27 W (pat) 57/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 21. November 2003

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 26 788

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schermer sowie Richterin Friehe-Wich und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Rechtsheschwerde wird zugelassen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-Bildmarke 399 26 788

siehe Abb. 1 am Ende

fur die Waren

"Bekleidungsstiicke, T-Shirts, Sweatshirts, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen”

ist Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke R 437 001

siehe Abb. 2 am Ende

die in Deutschland ua Schutz geniel3t fir die Waren

"Cl 25: Vétements, non fabriqués en cuir de crocodile ou en imita-
tions de cuir de crocodile ".

Die Markenstelle fur Klasse 25 hat den Widerspruch wegen mangelnder Ver-
wechslungsgefahr der Marken zuriickgewiesen. Auch bei der wegen der Identitat
oder engsten Ahnlichkeit der Waren gebotenen Anlegung eines strengen MafR-
stabs an den erforderlichen Abstand der Marken wiesen diese in ihrer bildlichen
Ausgestaltung deutliche Unterschiede auf. Wahrend das Bildelement der jingeren

Marke einen piktogrammartig abstrahierten Eindruck vermittele, sei das Krokodil-



motiv der Widerspruchsmarke deutlich lebendiger und detailgetreuer gehalten. In
ihrer konkreten Ausformung seien die beiden Darstellungen daher hinreichend si-
cher auseinander zuhalten, zumal die Verwendung von Tiermotiven zur gangigen
Werbepraxis gehore, an die das Publikum gewdhnt sei. Im tbrigen werde sich der
Verkehr die angegriffene Marke in aller Regel an dem Wortbestandteil "Coccodril-
lo" einpréagen. Bei diesem handele es sich auch nicht um die naheliegende Benen-
nung des Bildmotivs der Widerspruchsmarke, so dass eine begriffliche Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen sei. Selbst wenn ein noch relevanter Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise sich in erhohtem MalRe an den Bildmotiven der Mar-
ken orientiere, sei eine Verwechslungsgefahr wegen der deutlich unterschiedli-
chen Ausgestaltung zu verneinen. Ein von der bildlichen oder begrifflichen Ahn-
lichkeit unabhéngiger abstrakter Motivschutz fur allgemeine Tiermotive, wie hier
das Krokodil, sei dem Markenrecht fremd. Auch die Gefahr assoziativer Verwechs-
lungen infolge einer auf die gleiche betriebliche Herkunft hinweisenden gemeinsa-
men gedanklichen Aussage der Marken komme nicht in Betracht, weil im vorlie-
genden Fall gerade nicht die Gefahr einer gleichen Benennung der Marken beste-
he. Die angegriffene Marke wirke mangels verbindender Gemeinsamkeiten auch

nicht wie eine Serienfortsetzung oder Modernisierung der Widerspruchsmarke.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zur Begrin-
dung tragt sie vor, dass die angegriffene Marke nicht den erforderlichen grof3en
Abstand zu der Widerspruchsmarke, die fur identische Waren geschutzt sei und
Uber eine Uberragende Kennzeichnungskraft, wenn nicht Notorietat verfiige. Die
Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke habe sich seit dem Ende der 20er
Jahre infolge intensiver Benutzung zu einem im Bekleidungsbereich weltbekann-
ten Kennzeichen entwickelt, das fur qualitativ hochwertige Ware mit sportlichem
Image stehe. Ihr komme fur Bekleidung schon von Haus aus besondere Originali-
tat zu, weil sie nicht warenbeschreibend sei und das Krokodil als geféhrlich-ag-
gressives Raubtier auch kein sich als Marke anbietender Sympathietrager sei wie
andere Tiere, zB der stolze Léwe oder die wendige Raubkatze. Als ungewoéhnli-

