BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 4/04 Verkindet am
16. August 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 28 378

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

mundliche Verhandlung vom 16. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 301 28 378

ESCORIAL

fur die Waren

.34. Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte,
insbesondere Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitttabak,
Pfeifentabak, Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht
fur medizinische Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabak-
dosen, Zigarettenetuis, Zigarettenspitzen, Aschenbecher (samtli-
che vorgenannten Waren nicht aus Edelmetall oder damit plat-
tiert), Zigarettenpapier, Zigarettenhilsen, Zigarettenfilter, Pfeifen,
Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten, Feuerzeuge;

Streichholzer*



ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftsmarke 1276518

ESCORT,

die fur die Waren

.,Roher und verarbeiteter Tabak, einschlie3lich Rauchtabak, Zigar-

ren und Zigaretten*

eingetragen ist.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechen-
den zuriickgewiesen, weil trotz teilweise identischer und im Ubrigen hochgradig
ahnlicher Waren nicht die Gefahr einer Verwechslung der Marken bestehe. In
schriftbildlicher Hinsicht unterschieden diese sich durch ihre unterschiedliche Ge-
samtlange und die deutlichen figlrlichen Unterschiede der Buchstaben am jeweili-
gen Wortende. In klanglicher Hinsicht fuhrten die Abweichungen am Ende der
Markenworter zu einem auffallig unterschiedlichen Sprechrhythmus sowie zu einer
unterschiedlichen Silbenzahl und Betonung. Entgegen der Ansicht der Widerspre-
chenden wirden die Marken auch nicht begrifflich miteinander in Verbindung ge-
bracht. Insbesondere handele es sich bei der angegriffenen Marke nicht um die
adjektivische Form der Widerspruchsmarke. Es sei vielmehr damit zu rechnen,
dass der Verkehr die Bezeichnung ,ESCORIAL® mit dem gleichnamigen spani-
schen Konigsschloss in Verbindung bringe. Die dann bestehenden begrifflichen
Unterschiede der Marken triigen zu einer Verringerung der Verwechslungsgefahr
bei.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie halt die Mar-
ken angesichts der Identitat bzw. hochgradigen Ahnlichkeit der beiderseitigen Wa-
ren und der in Folge einer langjahrigen umfangreichen Benutzung erhéhten Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke in schriftbildlicher, klanglicher und be-



grifflicher Hinsicht fur verwechselbar. Zur Begrindung der behaupteten gestei-
gerten Kennzeichnungskraft hat sie Absatzzahlen fir unter der Widerspruchs-
marke in den Jahren 1980 bis 2003 vertriebenen Rauchtabak vorgetragen und
darauf hingewiesen, dass dessen Marktanteil im 3. Quartal 2003 bundesweit bei
1,14% gelegen habe, was angesichts der Markenvielfalt auf dem Tabakmarkt be-
achtlich sei. Bezogen auf das fir den Tabakumsatz besonders wichtige, weil ein
Drittel des bundesdeutschen Gesamttabakumsatzes ausmachende Nielsen-Ge-
biet 1 (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen) habe die Wi-
derspruchsmarke sogar einen Marktanteil von 5,67% erreicht. Sie ist der Ansicht,
die beiderseitigen Marken seien wegen ihrer Ubereinstimmenden Wortanfange
schriftbildlich in héchstem Maf3e verwechselbar. Da es sich bei den Marken nicht
um Kurzworter handele, konnten die Unterschiede am Wortende die Zeichenéhn-
lichkeit nicht entscheidend verringern. Auch klanglich seien die Marken hochgradig
ahnlich. Beide Markenworter wurden auf der zweiten Silbe ,COR* betont. Die Mar-
ken seien auch begrifflich &hnlich. Die angegriffene Marke verstehe der Verkehr
als die adjektivische Form der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass in der an-
gegriffenen Marke der Konsonant ,T* fehle, sei unerheblich, weil es nicht unge-
wohnlich sei, dass bei der Adjektivbildung der letzte Konsonant oder Vokal des
Substantivs entfalle. Jedenfalls liege die Annahme, bei ,ESCORIAL" handele es
sich um das Adjektiv von ,ESCORT", deutlich ndher als die Assoziation der ange-
griffenen Marke mit einem spanischen Kdnigsschloss, weil letzteres keinerlei Be-

