BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 231/04 Verkindet am
9. August 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 43 620

BPatG 154
08.05



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

mindliche Verhandlung vom 9. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren der Klassen 14, 18 und 25

~Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Edelmetalle und de-
ren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte
Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Uhren und Zeitmessinstru-
mente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Son-
nenschirme und Spazierstocke; Bekleidungsstiicke, insbesondere

Damenoberbekleidung; Schuhwaren, Kopfbedeckungen*

eingetragene Wortmarke 302 43 620

Semione

ist aus der fur die Waren

.Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les



cheveux; dentifrices; Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matieres non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et

sellerie. Vétements, chaussures, chapellerie®

international registrierten Marke 572 749

PIAZZA SEMPIONE

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch trotz der teilweisen Identitat der gegenseitigen Waren zuriickgewie-
sen. Der erforderliche Markenabstand, an den strenge Anforderungen zu stellen
seien, werde durch die prioritéatsjingere Marke eingehalten. Es lagen keine An-
haltspunkte dafir vor, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke auf deren Be-
standteil ,SEMPIONE" verkirzen wirde. Ein Teil des Publikums werde die Marke
in ihrer Bedeutung ,Simplon-Platz* verstehen, wahrend diejenigen Verbraucher,
die nicht Gber die hierzu erforderlichen Sprachkenntnisse verflgten, von einem
Fantasiebegriff ausgehen wirden. In beiden Fallen werde die Marke auch auf-
grund ihrer typografischen Gestaltung als Gesamtbegriff gewertet. Das Element
~SEMPIONE" des Widerspruchszeichens konne somit der angegriffenen Marke
~Semione” nicht selbstandig kollisionsbegriindend gegentibergestellt werden. Eine
verwechselbare Ahnlichkeit im Gesamteindruck sei zu verneinen. Darliber hinaus
fehle es auch an hinreichenden Anhaltspunkten dafir, dass die jingere Marke mit
dem Widerspruchszeichen gedanklich in Verbindung gebracht werden kénne.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Zur Begrindung tragt sie vor, im
vorliegenden Fall stinden sich teilweise identische und im Ubrigen hochgradig
ahnliche Waren gegenuber. Bei der Beurteilung der Zeichen&hnlichkeit komme es



zwar grundsatzlich auf den Gesamteindruck an; dabei sei jedoch nicht auszu-
schlie3en, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil eine besondere, das Zeichen
pragende Kennzeichnungskraft beizumessen sei. Das Wort ,PIAZZA* in der Wi-
derspruchsmarke, das vom uberwiegenden Teil der deutschen Verkehrskreise
verstanden werde, enthalte nur die untergeordnete Information, dass es sich um
einen Platz handle. Wesentlich und pragend sei die Information, die dem Wort
PIAZZA" folge. Zudem enthalte das dem inlandischen Publikum allgemein gelau-
fige Wort ,PIAZZA" wesentlich starker als der unbekannte Begriff ,SEMPIONE"
einen Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren, namlich
Italien, und sei deshalb fir die von der Marke beanspruchten Waren kennzeich-
nungsschwach. Die Kennzeichnungskraft werde noch dadurch vermindert, dass
zahlreiche in Deutschland geltende Marken das italienische Wort ,Piazza“ oder die
entsprechende franzésische oder spanische Version ,place” bzw. ,plaza“ als Be-
standteil aufwiesen. Deshalb seien die Markenwdrter ,SEMPIONE" und ,Semione*
einander gegenuber zu stellen, die hochgradig &hnlich seien.

Zudem sei die Widerspruchsmarke aufgrund erheblicher Werbemal3hahmen in
den deutschen Verkehrskreisen Uberaus bekannt. Dies werde durch die in den
vergangenen Jahren erzielten Umsatze bestatigt, so dass die Marke eine hohe
Kennzeichnungskraft geniel3e.

Die Markeninhaber und Beschwerdegegner haben die Zurtickweisung der Be-
schwerde beantragt und dies damit begriindet, dass es sich bei der Wider-
spruchsmarke um einen Gesamtbegriff handle, der von den beteiligten Verkehrs-
kreisen als geschlossene Einheit angesehen werde. Bei der somit gebotenen Ge-
genuberstellung der Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit seien diese in keiner
Hinsicht verwechselbar. Die Markeninhaber haben im Schriftsatz vom
13. Juli 2006 mitgeteilt, dass ,der Benutzungseinwand ... aufrechterhalten“ werde.
AulRerdem haben sie in der miundlichen Verhandlung vom 9. August 2006 aus-
dricklich erklart, die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG zu
erheben.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg; denn zwischen
den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahri. S.v. 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG.