ches Tiermotiv bleibe die Widerspruchsmarke dem Verbraucher daher umso mehr



im Gedachtnis. Da die Widersprechende als einzige Bekleidungsherstellerin die
Darstellung eines Krokodils auf Bekleidung verwende, ordne der Verkehr daher
ein Kennzeichen mit einer solchen Darstellung von Haus aus ihrem Unternehmen
zu. Dabei sei es unerheblich, dass das Krokodil in der jingeren Marke in eine an-
dere Richtung blicke als das der Widerspruchsmarke und auch sein Korper etwas
dunner sei, denn an diese Einzelheiten erinnere sich der Betrachter beim Zeichen-
vergleich nicht mehr, zumal er aufgrund der herausragenden Marktstellung ihres
Unternehmens nicht damit rechnen musse, dass ein Produkt mit einem applizier-
ten Krokodil nicht aus ihrem Hause stamme. Daran andere auch der Wortbestand-
teil "Coccodrillo" nichts, denn als italienisches Wort fur "Krokodil" gebe er nur die
Bedeutung des Bildbestandteils wieder. Wenn aber Wort- und Bildbestandteil das-
selbe Erinnerungsbild erzeugten, kdnne nicht von dem Regelsatz ausgegangen
werden, dass bei einer aus Wort- und Bild kombinierten Marke dem Wortbestand-
teil groRere Kennzeichnungswirkung zukomme als dem Bildelement. Aufgrund sei-
nes dem Wort "Krokodil" sehr &hnlichen Klangs bringe der Verkehr es mit diesem
Begriff in Verbindung und sehe es lediglich als sudlandischen Ausdruck fir "Kro-
kodil" an. Unterstltzt werde dieses Verstandnis noch durch die Abbildung des Kro-
kodils. Abgesehen von der Begriffsidentitat seien die Bezeichnungen "Cocodrillo"
und "Krokodil" auch klangahnlich, weil sie jeweils auf der Silbe "dil" betont wirden
und weder das zusétzliche "r" noch durch der Schlusslaut "o" in "Cocodrillo" eine

nennenswerte akustische Wirkung entfalteten.

Selbst wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, bestehe
aber jedenfalls mittelbare Verwechslungsgefahr, denn die angegriffene Marke rufe
bei denjenigen Verbrauchern, welche die Unterschiede der Marken im einzelnen
erfassten, die Vorstellung einer Serien- oder Zweitmarke des "Krokodils" der Wi-
derspruchsmarke hervor. Dies sei insbesondere deshalb naheliegend, weil es eine
Vielzahl namhafter Bekleidungshersteller gebe, die eine sog. "junge Linie" auf den
Markt brachten, die aus demselben Hause stamme und mit einem wenig verfrem-
deten oder leicht abgewandelten Logo flur eine wesentlich preisglinstigere Serie

gefuhrt werde. Selbst der in Modedingen gut unterrichtete Verbraucher, der die



Unterschiede der Marken erkenne, kénne daher dem Irrtum unterliegen, es hande-
le sich um eine junge oder eine besondere ausgekoppelte Linie der aus dem Hau-
se der Widersprechenden. Dabei sei die italienische Bezeichnung "Cocodrillo" kei-
neswegs irritierend, weil der Verkehr auf dem Bekleidungssektor an sudlandische
Namen gewohnt sei und es sich auRerdem auch bei "Lacoste” um einen sudlan-
disch klingenden Namen handele, dem das Wort "Cocodrillo” zugeordnet werden

kdnne.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der
angegriffenen Marke 399 26 788 aufgrund des Widerspruchs aus
der Marke IR R 437 001 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass dem Motiv der Widerspruchsmarke keine hohe Kenn-
zeichnungskraft zukomme, weil Tierbildnisse zur Kennzeichnung von Produkten in
der Praxis héaufig verwendet wirden. Insbesondere bei Sauriern, Echsen und Rep-
tilien handele es sich um eine Modeerscheinung, wobei gerade in Klasse 25 mehr-
fach Marken mit "Reptil"-Bestandteilen in Wort und Bild eingetragen seien. Selbst
wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine weltbekannte Marke handele —
was bestritten werde — kbnne auch eine hohe Kennzeichnungskraft nicht dazu
fuhren, dass ein Motiv zugunsten eines Markeninhabers monopolisiert werde. In
ihrem Gesamteindruck weiche die angegriffene Marke ersichtlich von der Krokodil-
darstellung der Widerspruchsmarke ab. Eine das Gesamtzeichen pragende Wir-
kung komme dem Motiv des Krokodils in typischer Haltung mit gedffnetem Maul
und hochgestelltem Schwanz nicht zu, denn nach der Entscheidung "Springende
Raubkatze" (BGH GRUR 1996, 198, 200) seien bei Abbildungen aus der Natur,



