26 W (pat) 24/11 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 6. Juni 2012

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 307 66 451

BPatG 154
05.11



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am
Landgericht Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 32 des Deutschen Patent-
und Markenamtsamts vom 28. Mai 2009 und 8. Februar 2011 auf-
gehoben, soweit der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke
307 66 451 fur die Waren der Klasse 29 zuriickgewiesen worden
ist. Insoweit wird auf Grund des Widerspruchs die Léschung der
Marke 307 66 451 angeordnet.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 307 66 451

Vionade,

die nach einer im Verlauf des Widerspruchsverfahrens auf Grund eines weiteren
Widerspruchs erfolgten rechtskraftigen Teilléschung noch fir die Waren der Klas-
sen

,29: Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild; Fleischextrakte; Eier; Spei-
setle und -fette;



30: Reis, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepraparate, Brot,
feine Backwaren und Konditorwaren; Honig, Melassesirup;
Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Wurzmittel);

Gewlrze;

31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie
Samenkorner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; lebende Tiere; Sdmereien, lebende Pflanzen und natir-
liche Blumen; Futtermittel, Malz"

eingetragen ist, ist Widerspruch erhoben aus der fur die Waren der Klassen

»18: Leder und Tierfelle; Regenschirme;

29: Fleisch, Wurst, Fisch, Gefligel und Wild; Weichtiere und
Krustentiere; Fleischextrakte; konserviertes Fleisch; Eier,
Gallerten (Gelees), Konfitiren, Kompotte, Speisedle und
-fette; Produkte aus Trockenobst und gekuhltem Obst, Ge-
muse und Milchprodukten, alle diese Produkte in Form von
schmackhaften Snacks, ausgenommen Schokolade, Pro-
dukte auf der Grundlage von Kakao und Suf3waren; keines
dieser Produkte zur Verwendung in Bezug auf oder in Form
von Schokoladenprodukten, Produkten aus Schokolade oder

SuRwaren;

30: Kaffee, Kaffeeersatzmittel, Tee, Reis, Tapioka, Sago, Zu-
cker; Tortillas, Brotchen fur Burger, Brotluberzige, Brotback-
teig, Semmelmehl und Sandwiches, lediglich zur Verwen-
dung als pikante Snacks und Salzgeback, ausgenommen
Waffeln, Produkte auf der Grundlage von Waffeln sowie an-
dere Mehle und Praparate aus Getreide, Brot und feine

Backwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe; Backpul-



31:

35:

39:

42:

ver, Salz, Senf, Essig, SoRRen (Wirzmittel), Gewdrze,
Kihleis; keines dieser Produkte zur Verwendung in Bezug
auf Schokoladenerzeugnisse, Schokoladenprodukte oder

andere Sufwaren;

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, sowie
Samenkdrner (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind); lebende Tiere; frisches Obst und Gemise; Samereien;
Futtermittel, Malz; nicht verarbeitete gesalzene und ungesal-

zene NUsse;

Landwirtschaftliche Beratung, insbesondere auf dem Gebiet
der Marketing- und Unternehmensstrategie; Vermittlungs-
dienste fur sowie Abschluss von Handelsangelegenheiten fur
Dritte; Werbung, Werbevermittlung, Werbeberatung, Vertei-
lung von Waren zu Werbezwecken; Marketing, Marktfor-
schung und -analyse; Vergabe von Franchise-Lizenzen in
Bezug auf Unterstitzung bei der Nutzung oder Verwaltung
eines Handelsunternehmens im Lebensmittelbereich; Einzel-
handelsdienstleistungen; Warenversorgung fur Einzelhan-
delsdienstleister; Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how
fur Vertriebssysteme im Einzelhandel; Verkauf von Waren;
keine dieser Dienstleistungen in Bezug auf Schokoladener-

zeugnisse, Schokoladenprodukte oder andere Suf3waren;

Lagerung, Verpackung, Transport und Verkauf von Waren;
keine dieser Dienstleistungen und/oder Produkte zur Ver-
wendung in Bezug auf Schokoladenerzeugnisse, Schokola-
denprodukte oder andere SuRR3waren;

Dienstleistungen eines medizinischen, bakteriologischen
und/oder chemischen Labors; wissenschaftliche und in-

dustrielle Forschung; keine dieser Dienstleistungen in Bezug



auf Schokoladenerzeugnisse, Schokoladenprodukte oder

andere SuRRwaren;

44: Viehzucht; Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Veterindrmedizin und der Landwirtschaft

eingetragenen, prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke 003830007

VION.