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren beider Vergleichsmarken kommt es
auf die Frage, ob die Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nicht-Be-
nutzung wirksam erhoben haben, nicht an. Denn eine markenrechtliche Ver-
wechslungsgefahr besteht auch dann nicht, wenn man - insoweit - von der fir die
Widersprechende gunstigeren Registerlage ausgeht. Nach der Registerlage ste-

hen sich teilweise identische oder sehr ahnliche Waren gegenuber.

Zugunsten der Widersprechenden wird eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke unterstellt. Denn die Frage, ob die Marke ,Piazza
Sempione”* von Haus aus eine geschwachte Kennzeichnungskraft haben kdnnte,
welil sie fur die italienischen Staddte Rom und Mailand eine konkrete innerstadti-
sche Ortsangabe darstellt und deswegen fur die beanspruchten Waren als geo-
grafische Herkunftsangabe i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommen
konnte, kann bei der vorliegenden Entscheidung dahinstehen. Dagegen ist festzu-
stellen, dass der Sachvortrag der Widersprechenden fur die schlissige Darlegung
einer erhohten Kennzeichnungskraft nicht ausreicht. Zur Feststellung einer gestei-
gerten Verkehrsbekanntheit und damit eines erhdhten Schutzumfangs einer Marke
sind im Einzelfall alle relevanten Umstande zu berucksichtigen. Dazu gehéren an
erster Stelle der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, geografische
Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafur aufgewendeten Werbe-
mittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen.
Diese Bekanntheit lasst sich nicht in jedem Fall allein aus den erzielten Umsatz-

zahlen herleiten, weil selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt und Marken mit



geringen Umsatzen sehr bekannt sein koénnen (zu diesen Kiriterien vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 191).

Fur keines dieser Kriterien hat die Widersprechende Tatsachen vorgetragen, die
auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinweisen wir-
den. Insbesondere erlaubt der Sachvortrag der Widersprechenden keinerlei Fest-
stellung zum konkreten Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen. Konkrete Tatsachenbehauptungen lber das ein-
schlagige Marktsegment, die Mitbewerber und die angesprochenen Verkehrs-
kreise sowie Uber die konkrete Stellung der Widersprechenden in diesem Markt-
segment, d. h. Uber den von ihr gehaltenen Marktanteil und den konkreten Be-
kanntheitsgrad ihrer Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen im Unter-
schied zu dem Bekanntheitsgrad konkurrierender Marken, fehlen ganz. Sofern die
Widersprechende als dieses Marktsegment die einkommensstarksten ersten 25 %
der Gesamtbevolkerung ansehen will, auf die die Allensbach-Studie
TOPLevel 2005 abstellt, reicht ihr Sachvortrag ebenfalls nicht aus. Die von Herrn
A... in seiner Erklarung vom 13. Januar 2006 (Declaration in lieu of an oath)

mitgeteilten Umsatze in den Jahren seit 1995 haben zu keiner Zeit den Betrag von
(ahrlich) € ... Mio. uberschritten. Da die Widerspruchsmarke nach dem Vortrag
der Widersprechenden durchgehend fir exklusive Damen-Oberbekleidung in
hoheren Preisklassen gefiihrt wird, belegen diese Zahlen jedenfalls nicht mehr als
durchschnittliche Warenumsatze und erlauben deswegen auch nur den Ruck-
schluss auf eine durchschnittliche Bekanntheit der Marke. Dasselbe gilt fur die
zahlreichen Rechnungs-Kopien, die nur als Beispiele fur die behaupteten Umséatze
angesehen werden kdnnen. Es fehlen konkrete Angaben zum tatsachlichen Wer-
beaufwand, zur Auflagenstarke eigener Kataloge, zur Haufigkeit und zum Ver-
breitungsgrad der verschiedenen Werbemal3nahmen. Die vorgelegten Kataloge
geben daruber ebenso wenig Aufschluss wie die Ausziige aus Zeitschriften, in
denen die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Produkte vorgestellt wur-
den. Dass die Widerspruchsmarke zu denjenigen Marken gehoért, auf die sich die

Befragung der Grundgesamtheit fir die Allensbach-Studie TOPLevel 2005 (vgl.



