BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 119/04 Verkindet am
12. April 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 397 49 886

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

mindliche Verhandlung vom 12. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerden der Markeninhaberin und der Widersprechen-

den werden zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 397 49 886

red full flavour

fur die Waren der Klasse 34:

Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherarti-

kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer

ist Widerspruch eingelegt worden



1. aus der Wortmarke 397 30 747

RED ULTRA

eingetragen fur die Waren der Klasse 34:

.,Rohtabak; Raucherartikel, ndmlich Tabakdosen, Zigarren- und
Zigarettenspitzen, -etuis, Aschenbecher (samtliche vorgenannten
Waren nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Pfeifenstander,
-reiniger, -bestecke, Zigarrenabschneider, Tabakpfeifen, -beutel,
Feuerzeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten,
Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhilsen, Feuchthalter

fur Tabakwaren; Streichholzer*

2. aus der Wortmarke 397 30 745

Red

eingetragen fur die Waren der Klasse 34

.,Raucherartikel, namlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigaretten-
spitzen, -etuis, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Waren
nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Pfeifenstander, -reiniger,
-bestecke, Zigarrenabschneider, Tabakpfeifen, -beutel, Feuer-
zeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten, Ziga-
rettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhilsen, Feuchthalter fir

Tabakwaren; Streichholzer

3. aus der Wortmarke 397 30 746

RED MEDIUM



eingetragen fur die Waren der Klasse 34:

.,Rohtabak; Raucherartikel, namlich Tabakdosen, Zigarren- und
Zigarettenspitzen, -etuis, Aschenbecher (sdmtliche vorgenannten
Waren nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Pfeifenstander,
-reiniger, -bestecke, Zigarrenabschneider, Tabakpfeifen, -beutel,
Feuerzeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten,
Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Zigarettenhilsen, Feuchthalter

fur Tabakwaren; Streichholzer*.

Die Markenstelle fir Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
Beschluss vom 23. August 2000 alle Widerspriiche mangels Verwechslungsgefahr
zuruckgewiesen. Auf die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden
hat die Markenstelle mit Beschluss vom 23. Februar 2004 auf den Widerspruch
aus der Marke 397 30 745 die teilweise Loschung der angegriffenen Marke fur die
Waren ,Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten* angeordnet. Im Ubri-
gen hat sie die Erinnerung aus dieser Marke sowie aus den beiden anderen Wi-
derspruchsmarken zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, soweit
die Léschung angeordnet worden sei, bestehe gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke zu 2) (,Red”) und der an-
gegriffenen Marke. Der Bestandteil ,Red" sei in der angegriffenen Marke kollisi-
onsbegrindend, da er den Gesamteindruck dieser Marke prage und mit der Wi-
derspruchsmarke zu 2) identisch sei. Demgegenuber trete der Bestandteil ,full
flavour” der angegriffenen Marke fur den angesprochenen Verkehr vollstandig in
den Hintergrund, weil er als rein beschreibend fur die Waren ,Tabak, Tabaker-
zeugnisse, insbesondere Cigaretten* der angegriffenen Marke anzusehen sei. Da
diese Waren eine hohe Ahnlichkeit mit den fiir die Widerspruchsmarke zu 2) ge-
schitzten Waren ,Zigarettenpapier aufwiesen, sei insoweit die Verwechslungs-
gefahr zu bejahen. Dagegen sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, soweit der
Widerspruch aus dieser Marke gegen die Waren ,Raucherartikel soweit in

Klasse 34 enthalten; Streichhélzer* der angegriffenen Marke gerichtet sei. Insoweit



werde der Bestandteil ,full flavour* in der angegriffenen Marke vom Verkehr nicht
vernachlassigt, weil er mit der deutschen Bedeutung ,voller Geschmack® diese
Waren nicht beschreibe. Die angegriffene Marke werde insoweit als Gesamtbegriff
gesehen, bei dem keiner der drei Wortbestandteile, insbesondere nicht der Be-
standteil ,red”, allein eine pragende Stellung innehabe. Auch hinsichtlich der Gbri-
gen Widerspruchsmarken ,RED ULTRA" und ,RED MEDIUM" sei in Bezug auf die
noch verbliebenen Waren der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr
festzustellen. Der in den Vergleichsmarken identisch enthaltene Bestandteil ,RED"
habe schon in diesen beiden Widerspruchsmarken selbst fur die Waren ,Raucher-
artikel; Streichholzer* keine pragende Stellung. Die Worter ,ULTRA* und
-MEDIUM" kdnnten als Geschmacksbezeichnung allenfalls fir Tabak und Tabak-
erzeugnisse, nicht aber fur die Waren ,Raucherartikel” und ,Streichhdlzer* der Wi-
derspruchsmarken als beschreibend angesehen werden. Es bestehe auch kein

