BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 552/12 Verkindet am
12. Dezember 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 013 012

BPatG 154
05.11



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 12. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 30 2011 013 012

Fleesengeist

fur die Waren

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 33:
Alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)

ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Ware

Klasse 33: Spirituosen, namlich Obstgeist



eingetragenen prioritatsalteren Wortmarke 906 924

FRIESENGEIST.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit dem angefochtenen Beschluss zuriickgewiesen, weil zwischen
den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe (8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Zur
Begrindung hat sie ausgefuhrt, die angegriffene Marke halte gegenuber der Wi-
derspruchsmarke den angesichts der Identitat der Waren gebotenen grof3en Ab-

stand in jeder Richtung ein.

Im schriftbildlichen Vergleich sei zwar eine gleiche Wortlange erkennbar, jedoch
lagen nicht zu vernachlassigende Abweichungen vor die - zumal am jeweiligen
Wortanfang - nicht unbemerkt blieben. Klanglich kdmen sich die beiden Marken
zwar sehr nahe, doch sei auch hier die pragnante Abweichung durch den Aus-
tausch des stimmhaften Zungenlautes "I" gegen den stimmhaften Zapfchenlaut "r"
nicht zu Gberhdren. Letztlich zeigten die beiden Marken im begrifflichen Vergleich
vollig andere Inhalte. Zwar sei in Bezug auf die beanspruchten Waren (alkoholi-
sche Getranke) der Teilbegriff "...geist" als Hinweis auf ein klares Destillat von
unvergorenen, mit Alkohol versetzten Frichten jeweils identisch, jedoch zeige der
begriffliche Anfang auf ganz verschiedene Inhalte. Wahrend "Fleesen" ein geo-
grafischer Hinweis auf eine Landschaft im GroRraum der Mecklenburgischen
Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere auf den Fleesensee, sei,
weise der Teilbegriff "Friesen" auf das norddeutsche Friesland hin. Die Marken
stimmten daher begrifflich nicht Uberein, weshalb Verwechslungen ausgeschlos-

sen werden konnten.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der An-
sicht, wegen der aufgrund der Identitat der beiderseitigen Waren an den Marken-
abstand zu stellenden erhéhten Anforderungen sei die Ahnlichkeit der Marken zu

grol3, um eine Verwechslungsgefahr ausschliel3en zu kénnen. Die Beurteilung der



Markenahnlichkeit durch die Markenstelle vernachlassige die Moglichkeit der feh-

lerhaften Wahrnehmung und unterstelle zu Unrecht Kenntnis vom Fleesensee.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 29. Mai 2012 aufzuheben und we-
gen des Widerspruchs die Loschung der Marke 30 2011 013 012

anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, jedoch unbegrindet. Zwi-
schen den Marken, die sich im vorliegenden Verfahren gegentuberstehen, besteht

keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzei-
chenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu
ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitat oder Ahnlichkeit der Marken, der
Identitat oder Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt



(st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437,
438 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der
alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu beschranken, in denen die Benutzung
eines identischen oder &hnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der
alteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewahrleistung der Herkunft
der Waren oder Dienstleistungen gegeniber den Verbrauchern, beeintrachtigt
oder beeintrachtigen konnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 - Arsenal Foot-
ball Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 - Anheuser-Busch/Budvar. GRUR
2007, 318, 319, Nr. 21 - Adam Opel/Autec).

Ausgehend von diesen mal3geblichen markenrechtlichen Grundsatzen hat die
Markenstelle zutreffend festgestellt, dass zwischen den beiden Marken des vorlie-
genden Widerspruchsverfahrens im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung
trotz der Identitat der beiderseitigen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Markenstelle von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

Eine Marke verfugt Uber Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren
und Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, als von einem bestimmten Unter-
nehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren und Dienstleistungen
von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 1999, 189,
194, Nr. 49 - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 22 - Lloyd/Loints). Fur die
Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maf3geblich, inwieweit
sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Be-
nutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung
einzupragen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird.
Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschrankt, wenn die Wider-
spruchsmarke einen die geschutzten Waren oder Dienstleistungen beschreiben-
den Sinngehalt aufweist oder sich an eine fur die fraglichen Waren und/oder
Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907,
Nr. 16 - Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 - Schuhpark).