Seite 5 der Studie TOPLevel 2005: Alle Marken von A bis Z) bezieht, kann zwar
als ein Beleg daflr angesehen werden, dass auch Dritte in ihr eine Marke sehen,
die fur Produkte mit hoher Qualitat aus dem héheren Preissegment steht. Zu der
Frage, welche Marktstellung die Widerspruchsmarke dabei im Verhaltnis zu ihren
Konkurrenten hat, insbesondere, wie hoch ihr Bekanntheitsgrad bei den Befragten
war, enthalt die Studie dagegen keine Hinweise. Denn die Befragung bezog sich
neben der Widerspruchsmarke noch auf eine Vielzahl vergleichbarer Marken, wie
-und das ist nur eine beispielhafte Aufzahlung - Akris, Bogner, Calvin Klein,

Dolce & Gabbana, Kenzo, MaxMara, Marc O’'Polo u. s. w.

Bei dieser Sachlage - hohe Ahnlichkeit oder Identitat der Waren und durchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - muss die angegriffene jin-
gere Marke zu der alteren Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand halten.

Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke gerecht.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr, denn sie kommen sich weder klanglich, noch schriftbildlich oder begrifflich
verwechselbar nahe. Es stehen sich die Markenworter ,SEMIONE® und ,PIAZZA
SEMPIONE" gegenuber. Dabei liegt unter allen drei Gesichtspunkten der ent-
scheidende Unterschied zwischen beiden Marken darin, dass die angegriffene
Marke aus einem Wort besteht und die Widerspruchsmarke aus zweien. Das an
den Anfang gestellte Wort ,PIAZZA" in der Widerspruchsmarke entwickelt sowohl
klanglich als auch schriftbildlich ein starkes Gewicht und begriindet einen deut-
lichen Unterschied zu der angegriffenen Marke. Seine begriffliche Bedeutung hat
denselben Effekt, denn die italienischen Worter ,PIAZZA SEMPIONE® sind
sprachiblich kombiniert, bilden einen Gesamtbegriff und bedeuten ,Simplon
Platz®. Simplon ist der deutsche Name fir einen Pass im Schweizer Kanton Wallis,
der in die italienische Provinz Verbano-Cusio-Ossola und zu dem See Lago
Maggiore fuhrt. Eine ,Piazza Sempione” gibt es sowohl in Rom als auch in Mai-
land. Jedenfalls das italienische Wort ,piazza“ ist auch fir die deutsche Verkehrs-

kreise ohne Weiteres verstandlich, sodass die Widerspruchsmarke auch in



Deutschland eindeutig als Gesamtbegriff in Erscheinung tritt. Dagegen kann die
angegriffene Marke ,SEMIONE" in Deutschland als Fremdwort, als Eigenname
oder als der Name einer Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin aufgefasst wer-
den. Jede dieser Bedeutungen unterscheidet sich unmissverstandlich von dem

Gesamtbegriff ,,Piazza Sempione*“.

Der Widersprechenden ist allerdings einzurdaumen, dass sich die angegriffene
Marke ,SEMIONE" und das Wort ,SEMPIONE" in der Widerspruchsmarke - fur
sich genommen- in einer Weise nahekommen, die u. U. die Anforderungen an
eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr erfiillen konnten. Im Ergebnis lasst
sich mit diesem Ansatz keine Verwechslungsgefahr begriinden, weil das Wort
~SEMIONE" nicht selbstandig kollisionsfahig ist. Denn es kann unter keinem mar-
kenrechtlichen Gesichtspunkt aus dem Gesamtbegriff ,PIAZZA SEMPIONE" her-

ausgelost werden.

Dem Vortrag der Widersprechenden, wonach das Wort ,PIAZZA" nur eine unter-
geordnete Information enthalte und lediglich dazu diene, die Aufmerksamkeit auf
das nachfolgende Wort ,SEMPIONE" zu lenken, kann der Senat nicht folgen.
Dass eine entsprechende Verkirzung der Namen von stadtebaulichen Platzen im
Deutschen oder Italienischen sprachuiblich wére, hat die Widersprechende nicht
dargetan und ist dem Senat auch sonst nicht bekannt. Es verhalt sich umgekehrt
regelmalig so, dass erst mit der Hinzufigung des Wortes ,Platz* - oder seiner
Entsprechung in einer anderen europaischen Sprache - der kombinierte Begriff
seine Bedeutung als stadtische Ortsangabe erhalt, wahrend der eigentliche Name
in Alleinstellung eine bestimmte Person, ein historisches Ereignis oder einen an-
dernorts gelegenen geografischen Punkt bezeichnet, wie z.B. im Fall des
Alexander Platzes und des Platzes des 18. Marz (1848) in Berlin oder des

Trafalgar Place in London.