zug zu Tabakwaren aufweise.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuhe-

ben und die angegriffene Marke zu l6schen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt die Beschlisse der Markenstelle in der Sache fiur zutreffend. Erganzend
tragt sie vor, die beiderseitigen Marken seien begrifflich nicht nur wegen der Be-
kanntheit des spanischen Kodnigsschlosses ,ESCORIAL® beim deutschen Durch-
schnittsverbraucher, sondern auch wegen der Nahe des englischen Begriffs
.Escort® zu dem entsprechenden deutschen Begriff ,Eskorte” ausreichend unter-
schiedlich. Klanglich bestiinden ganz erhebliche Abweichungen. Die von der Wi-
dersprechenden unterstellten Betonungen der Markenworter seien rein spekulativ
und deshalb nicht maf3geblich. Die Widerspruchsmarke weise auch keine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft auf, sondern sei in Deutschland nahezu unbekannt,
was bereits daraus entnommen werden kénne, dass sie im Tabakjahrbuch 2004,
das immerhin ca. 140 Feinschnittmarken auffihre, nicht genannt werde. Die vor-
gelegten Unterlagen lieRBen es zudem als fraglich erscheinen, ob die Benutzung
der Widerspruchsmarke Uberhaupt in Deutschland bzw. — falls dies der Fall sein

sollte — in einem wesentlichen Teilgebiet Deutschlands erfolgt sei.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegriindet. Zwischen den
beiderseitigen Marken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S.d. 8§ 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu léschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit dlterem Zeit-
rang und der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, ein-
schlielich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung

gebracht werden. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemei-



nen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in
Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu beurteilenden
Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleis-
tungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine ge-
steigerte Kennzeichnungskraft der élteren Marke ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514
- MEY/Ella May).

Im vorliegenden Fall ist fiur die Prifung der Verwechslungsgefahr teilweise von
einer ldentitat der Waren auszugehen, weil die Waren ,Roher und verarbeiteter
Tabak", fur die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, die Waren ,Rohtabak, ver-
arbeiteter Tabak" der angegriffenen Marke voll umfasst und die weitere Ware ,Ta-
bakprodukte* ebenfalls teilweise mit einschliet bzw. im Ubrigen eine hochgradige
Ahnlichkeit mit dieser Ware aufweist. Mit den weiteren Waren der angegriffenen
Marke, bei denen es sich um Raucherbedarfsartikel handelt, weisen die Waren
der Widerspruchsmarke nach standiger Rechtsprechung des Senats unter dem
Gesichtspunkt einander typischerweise ergdnzender Waren eine zumindest mitt-
lere Ahnlichkeit auf (vgl. u. a. PAVIS PROMA, 26 W (pat) 230/94, Beschluss vom
8. Mérz 2000 - RACOON / DRAGON).

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft
auf, da sie fur Tabake nicht beschreibend ist. Fir die Feststellung einer nachtrag-
lich gesteigerten Kennzeichnungskraft, die von der Markeninhaberin bestritten
worden ist, reichen die von der Widersprechenden dargelegten, zwar langjahrigen,
jedoch im Verhaltnis zum Gesamtrauchtabakmarkt eher geringen mit der Wider-
spruchsmarke erzielten Umsatze ohne weitere Nachweise tber Art, Umfang und
Dauer der Werbung fur die Widerspruchsmarke und einen etwa dadurch erreich-
ten Bekanntheitsgrad nicht aus, zumal da die Benutzung der Widerspruchsmarke
nach dem eigenen Sachvortrag der Widersprechenden nur in einem verhaltnis-

malflig kleinen Teilgebiet Deutschlands in nennenswertem Umfang erfolgt ist.