Die Widerspruchsmarke "Friesengeist" enthalt als Wortbestandteil zunachst - was
auch die Widersprechende nicht in Abrede stellt - den geographischen Hinweis
"Friesen”, der dem durchschnittlich informierten deutschen Durchschnittsverbrau-
cher bekannt ist und als Herkunftshinweis einem Freihaltungsbedurfnis unterliegt.
Der weitere Wortbestandteil "-geist" beschreibt nach den zutreffenden Ausfiihrun-
gen der Markenstelle ein klares alkoholisches Getrank. Ein solcher beschreiben-
der Anklang reicht allerdings bereits aus, um eine Schwachung der Kennzeich-
nungskraft einer Marke herbeizufihren (BPatG MarkenR 2007, 353, 356 - 1800
ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO, bestatigt durch BGH GRUR 2008, 903 - SIERRA
ANTIGUO; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 532/10 - vital&fit/vitafit). Der
Schutzumfang einer an eine freihaltungsbedirftige Angabe angelehnten Marke ist
eng zu bemessen und auf die jeweilige eintragungsbegrindende Eigenpragung
beschrankt (BGH GRUR 2010, 729, 731 - MIXI; GRUR-RR 2010, 205, 208 - Haus
& Grund 1V). Eine zur Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fuhrende Zeichen-
ahnlichkeit ist deshalb zu verneinen, soweit sich die Ubereinstimmungen der Mar-
ken auf die beschreibende oder sonst schutzunfahige Angabe selbst beschranken
(BGH GRUR 2008, 803, 804 - HEITEC). Eine rechtlich relevante Ahnlichkeit der
Marken liegt daher im Falle zweier verschiedenartiger Abwandlungen derselben
freihaltungsbediirftigen Sachbezeichnung, deren Gemeinsamkeiten sich im We-
sentlichen auf diese Sachbezeichnung beschrénken, nicht vor (BPatG PAVIS
PROMA 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN). Nur wenn die Vergleichsmar-
ken weitergehende, ausreichende klangliche, schriftbildliche oder sonstige Ahn-
lichkeiten in ihrer Gber die zu Grunde liegende schutzunfahige Angabe hinausrei-
chenden, schutzbegriindenden Eigenpragung aufweisen, besteht kein Anlass fir
eine Einschréankung des nach dieser Eigenpragung zu bemessenden Schutzum-
fangs der alteren Marke (BGH a. a. O. - HEITEC).

Die angegriffene Marke weist zwar mit der Widerspruchsmarke insoweit gewisse
formale Ahnlichkeiten, aber andererseits gegeniiber dieser auch deutliche Unter-

schiede auf, die angesichts des wie umschrieben eingeschrankten Schutzumfangs



der Widerspruchsmarke ausreichen, um eine markenrechtlich relevante Ver-

wechslungsgefahr dem maf3geblichen Gesamteindruck nach auszuschlieRen.

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit von Wortmarken ist auf deren unterschei-
dungskraftige und dominierende Elemente abzustellen (standige Rechtsprechung;
siehe z. B. EuGH GRUR Int. 2004, 850, 853 - PICASSO; GRUR Int. 2005, 256,
259 - Vitakraft; GRUR 2010, 1098, 1099 - Calvin Kleinf[HABM). Es ist ferner von
dem Erfahrungssatz auszugehen, dass Wortanfange im Allgemeinen starker be-
achtet werden als die Ubrigen Markenteile. Dies gilt besonders in solchen Féllen,
in denen die Endungen nicht markant in Erscheinung treten oder wenig einpréag-
sam gebildet sind (BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Fur
den klanglichen Gesamteindruck einer Marke kommt es weniger auf einzelne

Laute als vielmehr auf die Silbengliederung und die Vokalfolge an.

