BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 34/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 021 155

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 14. Méarz 2008 u. a. fur die Waren
.Klasse 34: Raucherartikel; Streichhdlzer; Tabak"
angemeldete Wortmarke Nr. 30 2008 021 155
Villino
ist nach Eintragung am 5. Dezember 2008 in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt geftihrte Markenregister am 9. Januar 2009 vero6ffentlicht worden. Da-

gegen ist ein auf diese Waren beschrankter Widerspruch erhoben worden aus der

seit 21. September 2007 fir die Waren



.Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y com-
pris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes a rouler soi-
méme, tabac pour pipe, tabac a chiquer, tabac a priser, suc-
cédanés du tabac (& usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier a cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boites
pour tabac, étuis a cigarettes, étuis a cigares, étuis a cigarillos et
cendriers pour fumeurs; pipes, appareils de poche a rouler les ciga-
rettes, briquets; allumettes*

international registrierten Wortmarke IR 938 838

VILLIGER.

In zwei Beschlissen, von denen einer am 26. Marz 2012 durch eine Beamtin des
hoheren Dienstes im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur
Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurtickgewie-
sen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, zwischen beiden Marken bestehe nicht
die Gefahr einer Verwechslung i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Rahmen der
Klasse 34 konnten sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.
Die originar durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei
nicht durch Benutzung gesteigert worden. Die eidesstattlich versicherte Verwen-
dung der Marke ,Villiger* in der Bundesrepublik Deutschland seit 1909 fir Tabak-
erzeugnisse sowie die ebenfalls eidesstattlich versicherten Umsatze und Werbe-
ausgaben in den Jahren 2005-2009 fur diese Produkte lieRen zwar den Schluss
auf eine langjahrig benutzte und auf den deutschen Markt gut eingefihrte Marke
zu. Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen allein belegten jedoch regelmafRig
keine Erh6hung des Schutzumfangs einer Widerspruchsmarke. Es fehle an Vor-
trag der Widersprechenden zum Bekanntheitsgrad der Marke insbesondere in
Form objektiver Statistiken oder Verkehrsbefragungen sowie zu ihrem Marktanteil
in konkreten Prozentzahlen bezogen auf die angesprochenen Verkehrsbeteiligten

und konkreten Produkte. Den angesichts dessen erforderlichen Abstand halte die



angegriffene Marke sicher ein. Im Gesamtklang stimmten die Markenwdorter ,Vil-
lino* und ,VILLIGER" formal in der Anzahl der drei Silben sowie in der Lautfolge
LVilli-“ Uberein. In ihrer Vokalfolge (,i-i-0“ gegenuber ,i-i-e*), dem Schlusslaut (,,0"
gegenuber ,er) und in der Betonung wiesen die Vergleichszeichen jedoch ausrei-
chende Unterschiede auf. Angesichts dieser Zeichenunterschiede sei die Gefahr
klanglicher Verwechslungen nicht zu erwarten. Dies gelte auch, wenn berlcksich-
tigt werde, dass bei Tabakwaren die aul3eren Bedingungen des Erwerbs (z. B.
larmerfillte Verkaufsrdume, Eile der Kunden) gelegentlich unglnstig seien. Im
schriftbildlichen Vergleich unterschieden sich die Marken in allen verkehrsiblichen
Wiedergabeformen aufgrund der verschiedenen Umrisscharakteristik noch hinrei-
chend deutlich voneinander. Hinzu komme, dass bei einer Wiedergabe der Zei-
chen in Normalschrift die Widerspruchsmarke im ,G* eine Unterlange aufweise,
welche in der jungeren Marke keine Entsprechung finde. Andere Arten einer Zei-
chenahnlichkeit oder eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbin-
dung-Bringen oder auf andere Weise, 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG, seien we-

der ersichtlich, noch vorgetragen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde. Sie geht von Warenidentitat aus und vertritt die Auffassung, ihre Marke
verfuge Uber eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft. Hierzu be-
ruft sie sich auf die eidesstattliche Versicherung des Alleineigentimers der V...

