BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 200/00 Verkindet am
7. Februar 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



2. die Deutsche SPAR Handelsgesellschaft mbH & Co., Osterbrooksweg 35 — 45,
22869 Schenefeld,

Widersprechende 2 und Beschwerdegegnerin 1,

Verfahrensbevollméchtigte: Rechts- und Patentanwalte Dipl.-Chem. P. Harmsen
und Koll., Alter Wall 55, 20457 Hamburg,

betreffend die Marke 398 43 483

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

1.) Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluf3
der Markenstelle fur Klasse 14 vom 20. Juni 2000 aufgeho-
ben, soweit die teilweise Loschung der Marke 398 43 483
wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 38 559 ange-
ordnet worden ist.

Der Widerspruch wird auch insoweit zuriickgewiesen.

2.) Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke

IR 653 069 wird zurlickgewiesen.



Grinde

Gegen die am 2. November 1998 eingetragene Wortmarke

Verona's

fur die Waren

03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Kor-
per- und Schonheitspflege, Haarwdasser; Zahnputzmittel,
14. Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Warten, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwe-
lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmef3instru-
mente; 33: alkoholische Getranke (ausgenommen Biere);
41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten

ist Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 653 069

ST.VERENA,

die seit 1998 nur noch Schutz geniel3t fur

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons



sowie aus der Marke 396 38 559
Cava Feronda
eingetragen seit dem 6. Dezember 1996 fur
"alkoholische Getréanke (ausgenommen Biere)".

Die Markenstelle fur Klasse 14 hat den Widerspruch aus der IR-Marke mangels
Markenahnlichkeit zurlickgewiesen, wegen des Widerspruchs aus der
Marke 396 38 559 indes die teilweise Loschung der angegriffenen Marke fur die
Waren "alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)" angeordnet und nur den
weitergehenden Widerspruch mangels Ahnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistun-

gen zurtickgewiesen.

Gegen diesen Beschlul3 haben sowohl die Inhaberin der angegriffenen Marke wie

die Widersprechende zu 1 (IR 653 069) Beschwerde eingelegt.

1. Beschwerde der Markeninhaberin:

Die Markeninhaberin hélt den Abstand zur Widerspruchsmarke "Cava Feronda" im
Gesamteindruck der Marken fur ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen, zumal hier eine Einwortmarke einer Mehrwortmarke gegentberstande,
die aus gleichwertig pragenden Bestandteilen zusammengesetzt sei. Damit ver-
biete es sich, eines dieser Elemente (hier: Feronda) isoliert kollisionsbegriindend

der angegriffenen Marke gegenuber zu stellen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlu3 im Umfang der angeordneten L6-

schung aufzuheben und den Widerspruch zurtckzuweisen.



Die Widersprechende zu 2 (396 38 559) beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach ihrer Ansicht kommen sich vor dem Hintergrund partiell identischer Waren
die beiden Marken zu nahe, um beim angesprochenen Verkehr (Endverbraucher)
die Gefahr von Verwechslungen ausschliel3en zu kénnen, zumal diesem die glatt
beschreibende Bedeutung von "cava" iSv "Weinkellerei" ohne weiteres bekannt
sei, so dal3 beim Markenvergleich sehr wohl von den Wértern "Feronda" und "Ve-
rona's" auszugehen sei, die sowohl im grafischen wie klanglichen Erscheinungs-
bild (vor allem in der identischen Vokalfolge) dominante Ubereinstimmungen auf-

wiesen.

2. Beschwerde der Widersprechenden zu 1)

Nach Ansicht der Widersprechenden zu 1) hat die Markenstelle im angefochtenen
BeschluRR nicht ausreichend gewurdigt, dal3 der Bestandteil "St." als Abkurzung fur
"heilig" lediglich ein personenbezogener Eigenschaftshinweis sei, der auf den
vorliegend relevanten Warengebieten h&ufig vorkomme und vom Verkehr deshalb
nicht kennzeichnend gewertet werde und damit den Gesamteindruck der Wider-
spruchsmarke auch nicht mitpragen konne. Beim Markenvergleich standen sich
daher die Worter "Verena" und "Verona's" gegenuber, deren kollisionsbegrin-

dende Ahnlichkeit auf der Hand liege.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

den BeschluR der Markenstelle insoweit aufzuheben, als der Wi-
derspruch aus der IR-Marke 653 069 zurtickgewiesen worden ist
und die angegriffene Marke fur alle gleichen und ahnlichen Waren

und/oder Dienstleistungen zu léschen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

wobei sie sich den Ausfuhrungen des angefochtenen BeschluRes anschliel3t.

Die Beschwerden der Markeninhaberin wie der Widersprechenden zu 1) sind zu-
laRig, jedoch nur hinsichtlich der Beschwerde der Markeninhaberin begrindet.

