BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 137/03 Verkindet am
27. Juli 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 398 18 316

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 398 18 316

SANTIAGO SILK

fur die Waren

.,Rohtabak und Tabakfabrikate, Rauchtabak, Kautabak, Schnupf-
tabak (sowohl trocken als auch feucht), Zigarren, Zigarillos, Stum-
pen, Zigaretten, Tabakpatronen, Raucherartikel, ndmlich Zigaret-
tenpapier, Zigarettenhilsen und Maschinen zum Selbstfertigen
von Zigaretten; Tabakpfeifen, Zigarettenstopf- und -drehgeréte,
Tabakbeutel, Tabakdosen, Pfeifenstander, Pfeifenreiniger,
Pfeifenbestecke, Feuerzeuge, Zigarrenabschneider, Zigarren- und
Zigarettenspitzen, Zigarrenetuis, samtliche vorgenannten Waren
nicht aus Edelmetall, deren Legierungen oder damit plattiert;

Streichholzer*



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren

.,Rohtabak und Tabakerzeugnisse; Substanzen zum Rauchen
(Tabakersatzstoffe, nicht fir medizinische und/oder Heilzwecke,
allein oder in Verbindung mit Tabak; Schnupftabak, Feuerzeuge;
Raucherartikel (soweit in Klasse 34 enthalten), namlich Tabakdo-
sen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigaretten-
etuis, Aschenbecher, samtliche vorgenannten Waren nicht aus
Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Pfeifenstan-
der, Pfeifenreiniger, Zigarrenabschneider, Pfeifen, Taschenappa-
rate zum Selbstdrehen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Zigaret-

tenfilter; Zigarettenhtlsen, Zundholzer*

eingetragenen Marke 1 080 756

SILK CUT.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechen-
den zurtckgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, zwischen den beidersei-
tigen Marken bestehe keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, weil die mar-
kant verschiedenen und unterschiedlich angeordneten Bestandteile ,Santiago®
und ,CUT" die sichere Unterscheidbarkeit der beiden Wortmarken gewébhrleiste-
ten. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden komme dem gemeinsamen
Bestandteil ,SILK* in keiner der beiden Marken eine selbstéandig kollisionsbegriun-
dende Bedeutung zu, da die weiteren Woérter ,SANTIAGO" bzw ,,CUT* nicht in den
Hintergrund traten und deshalb fir den Gesamteindruck nicht vernachlassigt wer-
den konnten. Es bestiinden keine Anhaltspunkte dafiir, dass es sich bei
~SANTIAGO* um eine den beteiligten Verkehrskreisen gelaufige geografische
Herkunftsangabe fur die einschlagigen Waren handele. Das Publikum werde die-
sen Bestandteil auch wegen seiner Stellung, Ldnge und Pragnanz nicht vernach-

lassigen. Der Bestandteil ,CUT" der Widerspruchsmarke werde ebenfalls nicht



aul3er acht gelassen. Auch wenn dieser in verschiedenen Fachausdriicken wie
Lflake cut®, ,curly cut”, ,cross cut”, ,cube cut* oder ,navy cut‘ vorkomme und dabei
die Schnittart von zB Pfeifentabak beschreibe, stelle er fir sich betrachtet keine
warenbeschreibende Angabe dar, die ohne Weiteres unbericksichtigt bliebe. So-
weit die genannten Fachausdriicke bekannt seien, liege es vielmehr nahe, in der
entsprechend gebildeten Wortfolge ,SILK CUT" ebenfalls eine Gesamtbezeich-
nung zu sehen, etwa einen andeutungsweisen Hinweis auf einen besonders fei-
nen Schnitt des Tabaks. Wer das Wort ,CUT" nicht aus Fachbegriffen der ge-
nannten Art kenne, habe ohnehin keine Veranlassung, sich nicht zumindest an
diesem Bestandteil mit zu orientieren. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die
Marken gedanklich in Verbindung gebracht wirden. Zwar mége das Wort ,SILK"
von Haus aus hinreichende Kennzeichnungskraft besitzen, um als Stammbe-
standteil eines Unternehmens zu dienen. Im vorliegenden Fall spreche aber so-
wohl seine unterschiedliche Stellung am Beginn bzw am Ende der Marke als auch
der unterschiedliche Begriffsgehalt der abweichenden Bestandteile ,SANTIAGO*
und ,CUT* gegen die Annahme, beide Marken kénnten zu einer Markenserie ge-
horen. Soweit die Widersprechende Uber weitere Marken verflge, enthielten diese
entweder alle die Wortfolge ,SILK CUT* in vollstandiger Form oder sie bestiinden
allein aus dem Wort ,SILK". Zudem habe die Widersprechende nicht dargelegt,
dass sie den Verkehr bereits an verschiedene Marken mit dem Bestandteil ,SILK*®