AG, V1., vom  7.Dezember2009 zu Umsatzen mit
verschiedenen Tabakprodukten in den Jahren 2005 — 2008 von zwischen
.. € jahrlich bei einem Werbeetat im selben Zeitraum von zwischen
..€ und duUber ...€ jahrlich. In einer weiteren eidesstattlichen Ver-
sicherung ihres Geschaftsfuhrers W... vom 26. April 2011 hat die Wider
sprechende erklart, ihr Anteil am Gesamtumsatz auf dem bundesdeutschen Markt
fur Zigarillos und Zigarren habe hochgerechnet im Jahre 2010 etwa 5 — 6 % betra-
gen. Dabei ist sie von eigenen Umsatzstiickzahlen ,mit konventionellen Produkten
mit dem Villiger Logo auf der Packung® von ... Stick und von den Ge

samtumsatzzahlen fur konventionelle Produkte des Bundesverbandes der Zigar-



renindustrie (Bdz) fur die Bundesrepublik Deutschland von rund ... Stick im
Jahre 2010 ausgegangen, welche sie unter Berticksichtigung geschéatzter weiterer
Stickzahlen von Nichtmitgliedern des BdZ um - geschatzte — ... Stick er-
hoht hat. Bei ,Villiger* handele es sich um eine Traditionsmarke mit tber
100jahriger Geschichte. Auf3er in Deutschland und in der Schweiz sei die Marke in
nahezu allen Staaten der EU und in den USA sowie weitflachig international ver-
treten. Klanglich unterschieden sich die Vergleichszeichen nur in der letzten, un-
betonten Silbe. Die Endsilbe ,-no“ bzw. die Endung ,-in0* wirden auch im Deut-
schen als Diminutiv wahrgenommen. Den angesprochenen Tabakkonsumenten,
zu denen auch potentielle Neukunden gehdrten, begegneten in dieser Branche
keine weiteren Marken, die mit dem Bestandteil “Villi-“ gebildet seien. Es bestehe
insgesamt die Gefahr, dass die Kunden ,Villino* als Abwandlung verstinden, die

mit der Dachmarke ,Villiger“, von der sie abstammen kdnnte, sprachlich spiele.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 28 Januar 2011 und vom 26. Marz 2012
aufzuheben und die Marke 30 2008 021 155 auf den Widerspruch
aus der Internationalen Registrierung IR 938 838 zu ldschen.

Die Inhaber der jingeren Marke gehen von einer normalen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke aus und teilen die Rechtsauffassung der Markenstelle.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. In einer Hinweisver-
fugung vom 13. Marz 2013 hat der Senat den Parteien mit Gelegenheit zur Stel-

lungnahme seine vorlaufige Rechtsauffassung dargelegt.



Die gem. 8 66 Abs. 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen
Erfolg und war daher zurickzuweisen. Da der Senat die Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung nicht fir erforderlich hielt und die Parteien keinen hie-
rauf gerichteten Antrag gestellt hatten, konnte der Senat im schriftlichen Verfah-
ren eine abschlielBende Entscheidung treffen, 8 69 Nr. 1, 3 MarkenG. Zu Recht
und mit zutreffenden Argumenten hat die Markenstelle sowohl eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr als auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-
Verbindung-Bringen i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. und 2. Alt. MarkenG zwischen den

sich gegenuberstehenden Zeichen verneint.

1.

Zwischen den Kollisionszeichen besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Diese ist gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Alt. MarkenG unter Bertcksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237,
238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). lhre Beurteilung bemisst
sich im Wesentlichen nach der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, der Identitat
oder Ahnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke.
Diese Faktoren bestimmen den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in ihrer
Wechselwirkung (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect;
BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste). Das bedeutet, dass bei Wa-
renidentitat und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht, sofern, wie dies hier der Fall
ist, die einander gegenuberstehenden Zeichen einen deutlichen Abstand zueinan-
der einhalten, weil sie sich in Schriftbild, Klang und Begrifflichkeit hinreichend

deutlich voneinander unterscheiden.



a)
Die Vergleichszeichen kénnen sich in der Klasse 34, auf welche die Widerspre-

chende ihren Widerspruch beschrankt hat, auf identischen Waren begegnen.

b)

Die Widerspruchsmarke verfiigt zur Uberzeugung des Senats (ber eine nicht
mehr als durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zur Steigerung der Kennzeich-
nungskraft einer Marke ist eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Be-
nutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich. Zu deren Fest-
stellung sind alle relevanten Umstande im Einzelfall zu bertcksichtigen, wie der
Marktanteil der Marke, ihre Benutzungsdauer und -intensitat, ihre geographische
Verbreitung, die fur die Marke getatigten Werbeaufwendungen sowie der Anteil
der Verkehrskreise, die die mit der Marke gekennzeichneten Waren als von einem
bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. Hacker, Strobele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl. 2011, 8 9 Rn. 138 m. w. N.), wobei eine Glaubhaftmachung
der mal3geblichen Tatsachen durch den Inhaber der alteren Rechts notwendig ist,
§ 294 ZPO i. V. m. 8 82 Abs. 1 MarkenG (zur Einschrankung des Untersuchungs-

grundsatzes insoweit vgl. Hacker, Strébele/Hacker, a. a. O., Rn. 149 zu 8§ 9).

Diesen Anforderungen genugt der eidesstattlich versicherte Sachvortrag der Wi-
dersprechenden in seiner Gesamtheit nicht. Wie bereits die Markenstelle ausge-
fuhrt hat, enthélt er keine ausreichend konkreten Angaben zum Bekanntheitsgrad
der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland fir die verschiedenen

der in Klasse 34 beanspruchten Waren.

Die Marke mag seit 1909 am deutschen Markt présent sein. Die Umsétze, die
V1... am 7. Dezember 2009 eidesstattlich versichert hat, differenzieren
jedoch nicht zwischen unterschiedlichen mit ,Villiger* gekennzeichneten Produk-
ten. Zu den von der Widersprechenden beanspruchten Waren z&hlen mit ,Rau-
cherartikel“ und ,Tabak” Produkte sowohl der Zigaretten- als auch der Zigarrenin-

dustrie, die als Segmente der Tabakindustrie unterschiedliche Marktteilnehmer



beheimaten und sich auch in ihren Umsatzen erheblich voneinander unterschei-
den. Die von V1... genannten Umsatze beziehen sich zudem nicht auf
einen zuvor definierten Markt. Insbesondere erlauben sie keine Feststellungen
dazu, in welchem Umfang diese Umsétze auf dem Territorium der Bundesrepublik
Deutschland gemacht wurden. Fur sich genommen erlauben Umsatzzahlen schon
deshalb keine Rickschlisse auf den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke,
weil die Erfahrungstatsache gilt, dass umsatzstarke Marken wenig bekannt sein
und bleiben kdnnen und umgekehrt umsatzschwache Marken - z. B. wegen ihrer
Exklusivitat - sehr bekannt (vgl. OLG Koln, MarkenR 2007, 126 - Schlaufuchs und
Lernfuchs; BPatG, Entsch. v. 23. April 2008, 26 W (pat) 23/06 - Grine Bierfla-
sche). Der Vortrag zum - Uber die Jahre nicht unerheblich schwankenden - Wer-
beetat der Widersprechenden von zwischen ...€ wund Uber ...€ in
den Jahren 2005 — 2008 ermdglicht ebenfalls keinen Vergleich mit konkurrieren-

den Unternehmen.

Selbst wenn der Senat zugunsten der Widersprechenden einmal unterstellt, dass
die in der eidesstattlichen Versicherung des Peter Witzke vom 26. April 2011 mit-
geteilten Stlckzahlen zu ,Tabakprodukten insbesondere (...) Zigarren und Ziga-
rillos* allein den Umsatz in der Bundesrepublik Deutschland betreffen und die hin-
zugerechneten Umsatzstickzahlen von Nichtmitgliedern des BdZ zutreffend ge-
schatzt wurden, lasst die Angabe zu einem hochgerechneten Anteil von 5 — 6 %
am Gesamtumsatz pro Stuck im Jahre 2010 keine Aussage darlUber zu, dass und
ggf. in Bezug auf welche ihrer Produkte die Widerspruchsmarke als Herkunftszei-
chen Uber eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit verfligt. Weder die Marktanteile

weiterer Marktteilnehmer derselben Branche, noch deren Anzahl sind bekannt.

Die Voraussetzungen einer erhéhten Kennzeichnungskraft missen tberdies nicht
nur in einem bestimmten Jahr, sondern bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke, hier im Jahre 2008, vorgelegen haben (BGH GRUR 2008,
903, 904, Rn. 14 — SIERRA ANTIGUO) und im Zeitpunkt der Entscheidung tber



den W.iderspruch, hier im Jahre 2013, noch fortbestehen (Hacker, Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 187 zu § 9).

Fir einzelne der in Klasse 34 beanspruchten Produkte und die Bundesrepublik
Deutschland ist eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke schlie3lich
auch nicht gerichtsbekannt. Damit bleibt es dabei, dass die Widerspruchsmarke
fur Waren der Klasse 34 insgesamt eine nicht Gber dem Durchschnitt liegende

Kennzeichnungskraft aufweist.

c)

Um den angesichts dessen erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzu-
halten, reichen die zwischen beiden Zeichen bestehenden Unterschiede aus. Der
Senat schliel3t sich insoweit den bereits durch die Markenstelle dargelegten Aus-
fuhrungen zur fehlenden Verwechslungsgefahr beider Marken in klanglicher,
schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht an. Lediglich ergdnzend sei Folgendes

ausgefuhrt:

Beide Zeichen richten sich an Tabakkonsumenten, die Erwerber von Raucherarti-
keln und den jeweiligen Fachverkehr. Erfahrungsgemafld werden Raucherartikel
zwar gelegentlich unter unginstigen auf3eren Bedingungen erworben. Raucher
sind jedoch in aller Regel markenbewusst (BPatG 26 W (pat) 132/96, Entsch. v.
15. Oktober 1997 — KRUGER/KUGAN; BPatG 26 W (pat) 197/95, Entsch. v.
24. Juli 1996 - Sundale/SUNDANCE; BPatG 26 W (pat) 8/97, Entsch. .
2. Juli 1997 — Secs/REX). Gelegentlich erwerben sie tber Jahrzehnte hinweg nicht
nur Tabak, sondern auch andere Raucherartikel stets desselben Herstellers und
begegnen diesen Produkten daher mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Die Gruppe
der Neukunden, auf die die Widersprechende in ihrer Beschwerdebegrindung
abstellt, stellt insoweit keine Ausnahme dar. Nach Auffassung des Senats bringen
Kunden, die noch nach ,ihrer* Marke suchen, Raucherartikeln gegeniiber sogar
eine im Vergleich zu routinierten Konsumenten gesteigerte Aufmerksamkeit ent-

gegen.
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Bei der Beurteilung der Zeichenadhnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher und be-
grifflicher Hinsicht hat der Senat berlcksichtigt, dass bei der Prifung der Ver-
wechslungsgefahr grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der
zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH
GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX) und bereits eine An-
naherung bzw. Ubereinstimmung in einer der genannten Richtungen ausreicht, um
die Verwechslungsgefahr zu bejahen (st. Rspr., vgl. bereits BGH GRUR 1959,
182, 185 - Quick; Hacker, Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, 89
Rdn. 224 m. w. N.).

Die jeweiligen, einander klanglich und schriftbildlich unahnlichen Endsilben beider
Marken ,-ger“ und ,no“ unterscheiden sich allerdings deutlich voneinander. Auch
unter Berucksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Ab-
folge stattfindenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemalf undeutlichen Er-
innerungsbildes (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 — Lloyd/Loints) werden sie im
Gesamtklangbild nicht Gberhoért und im Gesamtschriftbild nicht Gberlesen werden.
FuUr einen sicheren Abstand von der Widerspruchsmarke sorgt im Gesamtklangbild
insbesondere der sich deutlich von den Ubrigen helleren Vokalen abhebende Vo-
kal ,0* der angegriffenen Marke. Schriftbildlich hebt sich ,Villiger* durch die Unter-
lange des Buchstaben ,g“ die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung

findet, insgesamt ausreichend von ,Villino* ab.

Begrifflich sind die Kollisionszeichen nicht verwechselbar &hnlich. Soweit die an-
gesprochenen Verkehrskreise Uber ausreichende Kenntnisse des Italienischen
verfigen, um in dem Wort ,villino* den Sinngehalt von ,Einfamilienhaus, Haus-
chen, kleine Villa* zu erkennen (vgl. Langenscheidt, Handwdrterbuch Italienisch,
2009, S.977; www.quickdict.de), steht ein solches Verstandnis einer marken-
rechtlichen Verwechslungsgefahr eher entgegen (vgl. ndher BGH GRUR 2010,
235, 236, Rn. 21 - AIDA/AIDU), verstarkt diese jedenfalls nicht.

Damit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr beider Zeichen aus.


http://www.quickdict.de)
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2.
Zusatzlich besteht nicht die Gefahr, dass der Verkehr beide Marken i.S.d. §9
Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringen konn-
te.

a)

Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind nicht gegeben.
Der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und
deshalb keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegt, wird den in beiden
Marken enthaltenen Wortbestandteil ,VILLI-“ nicht als Stammzeichen der Inhabe-
rin der alteren Marke werten. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, im Ver-
kehr mit ,VILLI-* als Bestandteil aufgetreten zu sein, der zugleich Bestandteil meh-
rerer eigener, entsprechend gebildeter, benutzter Serienmarken ware. Weshalb
dem Ubereinstimmenden Element, wie die Widersprechende meint, gerade Hin-
weischarakter auf sie als Inhaberin der alteren Marke zukommen sollte ist, nicht
ersichtlich. Ein Elementenschutz, auf den eine derartige Aufspaltung der einglied-
rigen Widerspruchsmarke am Ende ihrer zweiten Silbe hinausliefe, ist dem Mar-

kenrecht fremd.

b)

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen dergestalt,
dass der Verkehr ,Villino* fur den Diminutiv von ,Villiger* halten kdnnte, halt der
Senat ebenfalls fur nicht wahrscheinlich. Denn die Wortbildung ,Villino* lasst ge-
rade keine Verkleinerungsform von ,Villiger* erwarten (welche event. ,Villigerino®
lauten musste, um die notwendige Verbindung zu ,Villiger* noch erkennen zu las-

sen).

Somit scheidet somit auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Ver-

bindung-Bringen aus.
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Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Rechtsansicht ist der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke von der jungeren Marke nicht tangiert, und
die Beschwerde war zurickzuweisen (vgl. erganzend BGH GRUR 2000,
1028 - Bally/BALL; BPatG, B. v. 12. Februar 2009, 30 W (pat) 70/08 — Geravi-
ta/GERATHERM; BPatG, B. v. 22. April 1982, BIPMZ 1983, 23 - KETA-
VAL/KETANEST; BPatG, B. v. 12. Dezember 1984, Mitt. 1985, 172 — Herba-
sol/Herborat; f. d. Kl. 34 insbes. BPatG 26 W (pat) 197/95, B. v. 24. Ju-
li 1996 - Sundale/SUNDANCE).

3.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Bb