Letztlich bedarf die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
durch Benutzung eine gewisse Steigerung erfahren hat, jedoch keiner abschlie-
Renden Entscheidung, weil angesichts der Abweichungen zwischen den Marken
auch dann keine Verwechslungsgefahr besteht, wenn zu Gunsten der Widerspre-

chenden eine leicht erhdhte Kennzeichnungskraft inrer Marke unterstellt wird.

Die sich gegenuberstehenden Marken ,ESCORIAL* und ,ESCORT*" unterscheiden
sich in klanglicher Hinsicht trotz der tGbereinstimmenden Wortanfange insgesamt
deutlich voneinander, was auf die unterschiedliche Silbenzahl und die unter-
schiedliche Gliederung der Silben (,ES-CO-RI-AL* ggu. ,ES-CORT") sowie nicht
zuletzt auch auf die unterschiedliche Vokalfolge und Gesamtlange zurtickzufihren
ist. Die Abweichungen der Marken Uberwiegen dabei so deutlich gegeniber den

Ubereinstimmungen, dass allenfalls eine entfernte Ahnlichkeit besteht.

In schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Marken zwar am Wortanfang in der Buch-
stabenfolge ,ESCOR" Uberein. Die darauf folgenden Unterschiede am jeweiligen
Wortende ,IAL" bzw ,T“ sind jedoch unibersehbar und fihren zu einer deutlich
wahrnehmbaren unterschiedlichen Gesamtlange der Markenwérter sowohl bei
einer Wiedergabe der Marken in der eingetragenen Form als auch bei deren Wie-
dergabe in Kleinbuchstaben.

Als die Gefahr von Verwechslungen weiter maf3geblich verringernder Umstand ist
die Tatsache zu bewerten, dass die Marken jeweils unterschiedliche, auch fir den
durchschnittlich informierten deutschen Verbraucher ohne Weiteres erfassbare
Begriffsgehalte aufweisen. Die Widerspruchsmarke ,ESCORT" ist ihm entweder
auf Grund seiner englischen Sprachkenntnisse in der Bedeutung ,Eskorte” be-
kannt oder aber wird von ihm wegen der deutlichen schriftbildlichen und klangli-
chen Nahe zu dem deutschen Begriff ,Eskorte” in dieser Bedeutung verstanden.
Die angegriffene Marke ,ESCORIAL" ist der auch im Inland weitgehend bekannte
Name eines spanischen Koénigsschlosses. Dass dieser keine Beziehung zu den

malf3geblichen Waren aufweist, steht der Eignung, die Gefahr von Verwechslun-



gen zu reduzieren, nicht entgegen (BGH GRUR 1992, 130, 132 — Bally / BALL;
EuG GRUR Int. 2003, 1017, 1019, Nr. 54 - BASS/ PASH).

Die demgegenuber von der Widersprechenden mit der Begriindung, ,ESCORIAL"
werde vom Durchschnittsverbraucher in maf3geblichem Umfang als das Adjektiv
des Wortes ,ESCORT" verstanden, behauptete begriffiche Nahe der Marken er-
scheint demgegentber vollig fernliegend. Die fur ein solches Verstandnis erforder-
lichen gedanklichen Schritte nimmt der Durchschnittsverbraucher, der nicht zum
Analysieren von Marken neigt, nicht vor, zumal da ihm dies auch deshalb nicht
nahegelegt ist, weil es ein Adjektiv des Begriffs ,ESCORT" nicht gibt und ein sol-

ches zudem begrifflich unsinnig wére.

Fur eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung hat weder die Wi-
dersprechende Tatsachen vorgetragen noch sind solche Tatsachen fur den Senat
ersichtlich. Die Beschwerde der Widersprechenden konnte daher keinen Erfolg

haben.

Hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten der Beteiligten
bleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die
ihm erwachsenen Kosten selbst tragt; denn Billigkeitsgriinde, die die Auferlegung
der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Beteiligten als billig erschei-

nen lassen konnten, sind nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften



