Bundespatentgericht

32 W (pat) 262/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 397 31 108

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Mullner und

Kruppa am 15. Dezember 2004

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse des Deutschen Patent- und Markenamts
- Markenstelle fur Klasse 30 — vom 18. April 2000 und vom
12. Juni 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus
der Marke 2 077 193 hinsichtlich der Waren "Vitamine, Mine-
ralien und Spurenelemente in Form von Kaubonbons fir
diatetische, medizinische Zwecke; Schokolade, Schokolade-
waren, Suf3waren, Zuckerwaren und Pralinen; feine Backwa-
ren und Konditorwaren; Traubenzucker; Bonbons" zurtick-
gewiesen wurde. Fur diese Waren wird die Marke
397 31 108 geldscht.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.

Grinde

Die am 4. Juli 1997 angemeldete und am 15. Oktober 1997 in das Markenregister
des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) eingetragene Marke 397 31 108

Siola



geniel3t — nach Teilléschung im Laufe des Beschwerdeverfahrens — fur folgende

Waren Schutz:

Pharmazeutische Erzeugnisse und diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost; Vitamine, Mineralien und Spu-
renelemente in Form von Brausetabletten, Brausepulver und Kau-
bonbons fir diatetische, medizinische Zwecke; Gallerten (Gelees);
Konfititen, Fruchtsaucen; konserviertes, getrocknetes und ge-
kochtes Obst; Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee und Krautertee;
Kakao; Schokolade, Schokoladewaren, Suf3waren, Zuckerwaren
und Pralinen; Kaffeegetranke, Teegetranke, Kakaogetranke, koffe-
inhaltige Getranke, teehaltige Getranke und kakaohaltige Ge-
tranke; kakaohaltige koffeinhaltige und schokoladenhaltige Ge-
trankepulver, Trinkschokolade; feine Backwaren und Konditorwa-
ren; Zucker, Fruchtzucker, Invertzucker, Gelierzucker, Trauben-
zucker und Honig; fertige Backmischungen, Zwieback; Bonbons;
Musliriegel und Getreidepraparate; Speiseeis; samtliche vorge-
nannten Waren auch in Instandform und/oder fir diatetische nicht-

medizinische Zwecke.
Widerspruch erhoben hat u.a. die Inhaberin der prioritatsélteren deutschen Marke
2 077 193 (angemeldet am 2. August 1994, eingetragen am 8. September 1994,
Abschlul3 des Widerspruchsverfahrens am 22. September 1995)
SIOLCA,

die fur

Bonbons, auch Stielbonbons



geschutzt ist. Der Widerspruch richtet sich gegen samtliche Waren der jlingeren
Marke.

Die Markenstelle fur Klasse 30 hat in einem ersten Beschlufl3 vom 18. April 2000
den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zwar lagen hin-
sichtlich Silbengliederung und Vokalfolge Gemeinsamkeiten vor, jedoch seien die
Abweichungen in den Verbindungskonsonanten sowie in der Betonung (einerseits
der Endsilbe "la", andererseits der Mittelsilbe "OL") so nachhaltig, dal’ der klangli-
che und schriftbildliche Gesamteindruck der beiden, jeweils gut tUberschaubaren

Wortmarken gravierend verandert werde.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt. Die Markeninhaberin hat in einem
beim DPMA am 9. September 2000 eingegangenen Schriftsatz vorsorglich die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einer Beamtin des héheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinne-
rung durch Beschlul3 vom 12. Juni 2003 zuriickgewiesen. Der in der Wider-
spruchsmarke zuséatzlich enthaltene Buchstabe C (gesprochen wie k) verandere
Silbengliederung und Sprechrhythmus. In schriftbildlicher Hinsicht fielen sowohl
der Akzent auf dem letzten Buchstaben der jingeren Marke als auch die durch

den zusatzlichen Buchstaben C bewirkte langere Umri3linie der alteren Marke auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie erstrebt die Aufhebung der Beschliisse der Markenstelle und die Loschung der
angegriffenen Marke (mangels eines ausdriicklichen Sachantrags ist davon aus-
zugehen, daR sich der Widerspruch weiterhin gegen samtliche Waren der jlinge-
ren Marke richtet, vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 66 Rdn 68, wenn-
gleich sich die Ausfuhrungen zur Warenahnlichkeit auf einzelne Erzeugnisse be-

schranken).



