BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 111/99 Verkindet am
26. April 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 397 30 745.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 26. April 2000 unter Mitwirkung des Richters Reker

als Vorsitzendem sowie des Richters von Zglinitzki und der Richterin Eder

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden 1 wird der Be-
schlul3 der Markenstelle fur Klasse 34 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 11. Februar 1999 aufgehoben,
soweit der Widerspruch aus der Marke 397 05 706.7 hin-
sichtlich der Waren "Rohtabak und Tabakfabrikate" der an-

gegriffenen Marke zurtickgewiesen worden ist.

2. Die teilweise Loéschung der angegriffenen  Mar-
ke 397 30 745.4 wird im Umfang der Waren "Rohtabak und
Tabakfabrikate” wegen des Widerspruchs aus der
Marke 397 05 706.7 angeordnet.



3. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden 1

zurtickgewiesen.
4. Die Beschwerde der Widersprechenden 2 wird zuriickgewie-

sen.

Grinde

Die Marke 397 30 745.4

n REDII

ist fur die Waren der Klasse 34

"Rohtabak und Tabakfabrikate; Raucherartikel, ndmlich Tabakdo-
sen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, -etuis, Aschenbecher
(samtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetall oder damit
plattiert), Pfeifenstander, -reiniger, -bestecke, Zigarrenabschnei-
der, Tabakpfeifen, -beutel, Feuerzeuge, Taschenapparate zum
Selbstdrehen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Zigarettenfilter,
Zigarettenhulsen, Feuchthalter fur Tabakwaren; Streichholzer”

eingetragen.



Hiergegen hat die Widersprechende 1 Widerspruch erhoben aus
Marke 2 104 572

"REX",

die fur die Waren

"Tabakerzeugnisse (ausgenommen Zigarren), insbesondere Ziga-

retten; Zigarettenpapier",

eingetragen ist, sowie aus der Marke 394 02 667.5

"Red Seal",

die fur die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten; Raucherar-

tikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer",

eingetragen ist, und aus der Marke 397 05 706.7

"red lights”,

die fur die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherar-

tikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhodlzer"

eingetragen ist.

ihrer



Die Widersprechende 2 hat Widerspruch erhoben aus der Marke 600 644

"Red Rock",

die fur die Waren

"Rohtabak, Tabakfabrikate, Zigarettenpapier"

eingetragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
Widerspriche zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, es stiinden
sich zwar zumindest teilweise identische Waren gegentiber, jedoch bestehe auch
unter diesen Umstanden zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungs-
gefahr. Die Markenwdrter "RED" und "REX" unterschieden sich wegen der Unter-
schiede in den Endbuchstaben sowohl klanglich als auch schriftbildlich markant.
Diese Unterschiede wirden durch die abweichenden Sinngehalte gestitzt. Die
Ubrigen Widerspruchsmarken unterschieden sich in unmittelbarer Hinsicht in ihren
Langen hinreichend von der angegriffenen Marke. Sie wirden zudem nicht auf
ihre jeweils ersten Bestandteile verkirzt werden , weil dem Bestandteil "red" keine
derart pragende Wirkung zukomme, daf die Ubrigen Bestandteile damit in den
Hintergrund traten. Vielmehr entstinden Gesamtbegriffe. Die Gefahr einer
mittelbaren Verwechslung bestehe ebenfalls nicht, da es sich bei dem Wort "red"
nicht um einen eigenstandigen betrieblichen Hinweis handle.

Gegen diese Entscheidung wenden sich die Widersprechende 1 sowie die Wi-

dersprechende 2 jeweils mit der Beschwerde.