gewohnt habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie halt die
Marken vor dem Hintergrund identischer bzw hochgradig ahnlicher Waren, die
einen deutlichen Markenabstand erforderten, fir verwechselbar, weil das in beiden
Marken enthaltene Wort ,SILK" diese prage. Gegenuber diesem kennzeichnungs-
kraftigen Begriff traten die weiteren, abweichenden Markenteile ,CUT* bzw
~SANTIAGO" in den Hintergrund, weil sie in Bezug auf die in Frage stehenden
Waren einen beschreibenden Begriffsinhalt aufwiesen, namlich als geografische
Angabe oder als Fachausdruck fur besondere Schnittarten fir Tabak. Deshalb

werde sich der Verkehr bei beiden Marken allein an dem weiteren Wort ,SILK"



orientieren. Somit seien die pragenden Bestandteile der beiderseitigen Marken
identisch und diese unmittelbar verwechselbar. Zumindest bestehe aber die Ge-
fahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht wirden. Da die Wider-
sprechende im Jahre 1997, dem der Widerspruchseinlegung vorangehenden Jahr,
Uber ... Zigaretten der Marke ,.SILK CUT" auf dem deutschen Markt und wei-

tere ... Zigaretten in deutschen Duty Free-Laden verkauft habe, was insge-

samt ... Zigarettenpackungen entspreche, sei anzunehmen, dass sich der
Markenteil ,SILK" bei den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf den Ge-
schéaftsbetrieb der Widersprechenden durchgesetzt habe. Sie sei zudem Inhaberin
zweier Marken ,SILK", so dass der Verkehr bei Wahrnehmung dieses Wortes in
Verbindung mit Tabakwaren sofort an die Widersprechende denke, wenn es zu-
sammen mit weiteren kennzeichnungsschwachen Bestandteilen, wie zB der geo-
grafischen Herkunftsangabe ,SANTIAGO®, in Marken anderer Anbieter verwendet
werde.

Sie beantragt sinngemalf3, die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle aufzu-
heben und wegen des Widerspruchs die Léschung der angegriffenen Marke an-

zuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geéulert
und beantragt, nach Lage der Akten zu entscheiden.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegriindet. Zwischen den
beiderseitigen Marken besteht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat,
nicht die Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter
Bertcksichtigung aller Umstadnde des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR
1998, 387, 389 — Sabel/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den



in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und
der  Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke. Ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Marken kann im Einzelfall durch einen hoheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren bzw eine erhéhte Kenzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. (EuGH GRUR 1998, 922, 923
- Canon).

