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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 29 395

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 15. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse des Deutschen Patent- und Markenamts — Markenstelle
fur Klasse 29 — vom 30. September 2003, vom 15. Juli 2004 und
vom 20. September 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch
bezuglich der Waren der Klasse 30 und bezuglich der Dienstleis-

tungen der Klasse 42 zuriickgewiesen worden ist.

Insoweit wird die Loschung der angegriffenen Marke 301 29 395

angeordnet.

Grinde

Die Marke 301 29 395




ist am 22. Februar 2002 angemeldet und fir folgende Waren und Dienstleistungen

in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29: Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch
Klasse 30: Speiseeis; feine Backwaren und Konditorwaren;

Klasse 42: Verpflegung von Gasten

Hiergegen richtet sich der Widerspruch aus der Marke 1 089 269

Ichibw

Diese Marke ist seit 1986 flr eine Vielzahl von Waren eingetragen, neben ,Kaffee,
Tee, Kakao" auch fur ,Speiseeis mit oder ohne Frichte; feine Back- und Konditor-
waren; samtliche Waren zum Verzehr in Gaststatten oder artverwandten Betrieben

bestimmt".

In der mundlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Widerspruch auf
die Klassen 30 und 42 beschrankt.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss
eine Verwechslungsgefahr verneint, denn die Marken hielten auch bei identischen
Waren eine ausreichenden Abstand zueinander ein. Die Widersprechende hat
Erinnerung eingelegt und darauf hingewiesen, das es sich bei ,Tchibo“ um eine
amtsbekannt berihmte Marke handle, ihr Schutzumfang sei deshalb erheblich
erweitert. Mit Erinnerungsbeschluss vom 15. Juli 2004 hat die Markenstelle eine
erhohte Bekanntheit als richtig unterstellt, gleichwohl aber eine Verwechslungs-
gefahr in jeglicher Hinsicht verneint, denn das Gesamtklangbild der Marken sei

einpragsam verschieden. Eine gedankliche Verwechslungsgefahr scheitere daran,



dass ,Tschipo® in der jungeren Marke nicht wesensgleich mit ,Tchibo“ sei, womit

sich die Widersprechende nicht auf eine Markenserie berufen kdnne.

Diesen Beschluss hat die Markenstelle mit einer unrichtigen Rechtsmittelbeleh-
rung versehen, worauf die Widersprechende erneut Erinnerung eingelegt hat. Am
20. September 2004 hat die Markenstelle sodann einen zweiten, gleich lautenden

Erinnerungsbeschluss erlassen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, denn nach ihrer An-
sicht hat die Markenstelle den erheblich erweiterten Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke zu wenig gewdurdigt. Tchibo sei eine beriihmte Marke und geniel3e
in der deutschen Bevdlkerung eine Bekanntheit von 93 % fir die Produkte
Tee/Kaffee und von 94 % als Name des Handelsunternehmens. Die Firma Tchibo
besitze deutschlandweit nahezu eintausend eigene Filialen, in etwa jedem dritten
Geschaft werde auch Kaffee ausgeschenkt. Tchibo Produkte gebe es dartber
hinaus in mehr als 13.800 Lebensmittelgeschéaften und Backereien zu kaufen. In
mehreren deutschen Gro3stadten sei Tchibo auch auf den Bahnhéofen und Bahn-
steigen mit sog. ,Tchibo-Wagen* vertreten, dort wirden neben Kaffee auch
Snacks angeboten. Nach einer neuesten Marktstudie der Gfk Marktforschung in
2006 sei Tchibo zur starksten Produktmarke in Deutschland aufgestiegen, noch
vor den Marken Lego, Miele, Nivea und adidas. Diese Uberaus grol3e Bekanntheit
misse zu einer Verwechslungsgefahr zumindest in gedanklicher Hinsicht flhren,
denn die jingere Marke wirke durch die Endung ,-lino* nur als Verkleinerungsform
der Widerspruchsmarke.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren weder sachlich geduRRert
noch an der mandlichen Verhandlung teilgenommen. Im Verfahren vor der Mar-
kenstelle hat er darauf hingewiesen, dass ,Tschipolino® die lautgetreue Wieder-
gabe des italienischen Wortes ,Cipolino* sei, was soviel wie ,Zwiebelchen® be-
deute und in Deutschland wegen des gleich lautenden Titels eines Kinderbuches

bekannt sei.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache auch Erfolg.

Die unrichtige Rechtsmittelbelehrung des ersten Erinnerungsbeschlusses hat zwar
den Lauf der Beschwerdefrist verhindert, nicht aber den materiellen Inhalt des Be-
schlusses berihrt. Fir den Erlass eines zweiten Beschlusses war - auch nach
Einlegung der sich erkennbar auf die unrichtige Rechtsmittelbelehrung stiitzenden
Erinnerung - kein Raum, vielmehr hétte nur eine weitere Ausfertigung des ersten
Beschlusses mit richtiger Belehrung zugestellt werden missen. Der zweite Erinne-

rungsbeschluss war schon aus diesen Grinden aufzuheben.

In Hinblick auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30
und 42 besteht Verwechslungsgefahri. S. v. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage ob Verwechslungsgefahr vorliegt ist unter Bertcksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Sie hangt von einer Vielzahl von
Faktoren ab, die entsprechend ihres Grades untereinander zu gewichten sind,
hierzu zahlen die Ahnlichkeit der Marken, die Ahnlichkeit oder Identitat der damit
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und insbesondere der Bekannt-
heitsgrad der Widerspruchsmarke im Markt (st. Rspr. z.B. EuGH vom
12. Januar 2006, C-361/04 P - PICARO/PICASSO) Die Bekanntheit einer alteren
Marke erweitert und definiert aber nicht nur deren Schutzbereich, sondern sie hat
unmittelbare Auswirkung auf die Frage, ob die beiden Marken verwechselt werden
konnen, denn bekannte oder berihmte Zeichen bleiben dem Verkehr in Erinne-
rung und bewirken, dass sie in der anderen Kennzeichnung leichter wieder er-
kannt werden (vgl. BGH, MarkenR 2004, 286 - Ferrari-Pferd, GRUR 2003, 880
- City Plus). Die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Marke ist damit auch bei

der Prifung der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamt-



eindruck der angegriffenen Marke bestimmt, zu berlcksichtigen (BGH, Mar-
kenR 2005, 519 - coccodrillo, BGH a.a.O. -City Plus, MarkenR 2005, 232
- MEY/Ella May). Diesen Gesichtspunkt hat die Markenstelle in den Erinnerungs-

beschlissen nicht ausreichend gewdrdigt.

Angesichts die hier vorliegenden - nach der Registerlage bestehenden - Waren-
identitat bzw. erheblichen Né&he zu den Dienstleistungen musste der Abstand der
Marken auch bei nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erkennbar und deut-
lich sein. Hier handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Uberaus be-
kannte Marke, wobei sich diese Bekanntheit in erster Linie auf die Waren Kaffe
und Tee und auf das Handelsunternehmen mit einem wechselnden Angebot von
Gebrauchsgutern bezieht. In der Regel wird der erweiterte Schutzumfang einer
Marke auf die Waren beschrankt, fir die eine solche Bekanntheit belegt ist. Im
Einzelfall jedoch wird .eine Ausstrahlung dieser Bekanntheit auf andere, eng ver-
wandte Warenbereiche bejaht, insbesondere dann, wenn der Grad der Erhéhung
des Schutzumfanges eine solche Ausstrahlungswirkung zulasst (vgl. Strobele/
Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 8 9 Rdz. 308 m. w. N.). Einer Marke, die eine Bekannt-
heit von Uber 93 % (nach www.wikipedia.de sogar 99 %) geniel3t, steht wohl
unstreitig ein Schutzumfang zu, der im oberen Bereich des erweiterten Schutz-
umfanges angesiedelt werden kann, fir eine Ausstrahlung dieses Schutzumfan-
ges auf eng benachbarte Waren bleibt somit noch ausreichend Raum. Die hier
maf3geblichen Waren der Klasse 30, namlich ,Speiseeis, Back- und Konditorwa-
ren, jeweils bestimmt zum Verzehr in Gaststatten oder artverwandten Betrieben®
sind unmittelbar benachbart zu Kaffee und Tee und betreffen dartiber hinaus den
traditionellen Geschéftsbereich der Widersprechenden, namlich die Verkostigung
von Gasten mit Kaffee, zusammen mit Snacks. Die Widersprechende kann fir
diese Waren also ebenfalls einen tber den Durchschnitt liegenden Schutzumfang

in Anspruch nehmen.