die nur wenig verfremdete Fantasie aufwiesen, strenge Anforderungen an die Ver-
wechslungsgefahr zu stellen. Auch die Gefahr klanglicher Verwechslungen kom-
me nicht in Betracht, weil das sich zur Benennung der angegriffenen Marke in er-
ster Linie anbietende Wortelement "Coccodrillo” von dem deutschen Wort "Kroko-
dil* deutlich verschieden sei. Im Ubrigen werde die Widerspruchsmarke ohnehin
keinesfalls als "Marke mit dem Krokodil", sondern als "Lacoste" oder "Lacoste-Kro-
kodil" bezeichnet. Schliel3lich bestehe auch keine assoziative Verwechslungsge-
fahr, weil es fern liege, in der angegriffenen Wort-Bildmarke eine stidlandische Va-

riante des Begriffsinhalts der Widerspruchsmarke zu sehen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Beteiligten und die zur
Glaubhaftmachung der geltend gemachten herausragenden Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

Auf die vom Senat in der mundlichen Verhandlung angeregte und durch konkrete
Vorschlage unterstiitzte Uberlegung einer gutlichen Regelung hat die
Widersprechende schriftsatzlich mitgeteilt, dass sie im Hinblick auf den vom Senat
in der Verhandlung angesprochenen "Frechheitsfaktor" der angegriffenen Marke
eine Entscheidung in der Sache vorziehe.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle
den Widerspruch zu Recht wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken
zuriickgewiesen hat (§ 43 Abs 2 Satz 1 iVm § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

A. Die Waren "Bekleidungsstticke, T-Shirts, Sweatshirts, Kopfbedeckungen" der
angegriffenen Marke sind mit den Waren der Widerspruchsmarke zwar identisch.
Der Widerspruchsmarke ist fir Bekleidung auch eine gesteigerte Kennzeichnungs-
kraft zuzubilligen, die bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
am 8. Mai 1999 bestanden hat (vgl BGH GRUR 1961, 347 — Almglocke).



Zur Darlegung der geltend gemachten Uberragenden Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke hat sich die Widersprechende auf das Ergebnis einer vom SPIE-
GEL-Verlag in Auftrag gegebenen, fur den Bekleidungssektor reprasentativen Un-
tersuchungsreihe "Oultfit 5" gestitzt, in der die Marke "Lacoste" unter den zehn be-
kanntesten Bekleidungsmarken aufgefuhrt ist. Fir das Jahr 1997 ist ein Bekannt-
heitsgrad von 76 % der Befragten ausgewiesen und fur das Jahr 2001 ein Be-
kanntheitsgrad von 77 %. Eine frihere Untersuchsreihe "Outfit 3" hat im Befra-
gungszeitraum 1993/1994 fir Westdeutschland sogar eine Bekanntheit von 88 %
ergeben. Den Befragungen lag allerdings nur das Kennzeichen "LACOSTE" mit
der dariiber angeordneten Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke zugrunde.
Fur die Bildmarke allein sind keine Umfrageergebnisse vorgelegt worden. Da der
Firmenname "LACOSTE" dem Verkehr aber in der Produktwerbung regelméafiig
zusammen mit dem "Krokodil"-Logo entgegentritt und dieses auch auf den Waren
teils mit dem Kennzeichen "LACOSTE", teils ohne dieses verwendet wird, vor-
zugsweise in auffalliger Herausstellung auf der Aul3enseite der Bekleidung, ist da-
von auszugehen, dass sich die starke Bekanntheit des Kennzeichens "LACOSTE"
(mit und ohne Krokodil) auch auf die Krokodildarstellung allein in einem Umfang
erstreckt, der die Anerkennung einer deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke rechtfertigt. Gesttitzt wird dies durch die von der Wider-
sprechenden vorgelegten zahlreichen Presseberichte, in denen das Label "La-
coste" stets zugleich mit dem Krokodil genannt ist, so dass das Krokodil schon
weitgehend als "Lacoste-Krokodil" bezeichnet wird. Auch die Markeninhaberin hat
die Ansicht vertreten, die Widerspruchsmarke werde vom Verkehr gedanklich
meist als "Lacoste-Krokodil" bzw "Krokodil von Lacoste" erfal3t. Es ist daher anzu-
nehmen, dal der Firmenname und das "Krokodil"-Logo hinsichtlich des Grades

ihrer Verkehrsbhekanntheit nicht wesentlich voneinander abweichen.

