BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 48/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 307 12 250

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-
Wissemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)
hat mit Verfigung vom 12. April 2007 fur die Markeninhaberin die Wort-/Bildmarke
Nr. 307 12 250

LIBERT

brunes k|

mit den Farben blau, silber, weil3, rot fir die Waren und Dienstleistungen

o der Klasse 25 (Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, soweit in
Klasse 25 enthalten),

o der Klasse 30 (Reis, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepraparate, Brot;
Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, SoRen (Wirzmittel); Gewdlrze; Kiuhleis)
und

o der Klasse 34 (Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, soweit in
Klasse 34 enthalten, insbesondere Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Fein-
schnitttabak, Pfeifentabak, Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht
fur medizinische Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabakdosen, Ziga-



rettenetuis, Zigarettenspitzen, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Wa-
ren nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Zigarettenpapier, Zigaretten-
hilsen, Zigarettenfilter, Tabakpfeifen, Taschenapparate zum Selbstdrehen
von Zigaretten, Feuerzeuge, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer)

in das Register eingetragen.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende am 6. August 2007
Widerspruch aus der

o Wortmarke 399 40 634 ,La LIBERTAD®, die flr die Waren und Dienstleistun-
gen ,Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder da-
mit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, insbesondere Aschenbe-
cher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen; Tabak-
waren; Zigarettenpapier, Zigarettenhilsen mit und ohne Filter, Zigarettenfil-
ter; Raucherartikel, namlich Aschenbecher (nicht aus Edelmetallen, deren
Legierungen oder damit plattiert), Feuerzeuge, Zigarettendreh- und —stopf-
maschinen; Streichhoélzer” eingetragen ist, und aus der

o Wort-/Bildmarke 301 63 729

i

= :LIBERTADES

mit den Farben rot, schwarz, weil3, braun, gold, die fir die Waren und
Dienstleistungen ,Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus herge-
stellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, insbeson-
dere Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigaretten-
spitzen; Tabakwaren; Zigarettenpapier, Zigarettenhtlsen mit und ohne Filter,

Zigarettenfilter; Raucherartikel, namlich Aschenbecher (nicht aus Edelmetal-



len, deren Legierungen oder damit plattiert), Feuerzeuge, Zigarettendreh-

und -stopfmaschinen; Streichhodlzer” eingetragen ist,

erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 34 des DPMA hat mit Beschluss vom 27. Mai 2011
durch einen Beamten des gehobenen Dienstes auf die Widerspriiche aus den
Marken 399 40 634 und 301 63 729 die Marke 307 12 250 teilweise geléscht und

zwar fur die Waren

,Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, soweit in Klasse 34
enthalten, insbesondere Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitttabak,
Pfeifentabak, Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht fur medi-
zinische Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabakdosen, Zigaretten-
etuis, Zigarettenspitzen, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Waren
nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Zigarettenpapier, Zigarettenhul-
sen, Zigarettenfilter, Tabakpfeifen, Taschenapparate zum Selbstdrehen
von Zigaretten, Feuerzeuge, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer”,

weil zwischen der angegriffenen und den Widerspruchsmarken im angegebenen
und beantragten Léschungsumfang die Gefahr der Verwechslung nach 8§ 42
Abs. 2, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Widersprechende — so fiihrt die Markenstelle fur Klasse 34 aus — habe die
Benutzung der beiden prioritéatsalteren Widerspruchsmarken glaubhaft nachge-
wiesen. Hinsichtlich der Waren

LZigarettenetuis, Zigarettenspitzen, Zigarettenpapier, Zigarettenhulsen, Zi-
garettenfilter, Feuerzeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Ziga-
retten, Streichholzer®

bestehe zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke Identi-

tat, hinsichtlich der Waren



,Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, soweit in Klasse 34
enthalten, insbesondere Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitttabak,
Pfeifentabak, Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht fir medi-
zinische Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabakdosen, Tabakpfei-
fen®

bestehe zwischen ihnen eine hochgradige Ahnlichkeit.

