32 W (pat) 233/02 Verkindet am
2. Juli 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 300 46 686

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 2. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler,
Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 21. Juni 2000 angemeldete und am 28. August 2000 in das Mar-

kenregister fur

Waren aus Leder und Lederimitationen, namlich Taschen
und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstande
angepasste Behaltnisse sowie Kleinlederwaren, insbeson-
dere Geldbeutel, Brieftaschen, Schliisseltaschen; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazier-
stocke; Mobel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz oder Holz-
ersatzstoffen, namlich Profilleisten fir Bilderrahmen, Vor-
hangleisten, Dubel (Holzpflécke); Kisten, Transportpaletten,
Fasser und Hahne, Spalierlatten (Pfahle zum Stitzen von
Pflanzen), = Werkzeugstiele, Garnspulen, Kleiderbigel,
Wascheklammern, Kunstgegenstande, Ziergegenstande;
Waren aus Kunststoff, namlich Profilleisten fur Bilderrahmen,

Transportbehélter, Fasser, Tanks, Nieten, Schrauben, Stifte,



Schilder, Moébel-, Fenster- und Turbeschlage, Gardinenlei-
sten, -haken, Innenlamellenstores, Kleiderhillen, Kleiderbu-
gel, Wascheklammern, Flaschenverschlisse, Spalierstabe;
Textilwaren, ndmlich Gardinen, Haushaltswéasche, Tisch- und
Bettwéasche; Bett- und Tischdecken; Taschentlcher aus tex-
tilem Material; Bekleidungsstiicke einschlie3lich Sportbeklei-
dungssticke und Unterbekleidungsstiicke; Schuhwaren ein-
schlie3lich  Sportschuhwaren, Kopfbedeckungen, Hand-
schuhe, Gdrtel; Turn- und Sportartikel und —gerate, soweit in
Klasse 28 enthalten; Fitnessgerate, soweit in Klasse 28 ent-
halten

eingetragene Marke 300 46 686

PARADISE ROAD

hat die Inhaberin der prioritatsalteren EU-Marke 63 305

Paradies

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke geniel3t Schutz fur

Seifen, Parfumerien, Mittel zur Korper- und Schénheits-
pflege.

Bettgestelle, Polsterbetten, Polstersessel, Matratzen-Rah-
men, Lattenroste, Matratzen, Untermatratzen, Unterbetten,
Matratzenauflagen, Kissen, Nackenstitzkissen, Nackenrol-
len, Schlafsacke.

Fullungen aus Daunen, Federn, Naturhaaren, Naturfasern,
Seide, Kunststoffasern und Schaumstoffen fir Polsterbetten,

Polstersessel, Matratzen, Untermatratzen, Matratzenaufla-



gen, Unterbetten, Steppdecken, Zudecken, Daunen- und
Federdecken, Bettuberwurfe, Kissen, Nackenstutzen, Nak-
kenrollen.

Steppdecken, Zudecken, Daunen- und Federdecken, Wohn-
und Schlafdecken, Bettiberwirfe, Bettwasche, Kissenbe-
zuge, Handtucher, Frottierwasche, Frottierstoffe, Vorhange,
Duschvorhange.

Bekleidungsstiicke, Nachtbekleidungsstiicke, Morgen- und
Bademantel, T-Shirts, Strampelsackchen fir Kinder.

Teppiche, Badteppiche.

