32 W (pat) 243/02 Verkindet am
29. Oktober 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 20 011

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin
Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen.

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der am 8. April 1999 u.a. fur

Brot, feine Backwaren und Konditorwaren

angemeldeten Marke 399 20 011

siehe Abb. 1 am Ende



ist aus der am 26. September 1995 eingetragenen, fur

Brot und Backwaren

geschuitzten Marke 395 01 351

Panelino

Widerspruch erhoben worden.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Be-
schluss vom 22. Mai 2002 mit der Begriindung zurtickgewiesen, es bestehe keine
Verwechslungsgefahr. Zwar sei von Warenidentitat auf dem Gebiet der Backwa-
ren und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke
auszugehen. Jedoch seien die sich gegentberstehenden Zeichen nach dem Ge-
samteindruck einander nicht &hnlich. Einer beschreibenden Angabe, wie hier in
der jingeren Marke Panino, dem italienischen Wort fur Brotchen, fehle regelm&Rig
die Kraft, das Gesamtzeichen zu pragen. Das Publikum werde sich daher bei einer
Begegnung mit dieser Marke eher an dem durch Anordnung, Gré3e und lebhafte

Wirkung optisch hervorgehobenen Bildbestandteil orientieren.

Gegen diesen Beschluf3 richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie halt eine Gefahr klanglicher Markenverwechslungen fur gegeben. Der die jun-
gere Marke pragende Wortbestandteil Panino stimme mit der Widerspruchsmarke
Panelino nahezu vollstandig Uberein. Bei Wort-Bild-Marken komme regelmafig
dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungsform die pragende Bedeu-

tung zu. Der Bildbestandteil der jungeren Marke — die personifizierende Darstel-



lung einer Backware — weise lediglich in beschreibender Art auf die unter der
Marke angebotenen Waren hin. Auch ein schutzunfahiger Bestandteil konne im
Einzelfall kollisionsbegriindend wirken, wenn er —wie hier — blickfangmafig her-
vorgehoben sei. Ein Grof3teil der deutschen Verbraucher kenne zudem das italie-
nische Wort Panino nicht. Die Verwechslungsgefahr werde (begrifflich) verstarkt,
da die Gesamtanmutung der jingeren Marke den Eindruck erwecke, Panino sei
ein Name. Des ltalienischen unkundige Verbraucher konnten aus der Erinnerung

heraus auch Panelino fur die Verkleinerungsform eines Namens halten.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
fur Brot italienischer Art zum Aufbacken hat die Widersprechende eine eidesstatt-
liche Versicherung eines Geschéftsfihrers mit Mengen- und Umsatzangaben fir

die Jahre 2000 bis 2002 sowie Verpackungsfolien vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. Mai 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich
der Waren "Brot, feine Backwaren, Konditorwaren" zu l6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er ist der Auffassung, der Bestandteil Panino (= italienisch Brétchen) der jingeren
Marke sei fur Brot- und Backwaren objektiv beschreibend. Dieser Sinngehalt sei
den beteiligten Verkehrskreisen, z.B. aus Speisekarten in Restaurants und Cafes,
auch bekannt. Mithin sei schon deshalb Panino nicht das die jingere Marke pra-
gende Element. Zudem sei der Bildbestandteil seiner Grol3e und seines originellen
Charakters wegen hervortretend und einpragsam. Ein etwaiger Namenscharakter

von Panino ergebe sich nur bei Betrachtung der angegriffenen Marke in ihrer Ge-



samtheit, also gerade auch der Figur. Aber selbst bei isolierter Gegenuberstellung
wiesen Panino und Panelino nur eine geringe Ahnlichkeit auf, die angesichts der
schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungs-

gefahr nicht begriinden kénne.

In der miundlichen Verhandlung hat der Markeninhaber die Benutzung der Wider-

spruchsmarke fur Brot anerkannt.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, jedoch mangels Bestehens
einer Verwechslungsgefahr der sich gegeniberstehenden Marken nicht begrin-
det.

Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke
im Falle eines Widerspruchs zu loschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer
eingetragenen Marke &alteren Zeitrangs und der Ahnlichkeit der durch die beiden
Marken erfalBten Waren fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschliellich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter
Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine
Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere
der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten
Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so dass ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 — IMS).

a) Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit ist auf seiten der Widerspruchs-

marke von Brot auszugehen, weil (nur) diese Ware als benutzt glaubhaft gemacht



(8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) und die Benutzung insoweit vom Markeninhaber
anerkannt worden ist. Im Warenverzeichnis der jingeren Marke ist Brot identisch
enthalten; feine Backwaren und Konditorwaren sind mit Brot &hnlich (Rich-
ter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 90),

wenngleich keine besondere Warennahe gegeben ist.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Panelino ist fur die
benutzten Waren (Brot) schwach. Zwar handelt es sich in der Gesamtheit um ein
lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort, jedoch entsprechen die ersten beiden
Silben Pane dem italienischen Wort fir Brot (Langenscheidts Handwdrterbuch
Italienisch-Deutsch, 8. Aufl, S. 344). Es mag sein, dass ltalienischkenntnisse in
breiten deutschen Verkehrskreisen, auf die bei Waren der vorliegenden Art abzu-
stellen ist, nicht allzu verbreitet sind. Fir bestimmte italienische Bezeichnungen
gerade auch des Lebensmittelsektors (neben Pane und Panino etwa Pizza, Pasta,
Vino, Latte) gilt diese Beurteilung aber nicht, weil diese auch im Inland, z.B. a0-Is
Etikettenaufschriften oder in der Gastronomie, haufig verwendet werden. Panelino
wird somit von einem nicht unbetréachtlichen Teil des deutschen Verkehrs als Ver-
kleinerungsform zu Pane verstanden werden. Soweit in Panelino eine Abwandlung
von Panino (italienisch fur Brotchen, aaO) gesehen wird, gilt der Grundsatz, dass
derartige Abwandlungen nur einen sehr geringen Schutzumfang aufweisen und
aus ihnen keine Verbietungsrechte gegen eine (beschreibende) Verwendung der
schutzunfahigen Angabe selbst, auch nicht innerhalb eines Kombinationszei-
chens, abgeleitet werden kdnnen (Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 9 Rdn 323

m.w.N.).

c) Schriftbildlich sind die Vergleichsmarken einander nicht ahnlich, weil inner-
halb der jungeren Marke der Bildbestandteil (das Brotmannchen) durch Grol3e und
lebhafte Bildwirkung unibersehbar hervortritt. Dieser pragt den optischen Ge-

samteindruck der Marke, auch aus der Erinnerung heraus.



Aber auch in klanglicher Hinsicht ist eine zu Verwechslungen fuhrende Marken-
ahnlichkeit aus tatsachlichen wie rechtlichen Grinden zu verneinen. Der Grund-
satz, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in
der Regel dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungsform eine préa-
gende Bedeutung beimifdt, gilt nicht uneingeschrankt (Strobele/Hacker aaO, § 9
Rdn 434). Gerade bei einem weiten deutschen Verbraucherkreisen bekannten
beschreibenden Begriff wie Panino wird die Neigung gering sein, diesen zu ver-
wenden, vor allem dann, wenn der Kunde gerade kein Brotchen (bzw. keines ita-
lienischer Backart) erwerben will. Ein rechtserheblicher Teil des Publikums wird
deshalb die jungere Marke auf andere Weise benennen, etwa als Panino-Mann-
chen oder nur als Brot usw. "mit dem Mannchen". Bereits von daher ist die Gefahr
relevanter Begegnungen der Markenworter in Alleinstellung deutlich herabgesetzt.
Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die jungere Marke teilweise doch mit
Panino wiedergegeben wird, reichen angesichts des - oben aufgezeigten —
geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke die Unterschiede in der
Gesamtlange beider Markenwérter (3 zu 4 Silben) und im Klang der zweiten und
dritten Silbe fur die Verneinung einer phonetischen Verwechslungsgefahr aus. Die
eintragungsbegrindende Eigenpragung von Panelino im Verhdaltnis zu den
schutzunfahigen Grundwdrtern Pane und Panino liegt eben gerade in der
zusatzlichen Silbe bzw. den Abweichungen in Buchstabenfolge und Lautstand,
was aber im Kollisionsfall —wie hier im Widerspruchsverfahren — einen
entsprechend eingeschrankten Schutzbereich nach sich zieht. Die —flr sich
gesehen eher geringe — klangliche Abweichung im Verhaltnis zu Panino fuhrt
deshalb auch zum Ausschluf3 einer phonetischen Verwechslungsgefahr.



Fur eine Auferlegung von Kosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Vorsitzende Richterin
Winkler ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift verhin-
dert.

Viereck

Sekretaruk

Abb. 1

Viereck

Ju



	Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht begrün det.