Die Bekanntheit der Marke Tchibo, die zur rechtlichen Erweiterung des Schutz-
umfanges fihrt - der unwidersprochen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke vorgelegen hat - hat dartiber hinaus aber auch noch unmit-
telbaren fachlichen Einfluss auf den Markenvergleich selbst (womit wohl auch ein
erst zum  Kollisionszeitpunkt ~ erworbener  erweiterter  Schutzumfang
Beriicksichtigung finden muss). Die Frage der Pragung der beiden Marken kann
namlich nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende
Kollisionslage beantwortet werden (BGH, a. a. O. - City Plus, MarkenR 2004, 76
- DONLINE). Dies bedeutet, dass die Bekanntheit einer Marke dazu fiihren kann,
dass sie der Verkehr leichter in dem angegriffenen Zeichen zu erkennen glaubt
und deshalb beide Zeichen unmittelbar miteinander verwechselt; die Bekanntheit
der Marke wirkt sodann ,stilbildend”. Dies kdnnte hier deshalb bejaht werden, weil
die jungere Marke - die unstreitig von dem Wortteil ,Tschipolino“ bestimmt wird -
sich als eine Art Verkleinerungsform der bekannten Widerspruchsmarke darstellt.
Daflur spricht, dass die Buchstabenfolge ,Tchi“ bzw. ,Tschi“ in der deutschen
Sprache hochst ungewohnlich ist und es sich bei ,lino* um eine italienische
Verkleinerungsformen handelt, die nach dem unwidersprochene Sachvortrag der
Widersprechenden bei Markenformen durchaus tblich ist (z. B. migros-microlino,
frisco-friscolino, arko-arkolino).

Ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt, kann jedoch dahingestellt
bleiben, denn die Marken sind zumindest in gedanklicher Hinsicht miteinander
verwechselbar. Ein gedankliches In Verbindung Bringen ist dann zu bejahen,
wenn die Zeichen zwar nicht miteinander verwechselt werden, der Verkehr sie
aber auf Grund besonderer Umstande demselben Inhaber zuordnet, also einen
organisatorischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang beider Markeninhaber
annimmt. Dies kann hier aus dem Gedanken eines Serienzeichens bejaht werden,
denn die sprachlich ungewéhnliche, dennoch aber Uberaus bekannte Marke
»1chibo® ist zudem Unternehmenskennzeichen und wird - auch das unwiderspro-
chen - bereits als Stammbestandteil fir die Marken Tchibono und Tchibo Sana
verwendet. Dass , Tchipo“ in der jiungeren Marke wenn nicht schon klanglich iden-

tisch, so doch wesensgleich enthalten ist, ist - entgegen der Annahme der Mar-



kenstelle in den Erinnerungsbeschliissen - zumindest unter Beriicksichtigung der
erhohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen (vgl. Strébele
a.a. 0., 89 Rdz.480). Aufgrund der Silbenbildung der jingeren Marke tritt
»Tschipo“ dort auch als eigenstandiger Wortstamm hervor und stellt sich in Ver-
bindung mit der im italienischen gebrauchlichen Verkleinerungsform ,lino* (z. B.
Valentino, Marcellino, Pendolino) als eine der bekannten Widerspruchsmarke
»1chibo” zurechenbare neue Marke dar. All diese Umstande sprechen dafir, dass
der Verkehr beim Antreffen der angegriffenen Marke wegen der Bekanntheit der
Widerspruchsmarke und der Néhe der Produkte und Dienstleistungen an eine
wirtschaftliche Verknipfung der Markeninhaber denken wird, womit eine gedankli-
che Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Eine ,Neutralisierung® dieser Ver-
wechslungsgefahr etwa deshalb, weil die jingere Marke klanglich das italienische
Wort fur ,Zwiebelchen” ist, scheidet aus, denn dies wirde einen besonders aus-
gepragten und offenkundigen Bedeutungsunterschied verlangen, was zumindest
fur den deutschen Verbraucher nicht zutrifft (s. EuGH a.a.O. - PICARO/
PICASSO).

Hier sprechen alle Umstande dafir, dass der Verbraucher ein mit der jingeren
Marke gekennzeichneten Produkt dem Verantwortungsbereich der Widerspre-
chenden zuordnen wird, womit die Voraussetzungen fur eine rechtlich relevante

Verwechslungsgefahr erfillt sind.

Der Beschwerde war somit stattzugeben und die angegriffene Marke ist in Bezug
auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleitungen der Klassen 30 und 42 zu
l6schen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz.

gez.

Unterschriften