Hiervon ausgehend bedarf es angesichts des Umstands, dass die beiderseitigen
Marken fur weitgehend identische bzw im Ubrigen hochgradig @hnliche Waren
bestimmt sind, eines deutlichen Abstandes der angegriffenen Marke von der Wi-
derspruchsmarke. Hingegen reichen die von der Widersprechenden vorgetrage-
nen Umstande nicht aus, um die von ihr behauptete Steigerung der von Haus aus
normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begriinden. Die fir das
Inland und das Jahr 2003 behaupteten jdhrlichen Absatzzahlen von ... Ziga-

retten lassen bei einem vom Statistischen Bundesamt ermittelten taglichen Ziga-
rettenkonsum von Uber ... Zigaretten nicht den Schluss zu, dass es sich bei

der Widerspruchsmarke um eine besonders umfangreich verkaufte und dem Ver-
kehr bekannte Zigarettenmarke handelt. Fir die Ubrigen Waren der Wider-
spruchsmarke ist eine Benutzung weder von der Widersprechenden behauptet
noch sonst erkennbar. Aber selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden
infolge der vorgetragenen und nicht bestrittenen Benutzung der Widerspruchs-
marke fUr Zigaretten eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke unterstellt wird, ist die Gefahr von Verwechslungen der Marken einschliel3-
lich der Gefahr einer gedanklichen Verbindung zu verneinen, weil die beiderseiti-

gen Marken hinreichende Unterschiede aufweisen.

Die Gesamtbezeichnungen ,SANTIAGO SILK" und ,SILK CUT*" sind aufgrund der
abweichenden Bestandteile ,SANTIAGO" bzw ,,CUT", die sich in der Lange, der
Stellung innerhalb der Marken sowie wegen ihres unterschiedlichen Begriffsge-

haltes deutlich unterscheiden, in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hin-



sicht ohne weiteres leicht auseinanderzuhalten. Die Gefahr einer unmittelbaren
Verwechslung der beiden Marken kénnte daher nur dann bestehen, wenn der in
beiden Marken enthaltene Bestandteil ,SILK* sowohl den Gesamteindruck der an-
gegriffenen Marke als auch den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke pragen
wirde, wovon allerdings nur dann ausgegangen werden kann, wenn der Verkehr
diesem Bestandteil in jeder der beiden Marken eine eigenstandig kennzeichnende
Funktion beimessen wirde und die Gbrigen Markenteile ,SANTIAGO* bzw ,CUT"
fur die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurtcktraten, dass sie fir
den Gesamteindruck vernachlassigt werden kdonnten (BGH GRUR 2000, 233, 234
- RAUSCH / ELFI RAUCH). Bei der Prufung, ob einem einzelnen Markenteil eine
den Gesamteindruck der Marke pragende Bedeutung zukommt, stellt sich dabei
zunachst schon die Frage, ob fir den Verkehr Uberhaupt Veranlassung besteht,
sich nur an diesem Markenteil zu orientieren, was insbesondere bei Marken ver-
neint werden muss, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (BGH
GRUR 1998, 932, 933 f - MEISTERBRAND; GRUR 1999, 586, 587 — White Lion).
Unter der Voraussetzung der begrifflichen Zusammengehdrigkeit von Markenteilen
kann auch eine fir sich gesehen beschreibende Angabe in Verbindung mit einem
weiteren Bestandteil zur besonderen Identifizierung und Einpragsamkeit der Ge-
samtmarke beitragen (BGH aaO — White Lion).

Bereits vor diesem Hintergrund ist eine Pragung der angegriffenen Marke allein
durch das Wort ,SILK" zu verneinen. Dabei ist von Bedeutung, dass diese Marke
aus Bestandteilen gebildet ist, die der deutsche Verkehr in rechtserheblichem
Umfang sofort in ihrer Bedeutung versteht und als zusammengehdrige Einheit an-
sieht. ,SANTIAGO" ist ein Teil verschiedener mittel- und siidamerikanischer sowie
spanischer Stadtenamen, wobei allerdings ohne die Angabe der notwendigen in-
dividualisierenden Zuséatze wie ,de Chile®, ,de Cuba“, ,de Compostela“ oder auch
.de Puriscal“ (Costa Rica) und ,del Estero® (Argentinien), fir die angesprochenen
Verkehrskreise nicht eindeutig erkennbar ist, welche Stadt dieses Namens ge-
meint ist, was die Eignung als geografische Herkunftsangabe erheblich in Frage