Der zur Vermeidung von Verwechslungen zwischen den Marken erforderliche
grol’e Abstand bestehe nicht. Die angegriffene Marke ,LIBERTE brunes“ und die
Widerspruchsmarken ,La LIBERTAD" wirden durch die Bestandteile ,LIBERTE"
bzw. ,LIBERTAD® gepragt. Der Wortbestandteil ,brunes” der angegriffenen Marke
konne vernachlassigt werden, weil er im Zusammenhang mit den hier in Rede
stehenden (Tabak-) Waren beschreibend sei. Gleiches gelte fir den Artikel ,La“ in
den beiden Widerspruchsmarken, weil der Artikel hinter dem Substantiv zurtick-
trete und in der graphischen Ausgestaltung der Bildmarke einen untergeordneten
Rang einnehme. Bei einem schriftbildlichen Vergleich der sich gegentiberstehen-
den Marken wiirden deshalb die Ubereinstimmungen die Abweichungen deutlich
Uberwiegen. In klanglicher Hinsicht wirden sich die beiden Marken nur in den
Endsilben ,TE“ und ,TAD* unterscheiden, weshalb auch insoweit Verwechslungs-
gefahr bestehe. Der begriffliche Aussagegehalt ,Freiheit* beider Marken sei iden-
tisch, was von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden wirde, da die
Begriffe ,LIBERTE® bzw. ,LIBERTAD® aus dem Grundwortschatz der franzési-
schen bzw. spanischen Sprache stammen wirden und den malgeblichen Ver-
kehrskreisen gelaufig seien. Die Kennzeichnungskraft der angegriffenen und der

Widerspruchsmarken sei jeweils als durchschnittlich zu qualifizieren.

Die Markenstelle fiur Klasse 34 des DPMA hat mit Beschluss vom
18. Februar 2013 durch einen Beamten des hdheren Dienstes auf die Erinnerung
der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 30. Juni 2011 den Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 34 vom 27. Mai 2011 aufgehoben, soweit darin die Léschung

der angegriffenen Marke fir die Waren



,Rohtabak, verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte, soweit in Klasse 34
enthalten, insbesondere Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Feinschnitttabak,
Pfeifentabak, Kautabak, Schnupftabak, Tabakersatzstoffe (nicht fir medi-
zinische Zwecke); Raucherartikel, insbesondere Tabakdosen, Zigaretten-
etuis, Zigarettenspitzen, Aschenbecher (samtliche vorgenannten Waren
nicht aus Edelmetall oder damit plattiert), Zigarettenpapier, Zigarettenhul-
sen, Zigarettenfilter, Tabakpfeifen, Taschenapparate zum Selbstdrehen
von Zigaretten, Feuerzeuge, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichholzer”

angeordnet worden ist und die Widerspriche aus den Marken 399 40 634 und
301 63 729 insgesamt zurlickgewiesen, weil zwischen der angegriffenen und den

Widerspruchsmarken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Dem Beschluss vom 18. Februar 2013 — so fuhrt die Markenstelle fur Klasse 34
aus — seien auf Seiten der Widerspruchsmarken nur die Waren ,Zigarren“ und
~Streichhoélzer” zugrunde zu legen, weil die Widersprechende nur fir diese Waren
eine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht habe. Hinsichtlich dieser Waren be-
stehe zu den Waren der Markeninhaberin Warenidentitat. Die Gibrigen mit den Wi-
dersprichen angegriffenen Waren der Klasse 34, namlich ,Rohtabak” und ,Rau-
cherartikel“, 1agen in einem mittleren Ahnlichkeitsbereich zu den Waren, deren
Benutzung die Widersprechende glaubhaft gemacht habe. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich, obwohl sich die Wortmarke im
unteren Bereich des normalen Schutzumfanges bewege, weil der Ausdruck ,Frei-
heit“ in Bezug auf Tabakwaren ublich sei. An den Abstand der Marken seien hin-
sichtlich der von den Vergleichsmarken identisch erfassten Waren hohe Anforde-
rungen zu stellen, hinsichtlich der im mittleren Ahnlichkeitsbereich liegenden Wa-
ren durchschnittliche Anforderungen. Diesen Anforderungen wirden die Zeichen
gerecht. In ihrer Gesamtheit wiirden sich die gegenuberstehenden Marken durch
Wort- und Grafikelemente hinreichend deutlich unterscheiden. Auch im klangli-
chen und begrifflichen Gesamteindruck wirden deutliche Abweichungen beste-
hen, die ein Auseinanderhalten der Marken gewdahrleisten wirden. Klanglich wiir-
den die Vergleichszeichen von den Begriffen ,Liberté“ (angegriffene Marke) und
,La Libertad® (Widerspruchsmarken) gepragt. Der Wortbestandteil ,brunes® der