Inhaltlich nicht nachvollziehbar ist fir den Senat die Auffassung der Widerspre-
chenden, wonach das Wort ,PIAZZA" in der Widerspruchsmarke bereits deswe-
gen kennzeichnungsschwach sein soll, weil es - anders als das moglicherweise
weniger bekannte Wort ,SEMPIONE" - in Deutschland sofort als Hinweis auf die
geografische Herkunft der so gekennzeichneten Modeartikel aus Italien aufgefasst
werde und mit diesem Land konkrete Erwartungen an Stil, Schnitt und Qualitat von
Modeartikeln verbunden werden wirden. Es mag sein, dass in Deutschland mehr
Menschen die begriffliche Bedeutung des italienischen Wortes ,piazza“ kennen als
die des italienischen Eigennamens ,Sempione”. Gerade wegen der allgemeinen
Bekanntheit des Wortes ,piazza“ ist jedoch die grammatische Konstruktion der
Widerspruchsmarke als Gesamtbegriff ebenfalls ohne Weiteres erkennbar, das gilt
um so mehr, als gerade die Eigennamen bestimmter italienischer Platze, an erster
Stelle der der Piazza Navona in Rom, in Deutschland einen ungewohnlich hohen

Bekanntheitsgrad haben.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden konnte der Senat schlief3lich
auch nicht feststellen, dass die Existenz der von der Widersprechenden identi-
fizierten ca. 30 Drittmarken, in denen in derselben grammatischen Struktur wie in
der Widerspruchsmarke der deutsche Begriff ,Platz“ oder entsprechende Begriffe
anderer europdischer Sprachen verwandt werden, die Kennzeichnungskraft des
Wortes ,PIAZZA" so geschwécht hatte, dass dadurch der Gesamtbegriff ,PIAZZA
SEMPIONE" aufgelést und das Wort ,SEMPIONE" selbstandig kollisionsbegriin-
dend werden wirde. Ahnliche oder gleiche Drittzeichen konnen eine Marke oder
Teile davon nur unter besonderen Voraussetzungen schwachen. Dazu gehért an
erster Stelle eine umfangreiche Benutzung dieser Drittzeichen, weil nur unter die-
ser Voraussetzung der Verkehr gendtigt und gewdhnt sein kann, wegen des Ne-
beneinanderbestehens mehrerer ahnlicher Marken sorgfaltiger auf etwaige Unter-
schiede zu achten und deshalb weniger Verwechslungen unterliegt (std. Rspr.,
vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 2006, 89 Rdn. 199

m. weit. Nachw.) Gerade zur Benutzung der von ihr bezeichneten Drittmarken hat
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die Widersprechende jedoch nichts vorgetragen. Eine solche Benutzung ist auch

nicht amtsbekannt.

Anhaltspunkte fir eine mittelbare Verwechslungsgefahr i.S.v. 89 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG, die durch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen der beiden Ver-

gleichsmarken entstehen kdnnte, hat der Senat ebenfalls nicht darstellen kénnen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kommt nur in Betracht, wenn der fragliche
Abnehmer die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennt und diese
deswegen nicht unmittelbar mit einander verwechselt (vgl. BGH GRUR 2002, 542,
544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - Bank24). Das Vorhandensein eines bestimm-
ten Elements in beiden Marken - hier die Woérter ,Semione” und ,Sempione*” -
reicht noch nicht aus fir die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.
Als zusatzliche Voraussetzung muss diesem Ubereinstimmenden oder ahnlichen
Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der &alteren Marke zukommen
(vgl. Hacker in Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, 2006, 8 9 Rdn. 321). Daran
fehlt es hier, u. a. ist das Wort ,Sempione” kein Bestandteil einer von der Wider-
sprechenden entwickelten und benutzten Serie von Marken und der Firmenname
der Widersprechenden ist ,PIAZZA SEMPIONE" nicht ,SEMPIONE". Es mag sein,
dass sich die angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der einen
Marke an die andere Marke erinnern konnen, ohne allerdings die beiden Marken
miteinander zu verwechseln. Solche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen
begriinden jedoch keine markenrechtliche Verwechslungsgefahri. S. v. 89 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG. Das gilt auch dann, wenn die Vermutung naheliegt, dass mit der
Wabhl der angegriffenen Marke eine gewisse Annaherung an die altere Marke ge-
wollt war (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 63 (NR. 26) - coccodrillo; GRUR 2004, 779,
782 - Zwilling/Zweibrider).

Aus diesen Griunden war die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 MarkenG) bot der
Streitfall keinen Anlass.

gez.

Unterschriften