Von einer deutlich unterschiedlichen Aussprache der Markenwoérter kdnne nicht
ausgegangen werden. Der Akzent auf dem letzten Buchstaben der jlingeren
Marke sei nicht maRRgeblich, zumal es in der deutschen Sprache keine Akzente
gebe und das angesprochene inlandische Publikum, insbesondere auch Kinder,
diesen keine Beachtung schenke. Aus der oftmals undeutlichen Erinnerung her-
aus seien sich beide Marken, auch schriftbildlich, hochgradig &hnlich, vor allem in
Anbetracht der Ubereinstimmungen in Silbenanzahl, Vokalfolge und Zeichenan-
fang. Unter Mitbertcksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und der Identitat bzw. hohen Ahnlichkeit der beanspruchten Waren

reiche der Abstand der Marken zur Vermeidung von Verwechslungen nicht aus.

Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke fur "Eukalyptus-Bonbons" hat die Widersprechende eine eidesstattliche
Versicherung des Geschaftsfuhrers ihrer Komplementargesellschaft mit Mengen-
angaben fur die Jahre 1998 bis 2002 sowie Beutelmuster, einen Verpackungskar-

ton und Kopien von Lieferscheinen vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat schriftsatzlich die Zurtiickweisung der Beschwerde bean-
tragt.

Sie tragt vor, eine Benutzung der Widerspruchsmarke im mafgeblichen Finfjah-
reszeitraum bleibe fragwurdig, weil diese auf den Lieferscheinen nicht in Erschei-

nung trete.

Die Widersprechende hat nochmals erwidert und darauf hingewiesen, dal3 — wie
bereits in der eidesstattlichen Versicherung ausgefihrt — die firmeninterne Artikel-
Nummer fur Eukalyptusbonbons sowohl auf den Lieferscheinen als auch auf dem
vorgelegten Verpackungskarton enthalten sei.



Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Ge-
richtsakten, insbesondere die eingereichten Schriftsdtze nebst Anlagen, Bezug

genommen,.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig und teilweise, beztiglich der in
der Beschluf3formel genannten Waren, auch begriindet, weil die sich gegeniber-
stehenden Marken insoweit der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterlie-
gen. Hinsichtlich der sonstigen fur die angegriffene Marke registrierten Waren ver-
bleibt es dagegen bei der den Widerspruch zurtickweisenden Entscheidung der

Markenstelle.

1. Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin war — bezogen auf den Zeit-
punkt ihrer Abgabe (9. September 2000) — unzuldssig, weil die sog. Benutzungs-
schonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war (8 43 Abs 1 Satz 2
IVm 8§ 26 Abs 5 MarkenG). Eine "verfriht" erhobene Einrede entfaltet nicht gleich-
sam automatisch mit Ablauf der mal3geblichen Frist die Rechtswirkungen einer
zuldssigen Einrede (Strobele/Hacker, aaO, 8 43 Rdn 40). Die Markeninhaberin
hatte vielmehr nach Ablauf der Schonfrist die Einrede der Nichtbenutzung erneut
—und somit dann erstmals rechtswirksam — erheben missen, was sie aber nicht
getan hat. Die inhaltlich sehr unbestimmten Ausfihrungen im letzten im Be-
schwerdeverfahren eingereichten Schriftsatz reichen insoweit nicht aus. Mithin ist
bei der nachfolgenden Prifung der Verwechslungsgefahr bezlglich der Waren der
Widerspruchsmarke von "Bonbons" (und nicht nur von "Eukalyptusbonbons™) aus-

zugehen.

Selbst wenn man dies aber anders sehen wirde, hatte die Widersprechende
durch die von ihr im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen (eidesstattliche

Versicherung und erganzende Glaubhaftmachungsmittel) die tberwiegende Wahr-



scheinlichkeit einer Benutzung ihrer Marke fir "Eukalyptusbonbons”, die unter den
Oberbegriff "Bonbons" fallen, ausreichend dargetan. Die eingereichten Kunststoff-
beutel und der Verpackungskarton belegen die Verwendung der Widerspruchs-
marke in Verbindung mit der genannten Ware. Auch hinsichtlich des Umfangs rei-
chen die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Zahlen aus. Mal3gebli-
cher Benutzungszeitraum nach 843 Abs1 Satz 2 MarkenG wére vorliegend
Dezember 1999 bis Dezember 2004. Die angegebenen Benutzungshandlungen
decken diesen zumindest fir einige Jahre —was ausreichend ist— ab
(Strébele/Hacker, aaO, § 26 Rdn 72).