angegriffenen Marke sei rein beschreibend und kaum kennzeichnungskréftig,



weshalb er fur den Gesamteindruck vernachlassigbar sei. Anders verhalte es sich
dagegen bei dem Artikel ,La“ der Widerspruchsmarken. Denn dieser Artikel sei
keine warenbeschreibende Angabe und an erster und damit prominenter Stelle
der Widerspruchsmarken positioniert. Zwischen diesem Artikel und dem Substan-
tiv bestehe eine enge grammatikalische Verbindung. Die Alliteration zwischen dem
Artikel ,La“ und dem Substantiv ,LIBERTAD® unterstreiche die Bedeutung des Ar-
tikels. Auf diese Weise verlangere sich das Klangbild der Widerspruchszeichen
um eine Silbe und weiche sowohl am Anfang als auch am Ende von demjenigen
der angegriffenen Marke ab. Die Ubereinstimmungen in den beiden mittleren Sil-
ben (,Libert) wirden nicht ausreichen, um klangliche Verwechslungen beflrchten
zu lassen. Begrifflich wirden die Vergleichszeichen das Wort ,Freiheit” anflhren,
was fur die hier relevanten Tabakwaren wenig kennzeichnungskraftig sei, weil es
als Werbefloskel verbraucht sei. Um einen Ubereinstimmenden Sinngehalt fest-
stellen zu kénnen, sei dariiber hinaus ein doppelter Ubersetzungsvorgang erfor-
derlich. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe ebenso wenig wie die
Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wirden.
Die Zeichen wirden nicht Gber einen Ubereinstimmenden Wortstamm verfiigen
und wirden angesichts der unterschiedlichen Sprachen, der Schreibweise mit und
ohne Artikel sowie der abweichenden graphischen Gestaltung nicht den Eindruck

erwecken, Teil eines Markenbildungskonzeptes desselben Unternehmens zu sein.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss der Markenstelle fur die Klasse 34
vom 18. Februar 2013 mit Schriftsatz vom 26. Marz 2013 Beschwerde eingelegt.
Sie ist der Auffassung, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarken auch fur
die Waren ,Zigarillos“ und ,Feuerzeuge® nachgewiesen. Bei der visuellen Bewer-
tung trete bei ,La LIBERTAD® die graphische Darstellung des Wortes ,La“ gegen-
uber ,LIBERTAD® deutlich zurick. Das Wort ,LIBERTAD® sei schwarz geschrie-
ben, wohingegen das ,L“ in dem Artikel ,La“ rot und das ,a“ zwar schwarz, aber
sehr klein geschrieben sei. Dem Betrachter falle das Wort ,LIBERTAD® sofort ins
Auge, wahrend das ,La“ aufgrund seiner Gestaltung mit dem teilweise ebenfalls