Die Widersprechende 1 hélt angesichts gréf3tenteils identischer Waren und billiger
Massenkonsumartikel trotz der Kirze der Vergleichszeichen wegen haufig

schlechter Ubermittlungsbedingungen eine klangliche und schriftbildliche Ver-



wechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke "RED" wund der
Widerspruchsmarke 2 104 572 "REX" fur gegeben. Der in der weiteren Wider-
spruchsmarke 397 05 706.7 "red lights" enthaltene Zeichenteil "lights" sei auf dem
vorliegenden Warensektor eine rein beschreibende Beschaffenheitsangabe, die
zudem, wie es in der Tabakbranche Ublich sei, dem eigentlichen Markennamen
nachgestellt sei. Damit werde die Widerspruchsmarke "red lights" nicht als Ge-
samtbegriff gesehen und dem Bestandteil "red" der Widerspruchsmarke komme
die allein kollisionsbegriindende Wirkung zu. Auch bei der Widerspruchs-
marke 394 02 667.5 "Red Seal" sei mit einer Verkirzung auf den Bestandteil
"Red" zu rechnen. Das Wort "Seal" gehore nicht zum Grundwortschatz der engli-
schen Sprache und sei auRerdem mehrdeutig. "Red" sei bereits aufgrund seiner
raumlichen Stellung als eigentlicher Betriebshinweis pradestiniert. Damit sei "Red

Seal" auch kein Gesamtbegriff.

Die Widersprechende 2 halt eine Verwechslungsgefahr fur gegeben, weil der Zei-
chenbestandteil "Red" in der Widerspruchsmarke 600 644 "Red Rock" eine min-
destens den Gesamteindruck mitpragende Wirkung habe und Uberdies am Zei-
chenanfang stehe. AulRerdem seien nicht nur &hnliche, sondern identische Waren
zu beurteilen. Die Vergleichszeichen wirden auch gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht.

Die Widersprechenden 1 und 2 beantragen sinngeman,

den angefochtenen Beschluf3 der Markenstelle fir Klasse 34 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 1999 aufzu-
heben und die Ubereinstimmung der angegriffenen Marke mit den

Widerspruchsmarken festzustellen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerden der Widersprechenden 1 und 2 zuriickzuweisen.

Sie héalt die Zeichen "RED" und "REX" wegen des deutlichen Unterschieds in den
Endkonsonanten nicht fur verwechselbar. Die Widerspruchsmarke "Red Seal”
bilde ebenso wie die Widerspruchsmarke "Red Rock" einen Gesamtbegriff, bei
dem das Wort "Red" adjektivisch verwendet werde. Auch die Widerspruchsmarke
"red lights" werde von beiden Woértern gleichermal3en gepragt und stelle aul3er-
dem einen Gesamtbegriff dar, bei dem das Wort "red" ebenfalls adjektivisch ge-
braucht werde. Eine Verwechslungsgefahr bestehe deshalb auch insoweit nicht.

Die Beschwerde der Widersprechenden 1 hat teilweise Erfolg. Der Senat erachtet
eine Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke 397 30 745.4
"RED" und der Widerspruchsmarke 397 05 706.7 "red lights" im Umfang der
Waren "Rohtabak und Tabakfabrikate" der angegriffenen Marke gemaf § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG fur gegeben.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist der Grad der
Ahnlichkeit der Waren und Marken sowie der Grad der Kennzeichnungskraft der
alteren Marke zu bertcksichtigen, wobei diese einzelnen Gesichtspunkte zuein-
ander in Beziehung zu setzen sind und in jeweils unterschiedlicher Gewichtung
zusammenwirken (BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol Il). Die Waren "Tabak,
Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten” der Widerspruchsmar-
ke 397 05 706.7 "red lights” und die Waren "Rohtabak und Tabakfabrikate" der
angegriffenen Marke sind weitgehend gleich, bzw auf3erst ahnlich. Die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt mangels anderer Anhaltspunkte im

mittleren Bereich. Dann aber sind an den von der jingeren Marke einzuhaltenden



Abstand strenge Anforderungen zu stellen, die sie im genannten Umfang nicht

einhalt.

Zwar ist der Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit zuzustimmen, als sich die
Vergleichsmarken bei einer Gegenuberstellung in ihrer Gesamtheit (BGH GRUR
1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int 1998, 56 - Springende
Raubkatze Il) nicht verwechselbar nahe kommen. In ihrer Gesamtheit namlich
unterscheiden sie sich sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher Hinsicht

aufgrund ihrer unterschiedlichen Langen hinreichend.

Die Gefahr von Verwechslungen zwischen den beiden Marken "RED" und "red
lights" ist jedoch deshalb anzunehmen, weil dem Bestandteil "red" in der Wider-
spruchsmarke die allein pragende Stellung zukommt. Bestehen namlich die sich
gegenibertretenden Zeichen jeweils aus mehreren Bestandteilen und stimmen sie
- wie im vorliegenden Fall - nur in einem dieser Bestandteile in verwechs-
lungsfahiger Weise Uberein, so kann dem Gesamteindruck nach gleichwohl eine
Verwechslungsgefahr anzunehmen sein, wenn der betreffende Bestandteil im
Verhaltnis zu den weiteren Bestandteilen in dem Gesamtzeichen eine selbstan-
dige und kennzeichnende Stellung innehat. Als solchermalen pragend ist ein Be-
standteil dann zu erachten, wenn der Verkehr den weiteren Markenbestandteilen
daneben keinen besonderen Hinweis auf die Betriebsstétte der mit dem Gesamt-
zeichen versehenen Waren entnimmt (BGH GRUR 1976, 353, 354 - COLORBOY;
1991, 190, 191 - HURRICANE).

Dem auf dem Gebiet der Tabakwaren fur die angesprochenen Verkehrskreise er-
sichtlich beschreibenden Zeichenbestandteil "lights" wird der Verkehr aber keinen
solchen besonderen Hinweis auf die Betriebsstatte entnehmen. Der Begriff "lights”
stellt n&mlich - auch in der Pluralform - bei Tabakwaren und Tabakerzeugnissen
lediglich einen Hinweis darauf dar, dal? es sich bei den so gekennzeichneten
Waren um "leichte" Erzeugnisse handelt, die einen verminderten Nikotin- und

Kondensat-(Teer-)gehalt haben. Aufgrund der grof3en Anzahl der auf dem



betreffenden Warengebiet bereits angebotenen entsprechenden "Light(s)" -
Produkte und der Gelaufigkeit dieses Begriffs besteht kein Anlal3 mehr fur die An-
nahme, der Verkehr werde ihm eine kennzeichnende Bedeutung entnehmen oder
ihn zusammen mit dem weiteren Markenbestandteil "red" als Gesamtbegriff ver-
stehen. Ist damit in der Widerspruchsmarke der Zeichenbestandteil "red" allein
pragend, dann besteht wegen der klanglichen Ubereinstimmung mit der ange-
griffenen Marke insgesamt eine Verwechslungsgefahr im Umfang der Waren
"Rohtabak und Tabakfabrikate".

Soweit sich der Widerspruch aus der Marke 397 05 706.7 der Widersprechen-
den 1 jedoch gegen die Waren " Raucherartikel, ndmlich Tabakdosen, Zigarren-
und Zigarettenspitzen, -etuis, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Waren nicht
aus Edelmetall oder damit plattiert), Pfeifenstander, -reiniger, -bestecke, Zi-
garrenabschneider, Tabakpfeifen, -beutel, Feuerzeuge, Taschenapparate zum
Selbstdrehen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhulsen,
Feuchthalter fur Tabakwaren; Streichholzer" richtet, war die Beschwerde zurtick-
zuweisen. FiUr diese Waren namlich ist der Markenteil "lights" nicht beschreibend.
Dem Wort "red" kommt deshalb fir die vorstehend aufgefihrten Waren innerhalb
der Marke "red lights" nicht die allein pragende Stellung zu, so dal3 die Wider-
spruchsmarke in diesem Warenumfang als Gesamtbegriff, jedenfalls aber als Ge-
samtheit zu sehen ist, bei der keiner der beiden Markenbestandteile allein eine

pragende oder wenigstens wesentlich mitbestimmende Stellung innehat.