Fur eine Schwachung der von ihrem Sinngehalt her flr Bekleidung nicht beschrei-
benden und daher von Hause aus normalen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke durch Drittzeichen bestehen keine Anhaltspunkte, denn die von der



Markeninhaberin genannten Eintragungen in Klasse 25 enthalten samtlich Bildbe-
standteile, die mit einem Krokodil oder einem vergleichbaren Reptil keine Ahnlich-
keit haben. Ebenso wenig sind die Wortbestandteile "STREET REPTIL",
(396 02 382), "Kroko Bull" (300 74 517), "CROCODILE DUNDEE" (1 129 536) und
"Salamander” geeignet, die Kennzeichnungskraft der Krokodildarstellung der Wi-

derspruchsmarke zu beeintrachtigen.

B. Auch wenn in Wechselbeziehung zu der teilweisen Warenidentitat und der ge-
steigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsge-
fahr schon bei einem nur geringen Ahnlichkeitsgrad der Marken bestehen kann
(stRspr., vgl EUGH GRUR 1998, 922, 923 Rz 17 — Canon; BGH GRUR 2001, 507,
508 — EVIAN/REVIAN; 2001, 158, 160 — Drei-Streifen-Kennzeichnung; 2002, 171,
173 — Marlboro-Dach; 2002, 1067, 1069 — DKV/OKYV), hélt der Senat den Unter-
schied der Marken noch fir ausreichend, um bei den angesprochenen breiten Pu-
blikumskreisen sowohl die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nach Sinn-, Bild-
oder Klangwirkung als auch die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedankli-
cher Verbindung der Marken auszuschlie3en. Das gilt erst recht fur die "Schuhwa-
ren" der angegriffenen Marke, die nur im Ahnlichkeitsbereich von Bekleidung lie-

gen.

1. Die angegriffene Marke weicht in ihrem fur die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr maf3geblichen Gesamteindruck (stRspr., vgl BGH GRUR 2000, 506, 508 —
ATTACHE/TISSERAND; 2001, 158, 160 — Drei-Streifen-Kennzeichnung; 2002,
167, 169 — Bit/Bud) schon wegen des zusatzlichen Wortbestandteils, der von dem
darunter angeordneten Bildbestandteil ovalartig umrahmt ist, so stark von der alte-
ren Bildmarke ab, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken in

ihrer Gesamtheit nicht besteht.

2. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergibt sich aber auch nicht aufgrund
des Bildbestandteils der angegriffenen Marke, weil er im Rahmen der Gesamt-

kombination nicht selbstandig kennzeichnend hervortritt. In Anbetracht der gestei-



gerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist die Bedeutung, die dem
Bildbestandteil fur den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zukommt, zwar
nicht allein anhand dieser Marke selbst ohne Einbeziehung der alteren Marke zu
beurteilen. Abweichend von diesem in der Rechtsprechung mehrfach wiederholten
Grundsatz (vgl BGH GRUR 1996, 198 — Springende Raubkatze; GRUR 1999, 995
— HONKA; GRUR 2000, 285, 286 - EWING; GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/EL-
FI RAUCH; 2002, 342, 343 — ASTRA/ESTA-PUREN) hat der Bundesgerichtshof
bereits in der "Springende Raubkatze"-Entscheidung (aaO, S 199) ausdricklich
hervorgehoben, dafl3 der Schutzumfang einer alteren Marke mit besonderer Kenn-
zeichnungskraft auch die Verwendung solcher Kombinationszeichen erfassen
kann, deren Gesamteindruck - isoliert betrachtet - nicht durch das fiir eine Ahnlich-
keit mit der alteren Marke in Betracht kommende Element gepragt wird (vgl auch
BGH GRUR 2003, 880, 882 — CityPlus). Da es bei der Beurteilung der unmittelba-
ren Verwechslungsgefahr aber grundsatzlich um die beiden Zeichen in ihrer Ge-
samtheit geht (vgl BGH aaO, S 199 — Springende Raubkatze), kann auch ein nicht
(allein) pragendes Einzelelement der jingeren Marke nur dann als kollisionsbe-
grindend erachtet werden, wenn es in der Gesamtkombination so hervortritt, daf3
die jungere Marke als Ganzes die Erinnerung an die altere Marke wachruft, der
Verkehr also in der jingeren Marke die ihm bekannte altere Marke wiederzuerken-
nen glaubt (vgl BGH GRUR 1989, 425 — Herzsymbol; 1990, 367, 369 — alpi/Alba
Moda; 2002, 171, 175 — Marlboro-Dach). Auch wenn der Wiedererkennungseffekt
durch eine besondere Kennzeichnungskraft der alteren Marke erheblich gefordert
wird, bedarf es doch auch insoweit einer klaren Differenzierung, ob (noch) der Fall
einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund Wiedererkennens der &lteren
in der jungeren Kombinationsmarke anzunehmen ist oder ob der Verkehr die Mar-
ken als unterschiedliche Zeichen mit jeweils eigenstandiger Kennzeichnungsfunk-
tion wahrnimmt, sie aber wegen bildlicher oder begrifflicher Ubereinstimmungen
iIm Sinne des 89 Abs 1 Nr2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung
bringt.
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3. Im vorliegenden Fall steht der Gefahr, dafl3 der Verkehr die dltere Bildmarke in
der angegriffenen Marke wiederzuerkennen glaubt, bereits entgegen, dal3 die Tier-
figur in der grafischen Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl gré3en-
mafig als auch in ihrer Eigenschaft als schmickende Umrahmung des Wortbe-
standteils eine eher untergeordnete Stellung einnimmt. Der Betrachter muss sei-
nen Blick daher schon genauer von dem Wortbestandteil auf die darunter ange-
ordnete und nur umri3haft wiedergebene langlich-schmale Tierfigur lenken, um zu
Uberhaupt erkennen, dass sie am Ricken schwach angedeutete Zacken und klei-
ne FuRe aufweist, also ein echsen- bzw krokodilartiges Tier darstellen soll und
nicht etwa einen (Raub-)Fisch mit gedffnetem Maul. Infolge des zu einer ovalen
Umrahmung des Wortbestandteils ausgebildeten Schwanzes der Tierfigur sind
Wort und Bild zudem so eng zu einer emblemartigen Einheit mit eigenstandiger
Kennzeichnungsfunktion verwoben (vgl auch BGH GRUR 2002, 171, 175 li Sp —
Marlboro-Dach), dass nicht anzunehmen ist, fir den Betrachter stehe die Tierfigur
im Vordergrund und er verwechsle die angegriffene Marke daher - unter Ausblen-
dung der Gesamtgestaltung — in bildlicher Hinsicht unmittelbar mit der Wider-
spruchsmarke.

4. Die angegriffene Marke bietet auch keinen Anlass fur unmittelbare begriffliche
Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil "Coccodrillo”,
der im Italienischen "Krokodil" bedeutet, gibt zwar den Sinngehalt der &lteren Bild-
marke erschopfend wieder. Dies erschliel3t sich aber nur einem - im Verhéltnis zu
dem hier angesprochenen breiten Verbraucherpublikum - kaum als relevant zu er-
achtenden kleinen Teil des deutschen Verkehrs mit guten Italienischkenntnissen.
Die Ubrigen Verkehrskreise, denen im wesentlichen nur gangige Basisworter der
italienischen Sprache gelaufig sind (vgl auch BGH GRUR 2000, 883, 885 — PAP-
PAGALLO), werden der angegriffenen Marke vielfach Gberhaupt nur das Wort "oc-
codrillo” entnehmen, weil sie den breiten Teil der ovalen Umrahmung nicht als
Symbol fur den Buchstaben "C" wahrnehmen. Aber auch fur den Teil der Verbrau-
cher, die das Wort "Coccodrillo” erkennen, liegt die Annahme fern, es handele sich
um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort fir "Kroko-

dil". Wegen des von dem deutschen Ausdruck "Krokodil" erheblich abweichenden
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fremdartigen Wortcharakters der Bezeichnung "Coccodrillo” werden sie darin in

der Regel eine Phantasiebezeichnung sehen.