roten Hintergrund verschmelze und eher wie ein graphischer Schnorkel wirke. Bei



beiden Zeichen seien die in GroRbuchstaben geschriebenen Wortstamme
L,LIBERT" identisch und dominierend. lhnen kame visuell die zentrale Position zu;
sie wirden den Gesamteindruck der jeweiligen Marke bestimmen. Auch klanglich
wirden die Marken von dem Wortstamm ,LIBERT“ gepragt. Die Betonung liege
bei beiden Worten auf der ersten Silbe. Die Ubereinstimmung der ersten beiden
Silben und des daran sich anschlieRenden , T genuge, um eine Verwechslungs-
gefahr zu begrinden. Die Ubrigen Wortbestandteile der Marken wirden auch we-
gen der graphischen Ausgestaltung vom Verkehr tUbersehen und weggelassen.
Ein verstandiger Betrachter, der einer der Weltsprachen spanisch, franzdsisch
oder englisch machtig sei, bedirfe keiner Ubersetzung der Begriffe ,Libertad“ bzw.
,Liberté“, um ihre Ahnlichkeit festzustellen, weil es sich bei diesen Begriffen um
international gebrauchliche Bezeichnungen handeln wirde, die vom lateinischen
,Libertas” abgeleitet seien. Insofern bestehe keine Notwendigkeit eines doppelten
Ubersetzungsvorganges durch den inlandischen Verbraucher, weshalb die Gefahr
der unmittelbaren Verwechslung der sich gegeniuberstehenden Zeichen bestehe.
Auch hinsichtlich der graphischen Gestaltung der Marken bestehe die Gefahr un-

mittelbarer Verwechslung.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 10. September 2013 die Einrede der
Nichtbenutzung aufrechterhalten, weshalb die Warenidentitat nicht unstreitig sei.
Die Widersprechende — so hat die Markeninhaberin weiter vorgetragen — habe die
Benutzung der Widerspruchsmarken weder fur ,Zigarillos“ noch fur ,Feuerzeuge*
nachgewiesen. Der Einwand der Nichtbenutzung erstrecke sich auf alle Waren der
Widerspruchsmarken, auch auf ,Zigarren®“. Dartber hinaus bestehe zwischen den
sich gegenuberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeich-
nungskraft der Wortmarke 399 40 634 sei unterdurchschnittlich, weil der Ausdruck
,Freiheit” im Bereich von Tabakwaren Ublich sei. Fur den Verkehr komme es auf-
grund von zahlreichen verschiedenen Marken nicht auf den identischen Bestand-
teil ,LIBERT", sondern auf die Unterschiede an, die deshalb besonders deutlich
wahrgenommen wirden. Konsumenten von Tabakwaren wirden eine sehr hohe

Markentreue aufweisen. Der Bestandteil ,LIBERT" sei eine verbrauchte Wortbil-



dung von geringer Originalitat, weil der Verkehr durch jahrelange Werbung mit
Slogans wie zum Beispiel ,LIBERTE TOUJOURS®* an den Wortbestandteil
,LIBERT“ gewohnt sei. Die geringe Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils
,LIBERT“ komme auch dadurch zum Ausdruck, dass die Begriffe ,Liberté“ und ,La
Libertad® zum Grundwortschatz der franzosischen bzw. spanischen Alltagsspra-
che zahlen wirden. Fur den Vergleich der Zeichen sei auf deren Gesamtheit ab-
zustellen, ohne dass einzelne Buchstaben der Wortbestandteile herausgegriffen
und separat verglichen werden durften. Bildlich seien die angegriffene und die Wi-
derspruchsbildmarke vollig verschieden, weil sie vollig verschiedene Farben in
vollig verschiedener Anordnung benutzen wirden. Auch in klanglicher Hinsicht
liege nur eine geringe Ahnlichkeit vor. Weil eine zergliedernde Betrachtungsweise
unzulassig sei, stunden sich die Wortbestandteile der Marken ,La LIBERTAD® und
,LIBERTE brunes® in ihrer Gesamtheit gegenuber. Die aus verschiedenen Spra-
chen stammenden Bezeichnungen wirden unterschiedlich ausgesprochen. Der
Artikel ,La“ der Widerspruchsmarken misse bei der Gegenulberstellung mitbe-
ricksichtigt werden, weil er ein klingendes Vor- und Erkennungszeichen sei. Das
Wort ,brunes® der angegriffenen Marke durfe nicht vollig vernachlassigt werden,
auch wenn es beschreibend sei. Hinsichtlich der begrifflichen Ahnlichkeit ,Freiheit*
misse das Erfordernis eines doppelten Ubersetzungsvorgangs beriicksichtigt
werden. Der Durchschnittsverbraucher Ubersetze aber keine Marken. Die Be-
zeichnungen der Marken in unterschiedlichen Sprachen wirden den Zeichenab-
stand vergrofiern. Mit ,La LIBERTAD" verbinde der Verkehr ein Wort aus der spa-
nischen Freiheitsbewegung, das flr ein bestimmtes Lebensgefuhl stehe. Mit
,LIBERTE" identifiziere der Verkehr dagegen Frankreich und die franzdsische Re-
volution mit ihren Schlagworten ,LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE". Die Asso-