Anlass fur die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

Soweit die Markenstelle die Léschung der angegriffenen Marke angeordnet hat,
wendet sich die Markeninhaberin hiergegen mit der Beschwerde. Sie ist der Auf-
fassung, der Bestandteil ,red" der angegriffenen Marke prage diese in Bezug auf
die betroffenen Waren nicht allein. Der Verkehr werde die weiteren Worter ,full
flavour” nicht vernachlassigen. Er werde die angegriffene Marke vielmehr in dem

Sinne ,roter voller Geschmack” und damit als Gesamtbegriff auffassen.
Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit damit die L6-

schung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den

Widerspruch insgesamt zuriickzuweisen.



Die Widersprechende beantragt demgegenuber,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt die Ausfiihrungen der Markenstelle insoweit als zutreffend.

Soweit die Markenstelle die Widerspriche zuriickgewiesen hat, wendet sich die
Widersprechende hiergegen mit der Anschlussbeschwerde. Sie macht geltend, die
Begriffe ,MEDIUM" und ,ULTRA" seien fir Rohtabak, Raucherartikel und Streich-
holzer der Widerspruchsmarken zu 1) und 3) beschreibende Angaben. Es gebe,
wie vorgelegte Ausziige aus verschiedenen Fachbichern fur Tabake zeigten, fla-
vourisierte Filter, die mit Geschmacksstoffen versehen seien, welche mit dem
Rauchstrom vom Raucher aufgenommen wuirden (flavouring agents). Auch Ziga-
rettenpapier konne ,specifically flavored” sein. ,MEDIUM" habe Bedeutungen fir
Rohtabak (,mediums* = Sortierungen fir Umblatttabake; = engl. Bezeichnung fur
.Mittelschnitt“; Nikotingehalt: ,high®, ,low“, ,medium“, MaR- und Farbangabe
.,medium“ (- brown bzw. —in body). Fundstellen fur den Begriff ,ULTRA" kénnten
zwar nicht vorgelegt werden. Jedoch konne dieser Begriff als Verstarkung far
andere Eigenschaften dienen, so z. B. ,ultrafein“ oder ,ultrapords”. Fur die Ware
.otreichhdlzer der angegriffenen Marke seien diese Begriffe wie auch der Begriff
Lull flavour® in der angegriffenen Marke zwar nicht beschreibend, jedoch komme
hier der Gesichtspunkt des Serienzeichens zum Tragen und begrinde mittelbare

Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende begehrt insoweit die Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses und die vollstandige Loschung der angegriffenen Marke, wéahrend die

Markeninhaberin insoweit den Beschluss der Markenstelle verteidigt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Ver-
fahrensbevollméachtigten gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug ge-

nommen.



1. Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen

Erfolg.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu l6schen, wenn wegen ihrer Ahn-
lichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang
und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen be-
steht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht werden. Fiur die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu be-
urteilenden Marken, der Warennédhe und der Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Mar-
ken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen 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 Grundsatzen hat die Markenstelle die Gefahr der Verwechslung der
angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke zu 2) angesichts der — zwischen
den Beteiligten nicht streitigen - Ahnlichkeit der fiir die angegriffene Marke ge-
schitzten Waren ,Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten* mit den
Waren ,Zigarettenpapier* der Widerspruchsmarke zu 2) bei einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke zutreffend bejaht. Die an-
gegriffene Marke halt in diesem Warenbereich den gebotenen Abstand zu der Wi-
derspruchsmarke zu 2) nicht ein. Bei der Beurteilung der Zeichenéhnlichkeit im
Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz
auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegen-



Uberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud,
GRUR 2003, 712, 714 — Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd). Je-
doch kann einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umstéanden eine besondere,
das gesamte Zeichen pragende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb
bei Ubereinstimmung von Zeichen in dem jeweils pragenden Bestandteil die Ge-
fahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein. Dies
setzt voraus, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks
weitgehend in den Hintergrund treten (BGH, a. a. O. — Ferrari-Pferd). In ihrem Ge-
samteindruck wird die angegriffene Marke bei einer Verwendung fur die Waren
»1abak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten* durch den mit der Wider-
spruchsmarke zu 2) Ubereinstimmenden, diese Waren nicht beschreibenden Be-
standteil ,red" gepragt; denn der weitere Bestandteil ,full flavour* der angegriffe-
nen Marke, der von den angesprochenen Verkehrskreisen zutreffend mit ,voller
Geschmack® Ubersetzt wird, ist fur die Waren ,Tabak, Tabakerzeugnisse, insbe-
sondere Cigaretten* rein beschreibend. Da dieser Begriff — was die Markeninhabe-
rin nicht in Abrede stellt - dem Verkehr gelaufig ist, besteht kein Anlass fur die An-
nahme, der Verkehr werde ihm im Zusammenhang mit den vorstehend aufge-
fuhrten Waren einen besonderen Hinweis auf die Betriebsstatte entnehmen oder
ihn zusammen mit dem weiteren Markenbestandteil ,red* als Gesamtbegriff ver-
stehen (vgl. ebenso fur  light: BPatG, Beschluss vom 26. April 2000
-26 W (pat) 111/99 — RED LIGHT ./. RED). Der Begriff ,full flavour* nimmt daher
an der Pragung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke insoweit nicht teil.
Ist damit in der angegriffenen Marke der Bestandteil ,red” allein prdgend, dann be-
steht wegen der klanglichen Ubereinstimmung mit der Widerspruchsmarke zu 2)
.RED" eine Verwechslungsgefahr im Umfang der Waren ,Tabak, Tabakerzeug-

nisse, inshesondere Cigaretten®.



2. Die zulassige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist ebenfalls

unbegriindet.

Die Markenstelle hat die Gefahr von Verwechslungen fir die Waren ,Raucherarti-
kel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhdlzer zutreffend verneint. Insbeson-
dere hat sie zu Recht und mit zutreffenden Grinden, denen sich das Gericht an-
schliel3t, angenommen, dass der Markenbestandteil ,full flavour® der angegriffenen
Marke fur Raucherartikel und Streichhoélzer nicht zur Beschreibung dieser Waren
dienen kann. Der anderweitigen Auffassung der Anschlussbeschwerdefiihrerin ist
insoweit nicht zu folgen. Es mag sein, dass aromatisierte Filter (Raucherartikel) fur
die Herstellung von Zigaretten angeboten werden, damit diese dem Tabak beim
Genuss eine bestimmte Geschmacksnote verleihen. Insoweit gilt jedoch, dass ge-
rade noch der Begriff ,flavour* derartige Filter beschreiben kann, nicht aber der
hier fragliche Gesamtbegriff ,full flavour®, fir den die Widersprechende eine Ver-
wendung in dem von ihr behaupteten Zusammenhang mit Filtern auch nicht belegt
hat. Die ganz lUberwiegende Zahl der angesprochenen Verkehrsteilnehmer wird
diesen Begriff dem Tabak und den daraus hergestellten herkdmmlichen Erzeug-
nissen als solchen als beschreibend zuordnen, nicht aber allein einem aromatisie-
renden Filter. FUr die Waren ,Streichholzer” ist der Begriff ,full flavour* ebenfalls
nicht beschreibend. Das stellt auch die Widersprechende nicht in Abrede, gibt
aber zu bedenken, dass Streichhdlzer als Werbetrager fur Tabakerzeugnisse ver-
wendet und haufig als Begleitartikel in den Verkehr gebracht, etwa dem Kunden
mitgegeben oder auch zur Mitnahme ausgelegt wirden. Das vermag aber nichts
an der mangelnden Eignung der Bezeichnung ,full flavour® zur Beschreibung der
Ware ,Streichholzer” zu &ndern, denn der Verkehr erkennt diesen Umstand und
ordnet die kennzeichnende Funktion der Gesamtmarke allein den damit beworbe-
nen Tabakerzeugnissen und Tabaken zu. Hinzu kommt, dass die englischspra-
chige Farbbezeichnung ,RED*, die im Inland in sehr gro3em Umfang vom Verkehr
als solche verstanden wird, fur die hier maf3geblichen Raucherartikel als Angabe
Uber deren farbliche Beschaffenheit dienen kann und auch deshalb ungeeignet ist,

die angegriffene Marke insoweit selbstandig zu kennzeichnen.
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Ebenso kommt auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr fir die Waren ,Rau-
cherartikel” und ,Streichholzer” nicht in Betracht. Diese Art der Verwechslungsge-
fahr kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken
wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betriebli-
chen Ursprungsstatte zuordnet. Das kann bei Serienmarken dann der Fall sein,
wenn der Inhaber der alteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm
als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufge-
treten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 — BIG; GRUR 2002, 544, 547 — BANK 24;
BPatG, GRUR 2002, 345, 346 — ASTRO BOY/Boy). Insoweit ist jedoch nicht er-
kennbar, dass die Widersprechende den Verkehr bereits an eine Markenserie mit
dem Wort ,RED*" als Stammbestandteil tatsachlich gewohnt hat.

Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs.1 S.2

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

gez.
Unterschriften