A. Beschwerde der Markeninhaberin
(Widerspruch aus der Marke 396 38 559 Cava Feronda)

1. Soweit die Beschwerde von der jetzigen Markeninhaberin und nicht von den bis
zum Abschlul3 des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA ausschlie3lich betei-
ligten Rechtsvorgangern eingelegt worden ist, bestehen keine Bedenken gegen
eine zulassige Beschwerdeeinlegung und wirksame Verfahrenstubernahme. Das
Beschwerderecht des Rechtsnachfolgers, welches nicht von einer unter Umstan-
den nach 8§ 265 Abs 2 ZPO erforderlichen Zustimmung des Rechtsvorgéngers und
insbesondere des Beschwerdegegners — hier der Widersprechenden — abhangt,
ist unmittelbar aus den Spezialvorschriften des 8§ 28 Abs 2 und Abs 3 MarkenG
herzuleiten (Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8 66 Rdn 24). Die Beschwer-
defuhrerin konnte deshalb, nachdem aufgrund Verfigung des DPMA vom
27. Juni 2000 bereits die Umschreibung der angegriffenen Marke erfolgt war,

selbst Beschwerde einlegen.

Weiterhin ist hier davon auszugehen, dalR die nunmehrige Inhaberin der angegrif-
fenen Marke und Beschwerdefiihrerin auch Beteiligte des laufenden Wider-

spruchsbeschwerdeverfahrens geworden ist, da die Widersprechende einer sol-



chen Verfahrensiibernahme im Sinne des § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO zugestimmt
hat, wobei auch eine stillschweigende Zustimmung durch konkludentes Prozel3-
verhalten ausreichend ist (vgl BGH GRUR 1999, 245 — LIBERO; BPatG MarkenR
2000, 228, 230 — turfa — mit weiteren Nachweisen). Vorliegend hat die Beschwer-
defuhrerin ihre Beschwerde ausdricklich als Rechtsnachfolgerin in eigenem Na-
men eingelegt und ist auch von den Widersprechenden unbeanstandet als nun-

mehrige Markeninhaberin bzw Beschwerdeflihrerin genannt worden.

2. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht indes
entgegen der Auffassung der Markenstelle keine Verwechslungsgefahr in rechts-
erheblichem Umfang nach 88 9 Abs 1 Nr 2, 42 MarkenG.

Bei der Priifung der Verwechslungsgefahr ist von der Ahnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so daf3 ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Zeichen durch einen hoheren Grad der Ahn-
lichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000,
506, 508 — ATTACHE/TISSERAND).

Die bei der Entscheidung zu bertcksichtigenden Waren, sind nach der vorliegend
malf3geblichen Registerlage identisch, namlich jeweils "alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere)". Der von der jingeren Marke einzuhaltende Abstand mul3
daher sehr deutlich sein und es sind insoweit strenge Anforderungen zu stellen,
zumal auch von einer originar durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke ausgegangen werden kann.

Beim Vergleich der Zeichen auf ihre Markenahnlichkeit gilt der Grundsatz, daf? auf
den Gesamteindruck der jeweiligen Marke abzustellen ist (stg. Rspr des BGH, vgl
MarkenR 1999, 57, 60 — Lions; GRUR 1998, 815, 816 — Nitrangin; GRUR 1997,
897, 898 — IONOFIL; GRUR 1996, 404, 405 — Blendax Pep; GRUR 1996, 406,

407 — Juwel), der unabhéangig davon anzuwenden ist, ob es sich um die



Beurteilung der jingeren Marke oder der alteren Widerspruchsmarke handelt
(BGH GRUR 1996, 977 -DRANO/P3-dranc). Dall die hier einander
gegenuberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit nicht verwechselbar ahnlich

sind, ist auch fir die Beteiligte offensichtlich.

Allerdings schlief3t der angefiihrte Grundsatz nicht aus, dal3 einem einzelnen Be-
standteil einer Kombinationsmarke —wie hier der Widerspruchsmarke -
ausnahmsweise eine unter Umstanden besondere, das Gesamtzeichen allein préa-
gende Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann und deshalb bei einer
Ubereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so gepragten Zeichen durchaus
eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommen kann, auch wenn der Verkehr die
Marke nicht auf diesen Teil verktrzt; vielmehr treten die anderen Markenteile fur
den Verkehr in einer Weise zurtick, dal3 sie fur den Gesamteindruck vernachlés-
sigt werden kénnen (vgl zB BGH GRUR 1999, 583, 584 — LORA DI RECOARO;
MarkenR 1999, 297, 300 — HONKA; 2000, 20, 21 — RAUSCH/ELFI RAUCH).

Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus einem
Phantasiebegriff "Feronda" (mdoglicherweise ein Eigenname aus einer romani-
schen Sprache) und einem weiteren romanischen Wort "cava" zusammen, dessen
Sinn sich dem inl&ndischen Verkehr ebenfalls nicht unmittelbar und sofort er-
schlie3t. Der von der Widersprechenden vorgetragene Sinngehalt als "Weinkelle-
rei" oder "Sekt" ist nur bedingt richtig, da unter "Cava" im Zusammenhang mit den
hier relevanten Waren Schaumweine zu verstehen sind, die nach der Champag-
nermethode mit zweiter Garung in der Flasche hergestellt werden (M. Wurmli, Alle
Weine Spaniens u. Portugals, S. 89). Auch wenn "cava" in diesem Sinne auf
spanischen Produkten im beschreibenden Sinne haufig Verwendung findet, kann
nicht davon ausgegangen werden, dal3 dem inlandischen Verkehr dieses Wort in
seiner exakten Bedeutung gelaufig und bekannt ist. So ist es weder im Fremd-
worterbuch des Duden zu finden, noch findet es sich in der deutschen Werbung
auf dem hier beanspruchten Warengebiet, wie Recherchen des Senats ergaben.

