BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 80/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 15 802.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie
der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die flr die Waren

"Rauch-, Kau- und Schnupftabak, Zigarren, Zigarillos, Stumpen,
Zigaretten, Tabakpatronen; Raucherartikel, namlich Zigarettenpa-
pier, Zigarettenfilter, Zigarettenhtlsen, Tabakpfeifen, Zigaretten-
stopfstéabe, Zigarettenstopf- und Drehgerate, Tabakbeutel, -dosen,
-topfe, Pfeifenstander, -reiniger, -bestecke, Feuerzeuge, Zigarren-
abschneider, Zigarren- und Zigarettenspitzen, -etuis, -schachteln
und -kasten, samtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetall,
deren Legierungen oder damit plattiert; Streichhélzer”

eingetragene Marke 395 15 802.8

LORD
OPTIMA

ist Widerspruch erhoben worden aus den prioritatsalteren Marken

a) 2902036

Optima



b) R 54593/34 Wz

R1
Optima

c) R 54 976/34 Wz

Hoptima,

die fur die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbes Zigaretten; Raucherartikel, so-

weit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer"

geschutzt sind.

Die Markenstelle fiur Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit den Beschlissen vom 1. Oktober 1997 und 21. Dezember 1999
wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Trotz der Identitat der
beiderseitigen Waren hielten die Vergleichszeichen in jeder Hinsicht einen ausrei-
chenden Abstand zueinander ein. Infolge des zusatzlichen Bestandteils "LORD"
hebe sich die angegriffene Marke in ihrem maf3geblichen Gesamteindruck offen-
sichtlich und eindeutig von den Widerspruchszeichen ab. Eine isolierte Kollisions-
prufung nur anhand des Wortelements "OPTIMA" sei nicht zulassig, weil diesem
Bestandteil fir den Gesamteindruck des jliingeren Zeichens keine derart pragende
Bedeutung zukomme, dal3 der weitere Bestandteil "LORD" im Vergleich hierzu in
den Hintergrund treten wirde, denn das englische Wort "LORD" (= Herr) wirke in-
haltlich origineller als das nachfolgende Wortelement "OPTIMA", das wegen
seiner engen Verwandtschaft zu dem Werbeschlagwort "optimal® eher als
Superlativbezeichnung wirke. Auf3erdem sei zu bertcksichtigen, dal3 die

Abnehmer von Tabakwaren und Raucherartikeln allgemein und so auch bei der



Bezeichnung "LORD" daran gewdhnt seien, daR einer Stammarke
warenbeschreibende Sortenzusatze wie "Export", "DE LUXE", "EXTRA" oder
"ULTRA" hinzugefugt wirden. Wegen der Kennzeichnungsschwache des Wortes
"OPTIMA" gebe die insoweit bestehende Ubereinstimmung mit den
Widerspruchszeichen auch keinen Anlal3, die Vergleichsmarken gedanklich

miteinander in Verbindung zu bringen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begrindung
verweist sie auf ihr Vorbringen gegeniber der Markenstelle, wonach die angegrif-
fene Marke "LORD OPTIMA" vom Verkehr nicht als Gesamtheit verstanden

werde.

Sie beantragt sinngemal die Aufhebung der angefochtenen Beschlisse.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung verweist sie auf frihere, ihrer Ansicht nach einschlagige Ent-
scheidungen des Senats.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegriindet, denn zwi-
schen der jungeren Marke "LORD OPTIMA" und den drei Widerspruchsmarken
besteht keine Verwechslungsgefahr geman § 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG.

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Berlcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung
stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den maf3geblichen Umstanden gehoren ins-

besondere die Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren



sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken (vgl EUGH GRUR 1998;
387, 389 - Sabel/Puma; BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).

Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit ist im vorliegenden Fall von Wareniden-
titdt auszugehen, denn alle vier Kennzeichnungen sind ua fiur "Tabake, Tabaker-
zeugnisse und Raucherartikel" bestimmt. Die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken wird zugunsten der Widersprechenden als durchschnittlich ange-
sehen, denn flr eine Erweiterung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarken
hat die Widersprechende keine Umstande angefuhrt. Selbst wenn an den Abstand
der sich gegentberstehenden Marken danach erhebliche Anforderungen zu stel-

len sind, ist dieser gewabhrt.

