit die
Widersprechende zur Begrindung ihrer gegenteiligen Auffassung auf die Ent-
scheidungen des Gerichts der Européischen Gemeinschaften Erster Instanz
,MUNDICOR/MUNDICOLOR" (GRUR Int. 2004, 647) und ,DIESEL/DIESELIT"
(GRUR Int. 2004, 854) verweist, kann dies wegen der andersartigen Fallgestal-
tung nicht tberzeugen. Im Fall ,MUNDICOR/MUNDICOLOR" liegt eine klangliche
Verwechslung auf der Hand, weil die vierte Silbe des Zeichens ,MUNDICOLOR"
bei phonetischer Wiedergabe haufig entweder nicht deutlich ausgesprochen oder
Uberhort werden wird und daher wie das Wort ,MULTICOR* klingt. Das Gleiche gilt
im Ergebnis sinngemal} fur die Markennamen ,DIESEL" und ,DIESELIT*. Hiervon



unterscheidet sich der vorliegende Fall maRRgeblich. Insoweit hat die Markenstelle
zutreffend darauf hingewiesen, dass die Vokalfolge i-a den Klang des Wortes
.VIBA" stark pragt. Demgegenuber weist die angegriffene Marke VIBES die Vo-
kalfolge i-e auf, die sich davon im Klangeindruck deutlich absetzt, wie sich an dem
Wortpaar ,LIMA" und ,LIMES", das ein vergleichbare Buchstabenstruktur wie die
hier zu erdrternden Zeichen aufweist, belegen lasst. Zutreffend hat die Marken-
stelle auch auf das zusatzliche S am Ende des angegriffenen Markenworts abge-
stellt, das als scharf klingender Konsonant nicht zu tberhdren ist und zudem in vi-
sueller Hinsicht maR3geblichen Einfluss auf die Lange der angegriffenen Marke
besitzt. Das unterscheidet den vorliegenden Fall auch von dem Sachverhalt, den
das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 25. Juli 2003 betreffend
die Marke 301 61 468 ,VIBE" zugunsten der Widersprechenden entschieden hat.

Fur das Vorliegen einer assoziativen Verwechslungsgefahr ist weder etwas vorge-

tragen noch sonst ersichtlich.

Soweit die Widersprechende auf Verletzungstatbestdnde wie drohender Image-
verlust oder Verwasserung ihrer Marke abstellt, Ubersieht sie, dass derartige Tat-
bestande nicht der Uberprifung im Widerspruchsverfahren unterliegen, § 42
Abs. 2 MarkenG.
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[I.
Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 S. 2 Mar-

kenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

gez.

Unterschriften