stellt. ,SILK" ist der englische Begriff fur ,Seide” und in diesem Sinne weiten Teilen



des deutschen Verkehrs, zB wegen seiner Verwendung bei der Kennzeichnung
von Stoffen und Bekleidung, gelaufig. Insgesamt lasst sich die angegriffene Marke
zwanglos als ,SANTIAGO SEIDE" Gibersetzen und entspricht damit von der Wort-
bildung her vergleichbar gebildeten, gelaufigen Gesamtbegriffen wie zB ,China-
seide", ,Parmaschinken“ ud. Auch wenn das Wort ,SANTIAGO" dabei als mdgli-
che Herkunftsangabe verstanden werden sollte, obwohl es tatsachlich nur ein re-
lativ unbestimmter Teil einer solchen Angabe ist, und wenn es aus diesem Grunde
kennzeichnungsschwécher sein sollte als das weitere Markenwort ,SILK", kann
wegen der erkennbaren begriffichen Zusammengehorigkeit mit dem weiteren
Wort ,SILK" vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtsprechung nicht davon
ausgegangen werden, dass es der Verkehr bei der Bestellung der Waren aul3er

acht lassen wird.

Dasselbe gilt sinngemal} fur die Widerspruchsmarke, ohne dass es hierauf noch
entscheidend ankommt. Gegen eine Verklrzung dieser Marke spricht trotz des
beschreibenden Begriffsgehalts des Wortes ,cut” fir Pfeifentabak der von der
Markenstelle zutreffend herausgestellte Umstand, dass dieses Wort im Verkehr
zur Beschreibung durchweg unter Voranstellung eines weiteren, die Schnittart
oder das Schnittergebnis naher bezeichnenden Begriffs verwendet wird, so dass
der Verkehr schon deshalb, aber auch wegen der relativen Kirze der Gesamt-

marke, das zweite Markenwort ,,CUT" nicht vdllig aulRer acht lassen wird.

Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken besteht nicht. Die
Widersprechende hat nichts dazu vorgetragen, dass sie im Geschaftsverkehr an-
dere Bezeichnungen als die Widerspruchsmarke, wie zB die flr sie eingetragene
Marke ,SILK", benutzt hat. Es kann daher nicht von einer Gewdhnung des Ver-
kehrs an eine Markenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil
»SILK* und folglich auch nicht davon ausgegangen werden, dieses Wort besitze in
der Anschauung des Verkehrs Hinweischarakter auf das Unternehmen der Wider-
sprechenden. Das Wort ,SILK" ist innerhalb der Widerspruchsmarke auch nicht

besonders charakteristisch hervorstechend und wird von der Widersprechenden



nicht als Firma oder maRRgeblicher Firmenbestandteil verwendet. Auch von einer
erhohten Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke kann angesichts der darge-
legten Verkaufszahlen aus den bereits dargestellten Grinden fur das Jahr 1997
nicht ausgegangen werden.

Gegen die Gefahr einer gedanklichen Verbindung spricht zudem der Umstand,
dass die in den Marken neben dem Wort ,SILK* enthaltenen weiteren Worter
,CUT" bzw ,SANTIAGO" sich von ihrem Begriffsgehalt her deutlich unterscheiden
und zudem gegensatzlich — einmal am Ende, einmal am Beginn der Gesamtbe-
zeichnung — angeordnet sind, was den Gedanken an eine gemeinsame betriebli-
che oder konzernmaliige Herkunft beider Marken gar nicht erst aufkommen |asst.
Die Beschwerde der Widersprechenden kann daher keinen Erfolg haben.

Fir eine Kostenauferlegung gemal § 71 Abs 1 S 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Albert Kraft Reker
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