Mit Beschlissen vom 28. Mai 2009 und vom 8. Februar 2011 hat die Markenstelle
fur Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch mit der
Begriindung zuriickgewiesen, dass zwischen den beiderseitigen Marken keine
Verwechslungsgefahr i. S. d. 89 Abs. 1Nr.2 MarkenG bestehe. Zwar sei das Wa-
renverzeichnis der Widerspruchsmarke mit dem der jingeren Marke weitgehend
identisch und dementsprechend hohe Anforderungen seien an den Abstand der
Kollisionszeichen zu stellen. Den erforderlichen Abstand halte die angegriffene

Marke gegenuber der Widerspruchsmarke jedoch in jeder Richtung ein.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde. Zur Begriindung fuhrt sie an, der Bestandteil "Vion" der jingeren Marke
"Vionade" prage deren Gesamteindruck, da er am Anfang des Wortes stehe. Da-
durch fokussiere sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf diesen Bestandteil.
Die Endung "ade" der jungeren Marke sei kennzeichnungsschwach, wodurch die
ohnehin auf die Anfangssilbe gerichtete Aufmerksamkeit weiter verstarkt werde.
Bei dieser Sachlage sei mit einer Verwechslung der Marken zu rechnen. in der
mindlichen Verhandlung hat die Widersprechende ergdnzend vorgetragen, dass
fur sie die weiteren Marken ,VION FOOD*, ,VIONDIS* und ,VIONIS* eingetragen

seien und dass sie auch die Bezeichnung ,VION GROUP* benutze.



Die Widersprechende hat in der mundlichen Verhandlung am 29. Februar 2012

beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 32 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2009 und 8. Februar 2011
aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschafts-
marke 003830007 und ihre Erinnerung gegen die Zuriickweisung
des Widerspruchs zurtickgewiesen worden sind, und die L6-
schung der Marke 307 66 451 anzuordnen.

Hilfsweise hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Mit Schriftsatz vom 20. Marz 2012 hat sie ihren Widerspruch auf die Waren der
Klasse 29 beschrankt.

Die Markeninhaberin ist zur mindlichen Verhandlung trotz rechtzeitiger und auch
ansonsten ordnungsgemaler Ladung nicht erschienen und hat auch sonst keine

Erklarung abgegeben.

Die gemal} § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist begriindet.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht im Be-
reich der identischen Waren der Klasse 29, gegen die sich Widersprechende nach
der zulassigen und wirksamen Beschrankung ihres Widerspruchs nunmehr allein
noch wendet, die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2
MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berticksichtigung aller Umstande,

insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-



lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsdlteren Marke zu
beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr.22
- Sabél/Puma; GRUR 2008, 343, 345, Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria; BGH GRUR
2008, 903, Nr.10 -SIERRA ANTIGUO; GRUR 2010, 1103, 1106, Nr. 37

- Pralinenform II).

Hiervon ausgehend besteht zwischen den beiderseitigen Marken trotz Wareniden-
titat auch bei zu Gunsten der Widersprechenden unterstellter erhdhter Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke zwar nicht die Gefahr unmittelbarer Ver-
wechslungen nach dem Klang- und Schriftbild, weil die Marken sowohl in klangli-
cher als auch in schriftbildlicher Hinsicht in ihrem maf3geblichen Gesamteindruck
nach ihrer Buchstaben- und Silbenzahl so deutliche Unterschiede aufweisen, dass
der Verkehr sie - auch bei Zugrundelegung des eher unsicheren Erinnerungsbil-
des - sicher auseinanderhalten kann. Insoweit kann erganzend auf die zutreffen-
den Ausfihrungen in den angegriffenen Beschlissen verwiesen werden, denen
gegenuber die Ausfuhrungen der Widersprechenden in der Beschwerde nicht zu

Uberzeugen vermogen.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht jedoch unter Berilicksichtigung des
unwidersprochen gebliebenen erganzenden Sachvortrags der Widersprechenden
im Beschwerdeverfahren die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG durch gedankliche Verbindung.