Bei der Prifung der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist grund-
satzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen (vgl EuGH aaO
- Sabél/Puma; BGH GRUR 2000; 506 -ATTACHE/TISSERAND mwNachw). Inso-
weit weichen die sich gegentuberstehenden Kennzeichnungen - "LORD OPTIMA"
einerseits sowie "Optima, R1 Optima" und "Hoptima" andererseits - in ihrem
klanglichen und schriftichen Gesamteindruck so deutlich voneinander ab, daf3

Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Uberein-
stimmung pragender Markenbestandteile besteht ebenfalls nicht. Zwar kann aus-
nahmsweise einem einzelnen Markenbestandteil eine besondere, das Gesamtzei-
chen pragende Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Be-
standteil in der Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukommt und er
deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, wah-
rend die weiteren Elemente der Marke nur eine untergeordnete Bedeutung haben.
Mithin setzt die Feststellung der Pragung des Gesamteindrucks eines mehrteiligen
Zeichens durch einen Bestandteil voraus, dal die weiteren Bestandteile so in den
Hintergrund treten, dal3 sie flr den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Ge-
samteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgil BGH WRP 2000, 173 -



RAUSCH/ELFI RAUCH). Bei dieser Beurteilung ist von einem durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbraucher der be-
treffenden Waren auszugehen (vgl EUGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH aaO -
ATTACHE/TISSERAND).

Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Auffassung kann nicht da-
von ausgegangen werden, dal? dem Zeichenteil "OPTIMA" in der angegriffenen
Marke eine selbstéandig kennzeichnende Stellung zukommt. Wie bereits die Mar-
kenstelle zutreffend ausgefihrt hat, handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil
"OPTIMA" der jungeren Marke auch fir den angesprochenen Verkehr erkennbar
um den der Stammmarke "LORD" hinzugefugten warenbeschreibenden Sortenzu-
satz, der sich ebenso wie vergleichbare Bestandteile wie "Export”, "DE LUXE",
"EXTRA" oder "ULTRA" nicht allein zur Bestellung eines bestimmten Tabakwa-
renprodukts eignet. Dieser Umstand schliel3t von vornherein aus, dald der ange-
sprochene Verkehr diesem Zeichenelement einen Hinweis auf die Herkunftsstatte
der mit dem Gesamtzeichen versehenen Waren entnimmt und etwa der weitere
Bestandteil "LORD" so in den Hintergrund tritt, dal3 er fur den Verkehr zum Ge-
samteindruck des Zeichens nicht beitragt. Dagegen spricht auch, dal3 der an er-
ster Stelle stehende Zeichenteil "LORD" als Kennzeichnung der Inhaberin der an-
gegriffenen Marke den malf3geblichen Verkehrskreisen weitgehend bekannt sein
durfte (vgl dazu auch die bereits gegen die Beschwerdeflhrerin ergangene Ent-
scheidung 26 W (pat) 256/92 - LORD MEDIUM/MEHLIUM vom 4. Juni 1994 sowie
26 W (pat) 62/95 - PEER EXPRESS/Express).

Die Gefahr assoziativer Verwechslungen der Marken (8 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbs
MarkenG) ist ebenfalls zu verneinen. Es liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte
daflur vor, dal3 dem Bestandteil "OPTIMA" ein Hinweischarakter auf die Inhaberin
der alteren Marke zukommt. Umstande dafur, dal? die Widersprechende den Ver-
kehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Seri-
enmarken an dieses Wort als Bestandteil gewdhnt haben kdnnte, liegen nicht vor.

Die Widerspruchsmarken "R1 Optima" und "Hoptima" unterscheiden sich von der



angegriffenen Marke bereits nicht unwesentlich. Es kommt hinzu, dal’ auch in der
Widerspruchsmarke "R1 Optima" der Bestandteil "Optima" ebenfalls nur als be-
schreibende Sortenangabe wirkt. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen wer-
den, dal3 dem Bestandteil "OPTIMA" ein Hinweischarakter auf die Inhaberin der
alteren Marke zukommt, zumal dieser Bestandteil auch nicht etwa als Firmen-

kennzeichnung verwendet wird.

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgrin-

den (8 71 Abs 1 MarkenG) hat der Senat gerade noch abgesehen.

Kraft Reker Eder

br/pro