ziationen seien mithin so verschieden, dass eine Verwechslung ausscheide.
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Die Widersprechende und Beschwerdefuhrerin hat mit Schriftsatz vom

26. Méarz 2013 sinngemal beantragt,

e den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 34 des DPMA vom
18. Februar 2013 aufzuheben,

e den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 34 des DPMA vom
27. Mai 2011 aufrecht zu erhalten und

e die angegriffene Marke fur Klasse 34 aus dem Markenregister

zu léschen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom
10. September 2013 beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die nach 8 66 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist un-
begriindet, weil hinsichtlich der nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berticksichti-
genden Waren fur das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen zwischen der
angegriffenen und den Widerspruchsmarken im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG besteht.

1. Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung Uber den Widerspruch, § 43
Abs. 1 MarkenG

Nach 8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sind bei der Entscheidung tUber den Wider-
spruch nur die Waren ,Zigarren®, ,Zigarillos®, ,Streichhdlzer* und ,Ein-Weg-Feuer-

zeuge“ zu berucksichtigen, nicht aber die Waren ,Aschenbecher”, ,Zigarrenab-
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schneider/Cutter” und die weiteren fur die Widerspruchsmarken eingetragenen

Waren.

a) Erhebung der Einrede, 8 43 Abs. 1 MarkenG

Die Markeninhaberin hat in ihren Schriftsatzen vom 7. Februar 2008 und
10. September 2013 die Einreden mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1
und 2 MarkenG eindeutig und zulassig erklart, zumal in einem undifferenzierten
Bestreiten der Benutzung regelmafiig die Erhebung beider Einreden zu verstehen
ist (Strobele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage 2012, § 43 Rn. 18

mit weiteren Nachweisen).

b) Die malRgeblichen Benutzungszeitraume, 8 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist am 18. Mai 2007 veroffentlicht worden
(841 Satz2 MarkenG), die Widerspruchsmarke 39940634 ist am
16. August 1999 und die Widerspruchsmarke 301 63 729 ist am 28. Februar 2002
(jeweils ohne Widerspruch) in das Register eingetragen worden (8 41 Satz 1 Mar-
kenG). Insofern muss die Widersprechende nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
glaubhaft machen, dass sie innerhalb des Zeitraums vom 18. Mai 2002 bis
18. Mai 2007 die Widerspruchsmarken gemal} § 26 MarkenG benutzt hat.

Die Widersprechende hat zudem glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchs-
marken innerhalb der letzten funf Jahre vor der Entscheidung Uber den Wider-
spruch im Beschwerdeverfahren (siehe dazu Strobele, a. a. O., 8§ 43 Rn. 10 mit
Nachweisen zur Rechtsprechung des BGH in Fuf3n. 14), hier also in dem Zeitraum
vom April 2009 bis April 2014 ebenfalls nach 8 26 MarkenG benutzt worden ist.

c) Die einzelnen Waren/DL der Widerspruchsmarken
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Bei der Entscheidung Uber den Widerspruch sind nach § 43 Abs. 1 Satz 3 Mar-
kenG nur die Waren ,Zigarren®, ,Zigarillos®, ,Streichhdlzer® und ,Ein-Weg-Feuer-
zeuge“ zu bericksichtigen, nicht aber die Waren ,Aschenbecher”, ,Zigarrenab-
schneider/Cutter” und die weiteren fur die Widerspruchsmarken eingetragenen
Waren. Ausfuhrungen im Einzelnen hierzu eribrigen sich, weil selbst unter Be-
ricksichtigung der Waren, hinsichtlich derer Identitat zwischen den Vergleichs-

marken besteht, es an einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen fehlt.