2. 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 erfaldsten Waren fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlie3lich der Gefahr, daf} 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 dal3 ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der
Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626
- IMS).

a) "Bonbons" sind in den Warenverzeichnissen beider Marken identisch ent-
halten. Die sonstigen fur die jingere Marke geschitzten Erzeugnisse sind mit
Bonbons teils in hohem, teils in eher geringem Mal3e und teils Uberhaupt nicht
ahnlich, so dafl? nach den oben aufgezeigten Grundsatzen der Wechselwirkung,
unter Mitberiicksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und

der Markenahnlichkeit — siehe nachfolgend unter b) und c) -, fur einige Waren



ebenfalls eine Léschung der angegriffenen Marke angezeigt ist, fir andere aber

nicht.

Warenahnlichkeit ist dann anzunehmen, wenn unter Berucksichtigung aller er-
heblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen — z.B. Beschaf-
fenheit, regelmaRige Herstellungsstatten und Vertriebswege, Verwendungszweck,
Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung, Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergdnzende Produkte -, so enge BerUhrungspunkte auftreten, dafld die
angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein kdnnen, sie stammten aus
denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit iden-
tischen Marken von — unterstellt — héchster Kennzeichnungskraft versehen sind
(st. Rspr.; vgl. z.B. BGH GRUR 1999, 731 — Canon II).

Zwischen Lebens- und Genufmitteln in Klasse 30 sowie pharmazeutischen und
diatetischen Erzeugnissen in Klasse 5 kann — je nach vorhandenen Beriihrungs-
punkten — eine unterschiedlich ausgepragte Warenahnlichkeit bestehen (vgl.
BPatG GRUR 2000, 432 — Netto 62). "Vitamine, Mineralien und Spurenelemente
in Form von Kaubonbons fur diatetische, medizinische Zwecke" sind mit sonstigen
Bonbons von der auReren Erscheinungsform her &hnlich, selbst wenn die Zweck-
bestimmung (einerseits gesundheitsférdernde Wirkung, andererseits Genul3) un-
terschiedlich ist. Die sonstigen fur die jungere Marke registrierten Erzeugnisse in
Klasse 5 weisen aber zu Bonbons, sofern sie uberhaupt im Ahnlichkeitsbereich
liegen, nicht nur vom Verwendungszweck her, sondern auch in der stofflichen
Beschaffenheit und im Aussehen einen betréchtlichen Abstand auf. "Gallerten
(Gelees); Konfitiren" finden meist als Brotaufstrich Verwendung; selbst wenn sie
gelegentlich auch als Fullmasse fur Bonbons in Erscheinung treten sollten, ist ein
ausreichender Warenabstand vorhanden. "Fruchtsaucen; konserviertes, getrock-
netes und gekochtes Obst" sind mit Bonbons nicht dhnlich; der Umstand, dal3 es
Bonbons mit Fruchtgeschmack gibt, legt keine andere Beurteilung nahe. "Kaffee,
Kaffee-Ersatzmittel, Tee und Krautertee; Kakao" sind jeweils Ausgangsstoffe fur

die Herstellung von Getranken. Mit Bonbons weisen sie keine naheliegenden



Berthrungspunkte auf. Diese Beurteilung gilt erst recht fur sdmtliche Getranke der

angegriffenen Marke und fur Getrankepulver.

Hochgradige Ahnlichkeit (wenn nicht sogar in Teilbereichen Identitat) besteht da-
gegen im Verhaltnis von Bonbons zu "Schokolade, Schokoladewaren, SiRwaren,
Zuckerwaren und Pralinen". Die Grenzen zwischen diesen Produkten sind flie-
Rend, insbesondere zwischen Hartbonbons, Weichbonbons und (Schokolade-)Pra-
linen. Dal3 speziell zwischen "Fruchtbonbons™ und "Schokolade, Pralinen” wegen
der unterschiedlichen Inhaltsstoffe keine Ahnlichkeit bestehen soll (gem. Senats-
beschlul3 vom 11.04.2001, 32 W (pat) 274/99 — Frucht Bits), steht einer anderen
Beurteilung im vorliegenden Fall, in dem es um Bonbons in der ganzen Breite der
Wortbedeutung geht, nicht entgegen. Bonbons fallen auch unter den Oberbegriff
"Konditorwaren”, so dal3 zu diesen und auch zu feinen Backwaren — vor allem,
wenn man an kleine Gebackstiicke wie Kekse denkt — allenfalls ein geringftgiger
Warenabstand besteht.