Daran andert auch die unter dem Wort "Coccodrillo" angeordnete Tierfigur nichts.
Selbst wenn der Betrachter darin eine stilisierte Krokodildarstellung sieht und dann
bei einiger Aufmerksamkeit dem Wort "Coccodrillo” einen Anklang an den Be-
griff "Krokodil" entnimmt, folgt aus dem Erkennen eines wechselseitigen Bezugs
von Wort und Bild noch nicht, dass das Wort als gattungsméaRige Beschreibung
des Bildbestandteils verstanden wird, denn fir den Verkehr liegt die Vorstellung ei-
nes Phantasie- oder Kosenamens fur das dargestellte Tier wesentlich ndher. Es
kann daher entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht von einer wechsel-
seitigen begrifflichen Erganzung von Wort- und Bildbestandteil ausgegangen wer-
den (vgl BGH GRUR 1967, 355, 358 — Rabe; 1990, 450, 453 — St. Petersquelle;
1998, 934, 936 — Wunderbaum), die dazu fuhrt, daf3 sich der Verkehr die angegrif-
fene Marke begrifflich als "Krokodil"-Marke einpréagt und damit der Gefahr von Ver-
wechslungen mit der denselben Bedeutungsgehalt verkérpernden Widerspruchs-
marke unterliegt. Im Vordergrund steht fir ihn vielmehr der Wortbestandteil "(C)oc-
codrillo”, wéahrend er dem nur bei einiger Aufmerksamkeit als Krokodildarstellung
zu identifizierenden Bildbestandteil nur Zierfunktion ohne begrifflich eigenstandige

Kennzeichnungswirkung beimessen wird.

5. Auch in klanglicher Hinsicht besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen dem
in der Regel der muindlichen Benennung der angegriffenen Marke dienenden
Wortbestandteil der angegriffenen Marke (stRspr., vgl BGH GRUR 1999, 241, 244
— Lions; GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHE/TISSERAND; 2002, 167, 169 -
Bit/Bud) und der alteren Bildmarke, die wortlich als "Krokodil* zu bezeichnen ist.
Die Widerspruchsmarke - abweichend von ihrer eingetragenen Form - als Kombi-
nationsmarke "Lacoste-Krokodil" der jingeren Marke gegenuberzustellen, ist ent-
gegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht zulassig. Selbst
wenn die angegriffene Marke in einem noch beachtlichen Umfang mit dem voll-

standigen Wort "Coccodrillo" wiedergegeben wird, kann dieses aufgrund des auf-
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fallenden fremdlandischen Klanggepréages, das durch die kurz aufeinanderfolgen-
den Doppelkonsonanten, des zusatzlichen Schluf3vokals "0" und der starken Beto-
nung der dritten Silbe mit dem Konsonanten "r" hervorgerufen wird, auch bei fliich-
tiger Sprechweise oder oberflachlicher akustischer Wahrnehmung nicht irrtimlich
wie "Krokodil" verstanden werden kann. Wegen des starken Klangunterschieds
wird auch der Teil des Verkehrs, der "Coccodrillo" moglicherweise einen begriffli-
chen Anklang an "Krokodil* entnimmt, nicht der Gefahr von Verwechslungen un-

terliegen.

C. Nach Ansicht des Senats bestehen auch keine Anhaltspunkte fur eine Ver-
wechslungsgefahr der Marken aufgrund gedanklicher Verbindung im Sinne des
§ 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG.