2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr, § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 MarkenG

Zwischen der angegriffenen und den Widerspruchsmarken besteht keine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 MarkenG.

a)  Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Hinsichtlich der Waren ,Zigarren®, ,Zigarillos®, ,Streichhdlzer” und ,Ein-Weg-Feu-
erzeuge“ besteht zwischen der angegriffenen und den Widerspruchsmarken Iden-
titat.

b) Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 301 63 729 (Wort-/Bildmarke)
ist wegen ihrer graphischen Gestaltung durchschnittlich. Die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke 399 40 634 (Wortmarke) ist unterdurchschnittlich, weil der
Begriff ,Freiheit” fur Tabakwaren Ublich ist und fur Waren dieser Art haufig in der
Werbung benutzt wird (z. B. ,Der Duft von Freiheit und Abenteuer, ,Der Ge-
schmack von Freiheit und Abenteuer® (Marlboro), ,Liberté toujours® (Gauloises
Blondes)).

c) Zeichenvergleich und Grad der Zeichenéhnlichkeit
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Hinsichtlich des Grades der Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Zeichen ist
auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angespro-
chenen Verkehr, also dem normal informierten und angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher vermitteln (EuGH GRUR 2004, 843,
845 Rn. 29 — MATRATZEN; GRUR 2007, 700, 701 Rn. 35 - HABM/Shaker; GRUR
Int. 2010, 129, 132 Rn. 60 — Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099
Rn. 45 — Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2011, 148, 149 Rn. 13 - Goldhase I,
GRUR 2010, 833, 834 Rn. 12 - Malteserkreuz II). Eine kunstlich zergliedernde,
analysierende Betrachtungsweise ist zu vermeiden, weil auch eine grof3ere Anzahl
von Ubereinstimmungen im Einzelnen nicht notwendig zu einem tibereinstimmen-
den Gesamteindruck fihren muss. Der Verkehr nimmt eine Marke regelméafiig so
auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise
zu unterziehen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Rn. 23 — Sabel/Puma; GRUR Int.
1999, 734, 735 Rn. 25 — Lloyd; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 211, 294 ff. mit weiteren
Rechtsprechungsnachweisen). Insofern stehen sich vorliegend im Grundsatz das
angegriffene Zeichen ,LIBERTE brunes® und die Widerspruchsmarken ,La
LIBERTAD" gegenuber.

Bei — wie hier — kombinierten Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr nur bejaht
werden, wenn der Ubereinstimmend-ahnliche Bestandteil den maf3geblichen Ge-
samteindruck des betreffenden Zeichens derart pragt, dass die tUbrigen Bestand-
teile fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (sog. Pragetheorie,
BGH GRUR 1976, 353, 354 COLORBOY; GRUR 1996, 775, 777 - Sali Toft;
GRUR 1996, 777, 778 —JOY; GRUR 1998, 942, 943 — ALKA SELTZER; GRUR
1999, 995, 997 — HONKA; GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004,
865, 866 — Mustang; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 330 ff.).

Der Gesamteindruck eines Zeichens kann nicht allein durch schutzunfahige Be-
standteile, also insbesondere nicht durch beschreibende Angaben gepragt sein
(arg. 88 Abs.2 MarkenG; BGH GRUR 2013, 68, 71 Rn. 43 - Castell/VIN
CASTEL; GRUR 2007, 1071, 1073 Rn. 36 — Kinder II; GRUR 2007, 1066, 1069
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Rn. 43 — Kinderzeit). Der Wortbestandteil ,brunes” der angegriffenen Marke ist fur
die Verkehrskreise eine rein beschreibende Angabe der Farbe der hier relevanten
Tabakwaren, deshalb kaum kennzeichnungskraftig und daher fir den Gesamtein-
druck des angegriffenen Zeichens ,LIBERTE brunes® zu vernachlassigen. Die an-

gegriffene Marke wird vielmehr durch das Zeichen ,LIBERTE" gepragt.