Ob "Zucker" (und "Honig") mit "Zuckerwaren" ahnlich ist oder nicht, war in der
Vergangenheit umstritten (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 12. Aufl, S. 373). Selbst wenn man von grundsétzlicher Ahn-
lichkeit ausgeht, ware der Abstand im Hinblick auf die Unterschiede in Be-
schaffenheit und Fertigungsstufe nicht unbetrachtlich. Eine andere Beurteilung gilt
aber bezuglich "Traubenzucker", da dieser in komprimierter Form als Lutsch-
tablette in ahnlicher Weise wie ein Bonbon konsumiert wird. "Fertige Back-
mischungen” sind mit Bonbons nicht &hnlich, "Zwieback" allenfalls ganz entfernt.
"Musliriegel" kénnen zwar als Snacks oder zu Naschzwecken verzehrt werden und
weisen von daher Gemeinsamkeiten mit Bonbons auf, andererseits sind sie aber
von der stofflichen Beschaffenheit her zu diesen deutlich unterschiedlich. "Ge-
treidepraparate”, die als sog. Cerealien meist zusammen mit Milch oder
Fruchtsaft, vorzugsweise zum Frihstick, genossen werden, haben keine Be-
rahrungspunkte mit Bonbons. Der Beurteilung des 24. Senats (Beschlul? vom
07.08.2001, 24 W (pat) 221/98 — FRESH KISS), Bonbons und "Speiseeis" wiesen
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eine durchschnittiche Warenahnlichkeit auf, vermag der vorliegend zur Ent-
scheidung berufene Senat nicht zu folgen. Vielmehr besteht vor allem in Hinblick
auf die Konsistenz von Speiseeis als tiefkiihlbedirftigem Produkt, welche beson-

dere Vertriebsformen bedingt, ein betrachtlicher Warenabstand.

b) In Ubereinstimmung mit der Ansicht der Widersprechenden weist SIOLCA
zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Die Marke wird vom
deutschen Verkehr als Phantasiebegriff ohne ersichtliche warenbezogene Anleh-
nung aufgefal3t werden. Andererseits reichen die seitens der Widersprechenden
vorgelegten Unterlagen aber nicht aus, um eine besonders umfangreiche Be-

nutzung, die zu einer Steigerung des Schutzumfangs fihren wirde, zu belegen.

c) Die Markenwdrter Siola und SIOLCA sind einander ahnlich.

In klanglicher Hinsicht kann nicht davon ausgegangen werden, dafl} wegen des
Akzents auf dem Endbuchstaben der jungeren Marke deren Betonung stets auf
der letzten Silbe liegen wird. Zum einen ist dieser Akzent leicht zu Ubersehen, zum
anderen sind breite deutsche Verkehrskreise, an die sich Alltagserzeugnisse der
vorliegenden Art richten, mit fremdsprachlichen Ausspracheregeln weitgehend
nicht vertraut. Somit kann nicht in Abrede gestellt werden, dal3 die Betonung der
angegriffenen Marke, in gleicher Weise wie die des Widerspruchszeichens, auch
auf der mittleren oder der ersten Silbe liegen kann. Zwar wird der nur in der
Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe C (mit dem Klangwert k) in der Mehr-
zahl der Begegnungsfalle eine sichere phonetische Unterscheidbarkeit gewahr-
leisten; unter bestimmten unginstigen Ubermittlungsbedingungen kénnen aller-
dings Falle des Sich-Verhérens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlos-

sen werden.

Die Vergleichsmarken sind sich aber auch schriftbildlich &hnlich. Die Uberein-

stimmungen in Wortaufbau und Buchstabenfolge tberwiegen deutlich die Unter-
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schiede (den Akzent auf dem Endungs-a der jingeren Marke und den in der
Widerspruchsmarke zusétzlich enthaltenen Buchstaben C). Da der Verkehr beide
Marken regelméfRig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, kann es aus der
manchmal undeutlichen Erinnerung heraus, gerade bei geringwertigen Waren der
vorliegenden Art, leicht zu Markenverwechslungen kommen (vgl. Strébele/Hacker,
aa0, § 9 Rdn 162).

d) Die Gesamtabwagung der mal3geblichen Faktoren ergibt, dal3 die angegriffe-
ne Marke fur die im Tenor genannten, mit Bonbons identischen oder hochgradig
ahnlichen Waren zu l6schen ist, hinsichtlich der Gbrigen Waren aber Bestand hat.
3. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemafll 8 71 Abs 1 MarkenG)
besteht kein Anlaf3.

Viereck Mullner Kruppa

Hu