Es kann also nicht als derart tblich oder haufig gebraucht angesehen werden, dal3



sich hieraus fur den Verkehr bereits das angefiihrte Sprachverstandnis und
demzufolge ein unmittelbarer beschreibender Warenbezug ergibt, der es als nicht
kennzeichnungskraftiges Wort im Gesamteindruck des Zeichens vollig zurtcktre-
ten laRt. Dartiber hinaus bildet es aber auch aufgrund seines Sprachcharakters als
Kombination zweier romanischer Woérter, deren Begriffsinhalt sich wie ausgefihrt
nicht unmittelbar dem inlandischen Verkehr erschlief3t, eine Einheit. Daraus folgt
fur den Senat, daR es bei der Ahnlichkeitsprifung der Marken auf eine mogliche
Verwechslungsgefahr hin bei dem Grundsatz der Betrachtung nach dem Ge-
samteindruck bleibt und kein Ausnahmefall der sog. Pragetheorie des BGH vor-

liegt.

Die Beschwerde der Markeninhaberin muf3te daher mangels Ahnlichkeit der zu
vergleichenden Marken Erfolg haben, so dal3 der angefochtene Beschlul3 aufzu-

heben und der Widerspruch insgesamt zuriickzuweisen war.

B. Beschwerde der Widersprechenden zu 1)
(Widerspruch aus der IR-Marke 653 069 "St. VERENA)"

Die Beschwerde ist auch nach Auffassung des Senats nicht begrindet. Zwar kann
bei den sich gegenuberstehenden Waren "alkoholische Getréanke" und "Mineral-
wasser" durchaus von durchschnittlicher Ahnlichkeit ausgegangen werden, was
vor dem Hintergrund der von den Waren angesprochenen weiten Verkehrskreise
und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke letztlich dazu
fuhrt, dal’ die Marken zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr nur noch einen
durchschnittlichen Abstand zueinander aufweisen muf3en, der vorliegend ein-

gehalten wird.

Die sich gegenuberstehenden Marken sind jeweils in ihrer Grundstruktur aus ei-
nem Frauennamen gebildet, namlich Verena und Verona, wobei letzterer zum ei-
nen abgeleitet ist von Veronika und zum anderen gleichzeitig der Name der be-
kannten oberitalienischen Stadt ist. Beiden Zeichen ist ein Bestandteil hinzugefigt,
namlich die Abklrzung "ST" zur Bezeichnung der weiblichen Person als Heilige
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bei der Widerspruchsmarke und das Genitiv —S fir die Indikation eines Besitzver-
haltnisses bei der jungeren Marke. Hinsichtlich der unmittelbaren Marken&hnlich-
keit unterscheiden sich die beiden Zeichen daher sowohl in klanglicher wie in
schriftbildlicher Hinsicht nicht nur in dem Vokal "e" und "o" mittig im Namen, sowie
in der unterschiedlichen Anzahl der Buchstaben, sondern vor allem in ihrer auf3e-
ren Gestaltung sowie ihres Begriffsinhalts, der sich aus dem Unterschied ergibt.
Die vorangestellte Abkurzung "ST" ist einem Titel gleich Bestandteil des Namens
"Verena", der apostrophierte Genitiv deutet hingegen eine Besitzzuweisung an.
Dies sind vom Verstandnis der Verkehrskreise her markante und deutliche Unter-
schiede, die nicht Ubersehen werden. Dabei bleibt die Abkirzung "ST" nicht unbe-
achtet, denn insbesondere auf dem von der Widerspruchsmarke betroffenen Wa-
rengebiet spielen derartige Heraushebungen mit Bezug zu einer Heiligen eine be-
sondere Rolle (vgl BGH aaO — RAUSCH/ELFI RAUCH). Dieser Umstand fuhrt
dazu, dal3 angesichts des nur geringfugigen klanglichen Unterschieds durch einen
Vokal im Namen, die sehr ausgepragte schriftbildliche Unterscheidbarkeit in Zu-
sammenhang mit der sich daraus ergebenden begrifflichen Unterschiedlichkeit
nach Ansicht des Senats der Markenabstand ausreichend ist, um eine Verwechs-
lungsgefahr in rechtserheblichem Ausmal auszuschlie3en. Fur die Annahme ei-
ner mittelbaren Verwechslungsgefahr fehlt es aufgrund des unterschiedlichen Ge-
samteindrucks sowohl am Wortanfang wie am Wortende, an relevanten Anhalts-

punkten.

Die Beschwerde ist somit zuriickzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaf3, aus Grinden der
Billigkeit gem 8 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Stoppel Martens Kunze

Na/pro



	Verona's