Der Artikel ,La“ in den Widerspruchsmarken ,La LIBERTAD“ kann dagegen nicht
vernachlassigt werden. Erstens handelt es sich bei dem Artikel nicht um eine wa-
renbeschreibende Angabe. Zweitens werden Wortanfange im Allgemeinen starker
beachtet als die dbrigen Markenteile (BGH GRUR 2003, 1047,
1049 - Kellogg's/Kelly’s; EuG GRUR Int. 2007, 842, 844 Rn. 39 — COR; Hacker,
a.a. 0., 89 Rn. 237). Drittens kommt dem Artikel ,La“ in den Widerspruchsmar-
ken ,La LIBERTAD“ wegen seiner Alliteration besondere Bedeutung zu. Und vier-
tens kann ein fremdsprachiger Artikel als Hinweis auf die sprachliche Herkunft des
folgenden Markenwortes fir den Gesamteindruck der Kombinationsmarke von
mitbestimmender Bedeutung sein. Anders als der Verwendung eines deutschen
Artikels vor einem deutschen Begriff kommt einem fremdsprachigen Artikel inner-
halb einer kombinierten Marke fur den inlandischen Verkehr regelméRig die Funk-
tion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und damit auch in der Regel die geo-
graphische Herkunft des darunter angebotenen Produkts zutreffend einordnen zu
konnen (BPatGE, 44, 216, 219 ff. — Il Portone/il Padrone, bestatigt durch BGH
GRUR 2005, 326 — Il Portone/il Padrone; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 332). Dies ist
vorliegend der Fall, weil kein Anlass dazu besteht anzunehmen, dass der Wortbe-
standteil ,La“ vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlas-

sigt wirde.

Insofern ist vorliegend das Zeichen ,LIBERTE" der angegriffenen Marke mit dem
Zeichen ,La LIBERTAD® der Widerspruchsmarken zu vergleichen. Der in beiden
Marken Ubereinstimmende Bestandteil ,LIBERT" pragt den maligeblichen Ge-
samteindruck der Zeichen nicht derart, dass die Ubrigen Bestandteile vernachléas-

sigt werden konnten.
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Die Beurteilung des Gesamteindrucks getrennt in klanglicher, bildlicher und be-
grifflicher Hinsicht ergibt, dass keine hinreichenden Ahnlichkeiten in einer Wahr-
nehmungsrichtung festzustellen sind, die eine Verwechslungsgefahr der angegrif-
fenen Marke ,LIBERTE" mit den Widerspruchsmarken ,La LIBERTAD" begriinden

kdénnte.

In klanglicher Hinsicht ist festzustellen, dass namentlich im Blick auf den aus den
angefuihrten Grinden nicht zu vernachlassigenden Artikel ,La“ die angegriffene
Marke ,LIBERTE" eine vollig andere Akustik aufweist als die Widerspruchsmarken
,La LIBERTAD". Ebenso ist das Bild der angegriffenen Marke nicht geeignet, mit
den Widerspruchsmarken verwechselt zu werden. Die angegriffene Marke weist
den blassblauen Schriftzug ,LIBERTE® auf tiefblauen Hintergrund auf und ist
rechts unten durch einen dunkelblau-rot-weif3-dunkelblau-roten Balken gekenn-
zeichnet. Die Widerspruchsmarke 301 63729 enthdlt den Schriftzug ,La
LIBERTAD® in einem Rechteck, dessen oberes und unteres Viertel in einem hellen
braun gehalten sind. Dabei ist der genannte Schriftzug unterhalb eines roten Bal-
kens und oberhalb eines schwarzen, durch goldene Streifen weiter gekennzeich-
neten Balkens eingesetzt. Zudem ist das ,L“ des Artikels ,La“ rotfarben. Ange-

sichts dessen ist eine bildliche Verwechselung beider Marken ausgeschlossen.