Die mit einem Beamten des héheren Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 24
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom
30. April 2002 zuriickgewiesen. In der jingeren Marke habe der Wortbestandteil
"PARADISE" keine eigenstéandige betriebliche Kennzeichnungsfunktion. Vielmehr
gehe dieses Wort vollig in dem Gesamtbegriff "PARADISE ROAD" auf, dessen
Bedeutungsgehalt (Paradiesstraf3e) sich dem inlandischen Publikum, das Uber die
notwendigen Grundkenntnisse der englischen Sprache verfuge, auch ohne weite-
res erschliee. Mithin habe dieses keinerlei Schwierigkeiten, die Vergleichsmar-
ken in ihrer Gesamtheit sicher voneinander abzugrenzen. Eine assoziative Ver-
wechslungsgefahr liege nicht vor, weil dem Markenwort "PARADISE" in der ange-
griffenen Marke keine eigenstandige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukom-
me. Die Frage der Ahnlichkeit der gegenseitigen Waren kénne von daher dahinge-
stellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie tragt vor, die Markenstelle habe die nach der Rechtsprechung zu bericksichti-
gende Wechselwirkung der mal3geblichen Faktoren nicht beachtet. Vorliegend sei
von Warenidentitat bzw. hdochster Warenéhnlichkeit auszugehen; zudem komme
der Widerspruchsmarke ein erhéhter Schutzumfang zu. Es handele sich um eine

in Deutschland sehr bekannte Marke, insbesondere fir Bettwaren. Die Widerspre-



chende bezieht sich insoweit auf die Ergebnisse von ihr vorgelegter Markenbe-
kanntheitsstudien. Aul3erdem sei "Paradies” zugleich ihre Firmenkennzeichnung.
Bei mehrgliedrigen Marken kdnne der Gesamteindruck durchaus von einzelnen
Bestandteilen gepragt werden. Der Verkehr neige dazu, lange Wortmarken - wie
hier die jungere Marke - zu verkirzen und sich an einzelnen Bestandteilen, insbe-
sondere dem Wortanfang, zu orientieren. Mithin komme "PARADISE" eine eigen-
standige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zu. Aber selbst bei einer Mitberick-
sichtigung des Bestandteils "ROAD" reichten die Ubereinstimmungen zwischen
"Paradies" und "PARADISE" aus, um bei Warenidentitat von Verwechslungsgefahr
auszugehen. Weiterhin bestehe auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich mit-
einander in Verbindung gebracht wirden, weil das Widerspruchszeichen einer-

seits Firmenkennzeichnung sei, andererseits erhohte Bekanntheit geniel3e.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 24 vom
30. April 2002 aufzuheben und die Marke 300 46 686 zu
[6schen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit der Gesamtein-
druck der sich gegentuberstehenden Zeichen mafigeblich, was insbesondere dann
gelte, wenn es sich - wie hier bezlglich der jungeren Marke - um einheitliche
Gesamtbegriffe handele. Als StraRenbezeichnung sei "PARADISE ROAD" ein
Gesamtbegriff, der als solcher erkannt und dementsprechend in voller Lange als
Marke aufgefasst werde. Das zweite Wort "ROAD" prage die Marke mit, es bilde
mit dem Eingangswort ein zusammenhangendes Begriffsgefige und kénne nicht

hinweggedacht werden, ohne dass sich hierdurch die Gesamtaussage &andere.



Auch die angeblich erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf-
grund einer moglicherweise héheren Bekanntheit fihre nicht dazu, dass der Ver-
kehr den Bestandteil "PARADISE" innerhalb der Anmeldemarke besonders fokus-
siere. Die Frage, welcher Bestandteil den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen
Zeichens prage, sei im Widerspruchsverfahren unabhangig von der jeweiligen Kol-
lisionslage zu beantworten. Somit bestehe weder unmittelbare, noch mittelbare
Verwechslungsgefahr. Es lagen auch keine Anzeichen vor, aus denen der Verkehr
auf geschatftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen

den Beteiligten schlie3en kdnne.

In der mindlichen Verhandlung hat die Widersprechende erkléart, dass sich der
Widerspruch nur gegen "Textilwaren, nadmlich Bettwasche, Bettdecken" richte.
Weiterhin hat sie zwei Verkehrsbefragungen zur Bekanntheit der Marken "Para-
dies" und "Bettenparadies" der GfK-Marktforschung vom November 2002 und
Februar 2003 vorgelegt. Die Markeninhaberin hat deren Nichtbertcksichtigung
wegen verspateter Vorlage beantragt und ihrerseits eine Markenrecherche nach
Marken mit dem Bestandteil "PARADISE" vorgelegt.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begriindet, denn die
sich gegenlberstehenden Marken sind nicht miteinander verwechselbar (89
Abs. 1 Nr. 2, 842 Abs. 2 Nr. 1, § 125 b MarkenG).

Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Wider-
spruchs zu loschen, wenn und soweit wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetra-
genen Marke mit &lterem Zeitrang und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfassten Waren fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Ver-

bindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter



Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine
Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere
der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten
Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH
GRUR 2002, 626 - IMS).

1. Zwischen den Waren des Widerspruchszeichens der Klasse 24 und den ange-
griffenen Waren "Textilwaren, namlich Bettwasche, Bettdecken" des jingeren Zei-

chens besteht Warenidentitat.

2. Die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens ist allenfalls durchschnitt-
lich, wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass ihre Marke fur
die streitigen Waren bekannt ist, denn von Hause aus ist das Wort "Paradies"
gerade fur Bettdecken und Bettwasche kennzeichnungsschwach, da es andeutet,
dass sich der Verbraucher unter bzw. in ihnen "paradiesisch" wohl befinden wird.

3. Bei dieser Sachlage halten die Vergleichszeichen noch einen Abstand ein, der

die Feststellung einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigt.

a) Bildlich sind die Marken gut unterscheidbar, da die jingere Marke aus zwei

Wortern, die Widerspruchsmarke hingegen nur aus einem Wort besteht.

b) Aus diesem Grunde sind die Marken auch klanglich nicht verwechselbar. Es
besteht namlich kein Anlass fur die angesprochenen Verkehrskreise, den zweiten
Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "ROAD" bei der Benennung wegzulas-
sen, denn "PARADISE ROAD" stellt einen englischsprachigen Gesamtbegriff dar,
der auch von mal3geblichen Teilen des deutschen Verkehrs verstanden wird, da
"PARADISE" nahezu mit dem deutschen Wort Paradies ubereinstimmt und
"ROAD" zum einfachsten Grundwortschatz der englischen Sprache gehort. Wie

auch immer dieser Gesamtbegriff wiedergegeben wird, ob als "PA-RA-DIES-



ROAD", "PA-RA-DI-SE-RO-AD" oder — Ubersetzt — "Paradiesstral3e" ist er gegen-
Uber "Paradies” untberhoérbar unterschiedlich.

c) Die Marken sind auch nicht begrifflich miteinander verwechselbar. Gedanklich
stehen sich das Paradies und eine StraRe gegeniber. Die Stral3e ist zwar nach
dem Paradies benannt. Gleichwohl erweckt diese Bezeichnung aber nicht die Vor-
stellung einer im Paradies gelegenen Straf3e, sondern an eine ubliche stadtische
oder dorfliche StralRe, die sich mit dem schénen Namen "Paradies” geschmiuckt
hat.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht und deshalb mittelbar verwechselt werden. Fir die Annahme
einer solchen Verwechslungsgefahr reicht nicht jede gedankliche Verbindung aus.
Sie ist insbesondere nur dann gegeben, wenn in beiden Zeichen ein tbereinstim-
mender, kennzeichnender Stammbestandteil vorhanden ist. Dies ist im vorliegen-
den Fall nicht gegeben, denn es ist bislang nicht tblich, inhaltsgleiche Begriffe in
unterschiedlichen Sprachen als Stammbestandteil von Serienzeichen zu verwen-
den. Daher wird hier das englischsprachige Wort "PARADISE" nicht dem deutsch-
sprachigen Wort "Paradies" gleichgesetzt. Somit besteht kein Anlass fir den Ver-

kehr, die Zeichen demselben Unternehmen zuzurechnen.

4. Grunde fur eine Kostenauferlegung (8 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersicht-

lich.

Winkler Sekretaruk Viereck

br/Fa