Da es sich bei dem beiden Marken gemeinsamen Bestandteil "-geist” fur alkoholi-
sche Getrdnke um eine beschreibende Angabe handelt, stellen innerhalb der bei-
den Marken deren Wortanfange "Fleesen-" bzw. "Friesen-" die unterscheidungs-
kraftigen Elemente dar. Diese weisen zwar insofern formal Ahnlichkeit auf, als der
Buchstabe der Anfangssilbe "F" und die Endung "-sen" Gibereinstimmen. Trotz die-
ser formalen Ahnlichkeit ist die schriftbildliche und klangliche Ahnlichkeit der An-
fangssilben bei den Marken dennoch gering. Durch diese Abweichungen
"...flee..." gegeniber "...frie..." weist die angegriffene Marke an ihrem Wortanfang
ein deutlich anderes Klangbild auf als die Widerspruchsmarke. Aber auch in
schriftbildlicher Hinsicht reichen die Unterschiede der Marken an ihrem unter-
scheidungskraftigen Wortanfang zum Ausschluss einer rechtlich relevanten Ver-
wechslungsgefahr i. S. d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG trotz gewisser Ubereinstim-
mungen nicht zuletzt wegen des erkennbar beschreibenden Charakters der End-
silben "-geist", die erwarten lasst, dass der Verkehr sein Augenmerk mehr auf die

Anfangssilben der Marken richten wird, aus.



Der zu fordernde hohe Abstand der Zeichen ist schliel3lich aber insbesondere aus
dem auch von der Markenstelle herangezogenen Gesichtspunkt des Sinngehalts
der betreffenden geographischen Angeben der Marken gegeben. Denn angesichts
dessen werden klangliche Unterschiede der gegeniiberstehenden Bezeichnungen
vom Verkehr wesentlich schneller erfasst, so dass es im Verkehr gar nicht erst zu
Verwechslungen kommt, wenn eine der gegenuberstehenden Bezeichnungen ei-
nen fir jedermann verstandlichen Sinngehalt aufweist (vgl. BGH Z. 28, 320,
323 - Quick/Glick; BGH GRUR 1992, 130 - Bally/Ball je m. w. Nachw.). Der Zei-
chenbestandteil "Friesen-" ist in Deutschland gangiges Wortteil, das wegen seines
Hinweises auf Friesland von jedermann sofort erfasst wird. Auf die Frage, ob wie
die Beschwerde bezweifelt, Fleesen oder der Fleesensee vergleichbar bekannt ist,
kommt es daher nicht entscheidend an. Wegen seines gelaufigen Hinweises auf
Friesland pragt sich der Bestandteil der Widerspruchsmarke als solcher ein. Eines
beschreibenden Bezuges des Wortes zur gekennzeichneten Ware bedarf es nicht,
um von einem eine Verwechslungsgefahr ausschlieRenden Sinngehalt auszuge-
hen. Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen
Sinn ist es unerheblich, ob die mit einem Begriff der Umgangssprache gekenn-
zeichnete Ware dessen Sinngehalt entspricht. Denn es geht dabei nicht um die
Frage einer die Warenherkunft oder das Herstellungsunternehmen kennzeichnen-
den Verwendung einer bestimmten Bezeichnung, sondern allein um die Beurtei-
lung, ob der kennzeichnende Begriff wegen seines jedermann gelaufigen Sinn-
gehaltes rasch erfasst wird und als allgemein verstandliches Wort mit einem ande-

ren Kennzeichen nicht verwechselt werden kann. So liegt es hier.

Auch Tatsachen, die eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung
begrinden kdnnten, hat weder die Widersprechende vorgetragen noch sind sol-
che Tatsachen sonst ersichtlich. Die Beschwerde der Widersprechenden konnte

daher keinen Erfolg haben.



Fur eine Kostenauferlegung auf die Widersprechende aus Billigkeitsgriinden sind
keine ausreichenden Tatsachen ersichtlich, weshalb es bei derin 8 71 Abs. 1 S. 2

MarkenG fur den Regelfall vorgesehenen Kostenverteilung bleibt.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Bb