1. Diese Art der Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn der Verkehr die Un-
terschiede der Marken zwar erkennt, aber wegen bestehender bildlicher oder be-
grifflicher Gemeinsamkeiten irrtimlich annimmt, die damit gekennzeichneten Wa-
ren stammten dem demselben Unternehmen oder jedenfalls wirtschaftlich mitein-
ander verbundenen Unternehmen. Kann die jingere Marke beim Verkehr die Erin-
nerung an die altere Marke wachrufen, ohne dass der Verkehr eine Zuordnung zu
derselben betrieblichen Herkunftsstatte vornimmt, liegt keine Verwechslungsge-
fahr aufgrund gedanklicher Verbindung vor (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 398
Tz 16, 18 — Sabel/PUMA; 1998, 922, 924 Tz 28-30 — Canon; GRUR Int 2000, 899,
901 Tz 34 — Marca/Adidas).

2. Im vorliegenden Fall enthélt die jungere Marke einen Bildbestandteil, der von
der in allen charakteristischen Einzelheiten naturgetreu wiedergebenen Krokodil-
darstellung der Widerspruchsmarke erheblich abweicht, aber doch - wie oben be-
reits ausgefuhrt - bei einiger Aufmerksamkeit und Heranziehung des begrifflichen
Anklangs des Wortbestandteils als umrissartig stilisierte Wiedergabe eines Kroko-
dils zu erkennen ist. Der Ansicht der Widersprechenden, wegen der Bekanntheit

ihrer "Krokodil"-Marke verbinde der Verkehr jedes Kennzeichen, das ebenfalls die
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Darstellung eines Krokodils aufweise, automatisch mit ihrem Unternehmen, weil
es im Bekleidungsbereich andere Kennzeichen mit diesem Motiv nicht gebe, ist in
dieser Allgemeinheit allerdings nicht zu folgen. Der EuUGH hat in der "Puma/Sa-
beél"-Entscheidung (GRUR 1998, 387, 390, Tz 24) zwar zum Ausdruck gebracht,
dass bei einer besonderen Kennzeichnungskraft der alteren Marke die Gefahr von
Verwechslungen gegeben sein kann, wenn in beiden Marken Bilder benutzt wer-
den, die in ihrem Sinngehalt Gbereinstimmen. Hieraus kann aber nicht geschlos-
sen werden, dass der Schutzbereich einer bekannten &lteren Bildmarke — tber
den in der Rechtsprechung nur in engen Grenzen anerkannten Motivschutz hinaus
(vgl dazu BGH GRUR 1964, 71 — Personifizierte Kaffeekanne; 1974, 467 — Sie-
ben-Schwaben-Motiv; 1994, 872 — Wurstmihle; 1995, 198, 200 — Springende
Raubkatze) - jede Verwendung eines Bildes in einer jungeren Marke erfasst, das
unabhangig von seiner konkreten bildlichen Gestaltung denselben Sinngehalt ver-
mittelt. Im vorliegenden Fall bedarf es zwar keiner weiteren Abstrahierung, um das
Bildmotiv der beiden Marken auf einen "gemeinsamen Nenner" zu bringen (vgl da-
zu BGH GRUR 1964, 71 — Personifizierte Kaffeekanne; 1974, 467 — Sieben-
Schwaben-Motiv), weil es jeweils aus einer Krokodildarstellung besteht. Der Wi-
derspruchsmarke wird wegen ihrer Bekanntheit der Schutz an dem "Krokodil"-Mo-
tiv auch nicht schon deshalb abzusprechen sein, weil es eng der nattrlichen Vor-
gabe folgt und kaum verfremdende Phantasie aufweist (vgl BGH aaO, S 200 Ii Sp
— Springende Raubkatze). Dies geniigt aber noch nicht fur die Feststellung, dass
der Verkehr tatsachlich Anlal3 hat, die jungere Marke wegen der Verwendung des
gleichen Motivs dem Geschaftsbetrieb des Inhabers der alteren Marke zuzuord-
nen, etwa weil sie wie eine Serienfortsetzung, eine Modernisierung oder eine son-

stige Abwandlung des in der alteren Marke verkérperten Motivs wirkt.