Begrifflich verweisen beide Marken zwar auf den Begriff ,Freiheit. Doch
wird - worauf die Markenstelle fir Klasse 34 in ihrem Beschluss vom
18. Februar 2013 zu Recht hingewiesen hat — dieser Begriff fir Tabakwaren hau-
fig als Werbefloskel gebraucht, weshalb ihm nur eine geringe Kennzeichnungs-
kraft fur diese Waren zukommt. Zudem stehen sich bei den Vergleichszeichen
Begriffe verschiedener Fremdsprachen gegentber, ndmlich das franzdsische Wort
fur Freiheit ,Liberté“ und das spanische Wort fir Freiheit ,Libertad“. Um den tber-
einstimmenden Sinngehalt ,Freiheit” festzustellen, misste deshalb der inlandische
Verbraucher einen doppelten Ubersetzungsvorgang vornehmen, wovon hier nicht

ausgegangen werden kann (Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 257).
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Insgesamt betrachtet ist der Zeichenabstand zwischen der angegriffenen und den
Widerspruchsmarken daher so grol3, dass der Verkehr die beiden Marken ausei-
nander halt und eine Verwechslungsgefahr ausscheidet, weshalb zwischen den

Marken keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

3. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen, § 9 Abs. 1
Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG

a) Mittelbare Verwechslungsgefahr wegen Benutzung einer Zeichenserie

Die hier malRgebenden Verkehrskreise werten den in den Marken ubereinstim-
mend enthaltenen Bestandteil ,LIBERT" nicht als Stammzeichen des Inhabers der
Widerspruchsmarken, weil sie diesem Markenbestandteil fur sich nicht schon die
mafgebliche Herkunftsfunktion beimessen und daher auch nicht die Ubrigen ab-
weichenden Markenbestandteile (,LIBERTE brunes®, ,La LIBERTAD") nur noch
als Kennzeichen fur bestimmte Waren aus dem Geschéftsbetrieb des Inhabers

der Widerspruchsmarken ansehen.

Allein der Umstand, dass die angegriffene und die Widerspruchsmarke Uberein-
stimmende Elemente enthalten, gentigt noch nicht zur Annahme einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr. Vielmehr muss das ubereinstimmende Element auf den
Betrieb des Inhabers der alteren Marke hinweisen (EuGH GRUR 1998, 387, 389
Rn. 18-21 — Sabéel/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 — Lloyd; GRUR Int.
2000, 899, 901 Rn. 34 — Marca/Adidas).

Hieran fehlt es vorliegend. Zweifelhaft ist bereits, ob die Widersprechende im Ver-
kehr bereits mit dem Wortstamm ,LIBERT" als Bestandteil mehrerer eigener ent-

sprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist.

Gegen eine mittelbare Verwechselungsgefahr sprechen die abweichenden Mar-

kenbestandteile insbesondere dann, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Be-
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standteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von
der Vorstellung wegfihren, es handle sich um Serienmarken eines Unternehmens
(BGH GRUR 2009, 484, 488 Rn.40 — Metrobus; GRUR 2009, 672, 676 f.
Rn. 40 - OSTSEE-POST,; Hacker, a.a. O., 89 Rn. 464 mit weiteren Rechtspre-
chungsnachweisen in Fn. 1120). Vorliegend verschmelzen die tbereinstimmenden
Bestandteile ,LIBERT" mit den jeweiligen weiteren Bestandteilen zu den Gesamt-
begriffen ,LIBERTE brunes® und ,La LIBERTAD®, weshalb eine mittelbare Verlet-

zungsgefahr ausscheidet.

b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Besondere Umstande, aufgrund derer der Durchschnittsverbraucher darauf
schlie3en konnte, dass zwischen den Unternehmen der Markeninhaberin und der
Inhaberin der Widerspruchsmarken Beziehungen geschaftlicher, wirtschaftlicher
oder organisatorischer Art bestehen koénnten (BGH GRUR 2004, 779,
783 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2009, 772, 777 Rn. 69 — Augsburger Puppen-
kiste; GRUR 2009, 1055, 1057 Rn.37 -airdsl;, GRUR 2010, 729, 732
Rn. 43 - MIXI; Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 471), sind nicht ersichtlich, weshalb eine

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

4, Kosten des Beschwerdeverfahrens, § 71 Abs. 1 MarkenG

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden besteht keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Himmelmann
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