Bei dieser Form der Verwechslungsgefahr erkennen die beteiligten Verkehrskreise
zwar die Unterschiede der Marken, werten jedoch einen in beiden Marken Uber-
einstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der &lteren
Marke, messen diesem die mal3gebliche Herkunftsfunktion bei und unterliegen

deshalb einer Fehlvorstellung tber die betriebliche oder konzernmaRige Herkunft



der Marken und der damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen (BGH GRUR
2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2009, 484, 487 - Metrobus).

Fiur die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der
Marken ist neben dem Vorhandensein eines tbereinstimmenden Elements in bei-
den Marken Voraussetzung, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf
den Inhaber der &alteren Marke zukommt. Fur die Annahme einer gedanklichen
Verbindung spricht vor allem der Umstand, dass der Inhaber der alteren Marke im
Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm mehrerer eigener entspre-
chend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (EuGH a. a. O. Nr. 46 - Il Ponte
Finanziaria; BGH GRUR 2002, 547 - BANK 24). Die Annahme eines Stammbe-
standteils von Serienmarken kann aber auch durch andere Umstande nahegelegt
sein, wie z. B. durch dessen Verwendung als Firmenkennzeichnung (BGH GRUR
1989, 350, 352 - Abbo/Abo) sowie dadurch, dass es sich bei dem Stammbe-
standteil um einen mit erhdhter Kennzeichnungskraft ausgestatteten Bestandteil
handelt (BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA; GRUR 1998, 1027, 1028
- Boris/BORIS BECKER) oder dass sonstige Umstande, wie z. B. die Art der ab-
weichenden Merkmale, den Schluss auf eine gleiche betriebliche oder konzern-
mafige Herkunft der Marken aufdrangen (BPatG GRUR 1997, 287, 289f.
- INTECTA/tecta).

Im vorliegenden Fall besteht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der ange-
griffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deshalb, weil die Widersprechende -
wie sie in der mundlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen hat - das
mit der Widerspruchsmarke identische Wort ,VION“ auch als kennzeichnenden
Bestandteil ihres Unternehmens und ihrer Firmengruppe innerhalb der Bezeich-
nung ,VION GROUP* und damit als Firmenkennzeichnung benutzt. Diese Tatsa-
che sowie der Umstand, dass es sich bei dem der Widerspruchsmarke in der an-
gegriffenen Marke hinzugefligten Bestandteil ,-ade” um eine typische Wortendung
handelt, begrinden bei ansonsten identischen Wortanfangen die Gefahr, dass die

beteiligten Verkehrskreise bei einer Benutzung der Marken fir die identischen Wa-



ren der Klasse 29 einer Fehlzuordnung der angegriffenen Marke und der damit
gekennzeichneten Waren zu dem Unternehmen oder der Firmengruppe der Wi-
dersprechenden unterliegen werden. Bei dieser Sachlage war der Beschwerde der
Widersprechenden im beantragten Umfang stattzugeben und die Léschung der

angegriffenen Marke fur die Waren der Klasse 29 anzuordnen.

Fur die von der Widersprechenden nur hilfsweise beantragte Zulassung der

Rechtsbeschwerde bestand danach keine Veranlassung.

Auch fir eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen der
Verfahrensbeteiligten gemaR § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG liegen keine Grinde vor,
sodass es bei der gesetzlichen Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG ver-

bleibt, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst tragt.

Dr. Fuchs-Wissemann Richter Hermann hat Ur- Reker
laub und ist deshalb an
der Unterschrift gehin-
dert.

Dr. Fuchs-Wissemann

Bb