3. Gegen die Annahme, die jungere Marke sei ein weiteres Kennzeichen der Wi-
dersprechenden, spricht sowohl die Art der Einbindung des Krokodilmotivs in die
Gesamtkombination als auch die Art der bildlichen Abwandlung des Motivs — um-
risshaft stilisiert einerseits, naturalistisch andererseits. Aufgrund der Gesamtge-

staltung der jingeren Marke liegt fur den Verkehr die Vorstellung fern, eine Moder-
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nisierung der alteren Marke oder ein Kennzeichen vor sich zu haben, das von der
Widersprechenden in abgewandelter Form als Zweitmarke im Sinne eines Neben-
oder Sublabels fur eine andere Produktlinie oder -serie verwendet wird, etwa eine
junge Linie, eine ausgekoppelte preisglinstigere Linie oder —wegen des Wor-
tes "(C)occodrillo” — fur eine vorrangig zum Vertrieb im Ausland, insbesondere ro-
manischsprachigen Landern bestimmte Linie. Es gibt zwar eine Reihe namhafter
Designer bzw Bekleidungsunternehmen, die Zweitkennzeichen fiir besondere Pro-
duktlinien ihres Hauses verwenden, zB HUGO (HUGO BOSS); Emporio Armani
(Giorgio Armani); Polopferd oder Reiter (Ralph Lauren), edc youth by Esprit; G.W.
by Gerry Weber; Strenesse und Strenesse blue (Gabriele Strehle); D&G
(Dolce&Gabbana). Diesen Zweitlabels ist aber gemeinsam, dass die Hauptmarke
des Unternehmens oder jedenfalls ein Bestandteil dieser Hauptmarke (zB Vorna-
me, Bildbestandteil, Initialen) jeweils unverandert oder zumindest so beibehalten
werden, dass die Zweitmarke an der Bekanntheit der Hausmarke in der beabsich-
tigten absatzfordernden Weise teil hat. Auch die Widersprechende verwendet fur
ihre Produkte stets die Krokodildarstellung in unveranderter Form ohne Abwand-
lung und zwar entweder allein oder in Verbindung mit dem ausnahmslos deutlich
von dem Bild abgesetzten Firmennamen "LACOSTE". Der Firmenname weist
ferner auch keine irgendwie geartete sprachlich-geographische Verbindung zu
dem Wort "Coccodrillo” auf, die den Schluss auf eine gemeinsame betriebliche
Herkunft nahe legen kénnte, wie die Widersprechende meint. Ist der Verkehr aber
im Modebereich an eine eingefiihrte Kennzeichnungspraxis im Zweitlabelbereich
gewohnt, hat er keinen Anlass, bei einer deutlich veranderten optischen Gestal-
tung des Krokodilmotivs der Widerspruchsmarke und Einbindung in einen zusatz-
lich verfremdenden Gesamtzusammenhang, wie bei der angegriffenen Marke, an
eine Herkunft aus demselben Unternehmen oder derselben Unternehmensgruppe

zu denken.

D. Die vom Senat in der mindlichen Verhandlung angedeutete weitere Frage, ob
die angegriffene Marke aufgrund ihres Bildbestandteils moéglicherweise bei einem

Teil des Verkehrs die Vorstellung hervorrufen kann, hier habe sich ein Dritter
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"frech” an die altere Marke angelehnt, was eine Form des "Wachrufens der Erin-
nerung" ist, die gerade nicht zu einer Zuordnung der Marken zu derselben betrieb-
lichen Ursprungsstatte fuhrt, ist der Entscheidung in einem etwaigen Verletzungs-
verfahren nach § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG vorbehalten (vgl auch EuGH GRUR 2003,
240).

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG verwiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen eine &ltere Bildmarke mit besonderer Kennzeichnungskraft unter dem Ge-
sichtspunkt einer unmittelbaren oder einer assoziativen Verwechslungsgefahr
Schutz gegeniber einer jingeren Marke geniel3t, die einen isoliert betrachtet nicht
pragenden Bildbestandteil mit demselben Sinngehalt enthalt, unter Beriicksichti-
gung der "Sabél/Puma"-Entscheidung (EuGH GRUR 1998, 387, 390) einer
héchstrichterlichen Klarung bedarf (§ 83 Abs 2 MarkenG).

Dr. Schermer Richterin Friehe-Wich Dr. van Raden
ist beurlaubt und daher
an der Unterschrift ge-
hindert.

Dr. Schermer

PU
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Abb. 1

occodrillo

Abb. 2
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