Die Beschwerde der Widersprechendenl aus den Widerspruchszei-
chen 2 104 572 "REX" und 394 02 667.5 "Red Seal" sowie die Beschwerde der
Widersprechenden 2 aus der Marke 600 644 "Red Rock" waren ebenfalls zurtick-

zuweisen.
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Trotz teilweise gleicher und im Gbrigen ahnlicher Waren sowie einer mittleren
Kennzeichnungskraft ist die Widerspruchsmarke 2 104 572 "REX" sowohl in ihrem
klanglichen als auch in ihrem schriftbildlichen Erscheinungsbild der angegriffenen
Marke nicht so ahnlich, dal3 eine Verwechslungsgefahr i. S. d. 89 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG festgestellt werden konnte. Die jeweiligen Endkonsonanten
unterscheiden sich namlich deutlich voneinander. Diese Unterschiede finden trotz
ihrer Stellung am Wortende wegen der Kurze der Vergleichszeichen eine verhalt-
nismafig starkere Beachtung. Zu einer sicheren Unterscheidbarkeit tragt zudem
der in beiden Marken enthaltene, deutlich unterschiedliche Sinngehalt bei, wie

dies auch bereits von der Markenstelle festgestellt worden ist.

Auch zwischen der angegriffenen Marke und dem Widerspruchszei-
chen 394 02 667.5 "Red Seal" besteht trotz des verwechslungsférdernden Um-
stands gleicher bzw. sehr ahnlicher Waren insgesamt keine Verwechslungsgefahr.
Die Vergleichszeichen unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit bereits durch ihre
deutlich unterschiedlichen Langen. Die Widerspruchsmarke wird nicht allein durch
den Bestandteil "Red" gepragt. Diejenigen Verkehrskreise, denen das Wort "Seal"
in ihrem Bedeutungsgehalt bekannt ist, werden das Wort "Red" als adjektivische
Erganzung des nachfolgenden Substantivs erkennen und die Widerspruchsmarke
als Gesamtbegriff sehen. Diejenigen Verkehrskreise, die das Wort "Seal” nicht
kennen, werden die gesamte Widerspruchsmarke als Phantasiebegriff sehen und
damit keinem der beiden Zeichenteile eine pragende oder wesentlich

mitbestimmende Bedeutung zumessen.

Entsprechendes gilt auch fur den Widerspruch aus der Marke 600 644 "Red
Rock". Auch hier besteht zwar Warengleichheit bzw -ahnlichkeit. Zwischen den
Vergleichsmarken besteht jedoch ebenfalls keine Verwechslungsgefahr, weil sie
sich in ihrer Lange hinreichend unterscheiden. Ein Anlaf3, das allein verwechs-
lungsbegriindende Wort "Red" als pragend oder wesentlich mitbestimmend anzu-
sehen, besteht hier aus den bei der Widerspruchsmarke "Red Seal" genannten

Grinden ebenfalls nicht.



-11 -

Auch die Gefahr, dal3 die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken "Red
Seal" und "Red Rock™" gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, ist
nicht gegeben. Die als Hauptfall dieser Art von Verwechslungsgefahr vornehmlich
in Betracht kommende mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet wegen des Feh-
lens eines Stammbestandteils mit Hinweischarakter auf den Inhaber der rangbes-
seren Marke aus. Der allein fur die Erwagung einer mittelbaren Verwechslungs-
gefahr in Betracht kommende Markenteil "Red" wird nicht als Teil einer Zei-
chenserie benutzt, da die Zeichen "Red Seal" und das derselben Inhaberin geho-
rende Zeichen "red lights" nicht tGbereinstimmend aufgebaut sind und das Zeichen
"Red Rock" einer anderen Inhaberin gehort. Im tbrigen zeigt bereits die Tatsache,
dall mehrere Zeicheninhaber den Zeichenbestandteil "Red" zur Bildung ihrer
zusammengesetzten Zeichen verwenden, dal3 dieses Wort nicht allein fur einen

einzelnen (&lteren und rangbesseren) Zeicheninhaber Hinweischarakter hat.

Aus diesen Grinden konnten die Beschwerde der Widersprechenden 1 aus den
Widerspruchszeichen 2 104 572 "REX" und 394 02 667.5 "Red Seal" und die Be-
schwerde der Widersprechenden 2 aus der Marke 600 644 "Red Rock" ebenfalls

keinen Erfolg haben.

Besondere Grinde, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens
gemall 8 71 Abs 1 MarkenG aus Billigkeitsgriinden aufzuerlegen, sind nicht ge-
geben.

Reker von Zglinitzki Eder

pro



