BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 83/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 45 641

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
2. Marz 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr.

van Raden und Schwarz



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die
Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2000 und vom
20. Februar 2002 aufgehoben.

Die Léschung der Marke 396 45 641 wird aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke 920 039 angeordnet.

Griunde

Gegen die in den Farben blau und schwarz erfolgte Eintragung der Wort-

Bildmarke

cavalino®

fur ,Bekleidungsstiicke (Berufsbekleidung)” ist Widerspruch eingelegt aus der

prioritatsalteren Wortmarke
cavallo

eingetragen unter der Nr. 920 039 fur ,Hemden, Hosen, modische Accessoires,

namlich Girtel und Krawatten®“.



Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
zwei Beschlussen vom 1. Februar 2000 und 20. Februar 2002, von denen einer im
Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurickgewiesen. Trotz Wa-
renidentitat halte die jungere Marke den erforderlichen Abstand zur Wider-
spruchsmarke noch ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken schon
durch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke; dartber hinaus er-
gaben sich insbesondere in Schreibweise mit Kleinbuchstaben ausreichende
Unterschiede, weil am Wortende der Widerspruchsmarke Buchstaben mit Ober-
langen Uberwogen, wahrend in der jungeren Marke Oberlangen nur in der
Wortmitte auftraten. Auch in klanglicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken
deutlich verschieden, weil sie infolge unterschiedlicher Silbenzahl, Vokalfolge und
Sprech- und Betonungsrhythmus™ ein abweichendes Gesamtklangbild hatten.
Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus; denn selbst wenn die
jungere Marke im Sinne von ,Pferdchen® verstanden wuirde, bestehe ein
begrifflicher Unterschied zu der im Sinne von ,Pferd” verstandenen alteren Marke;
dartiber hinaus handele es sich bei beiden Markenworten um italienische Begriffe,
welche weiten Teilen der deutschen Verkehrskreise nicht ohne weiteres bekannt
seien. Auch die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens bestehe nicht,
da das Wort ,cavallino“ dem deutschen Verkehr so fremd sei, dass ihm der
Gedanke, die angegriffene Marke sei die Verkleinerungsform der alteren Marke
und beide Zeichen gehotrten daher zum selben Unternehmen, eher fern liege;
auch eine Zeichenserie der Widersprechenden, an welche der Verkehr gewdhnt

sei, liege nicht vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlisse und die Ldoschung der
angegriffenen Marke beantragt. lhrer Auffassung nach besteht angesichts der
Warenidentitat die Gefahr von Verwechslungen beider Zeichen. In klanglicher
Hinsicht seien sie in den ersten beiden Silben ,caval® identisch; durch die

zusatzlichen Buchtstaben ,in“ in der jungeren Marke ergédben sich zwar

Unterschiede, die das allgemeine Publikum, an welche sich die Waren richteten,



aber kaum wahrnehme, weil sich die Ubereinstimmungen an den jeweiligen
starker beachteten Wortanfangen befanden. Auch schriftbildlich sei eine
Verwechslungsgefahr gegeben, weil die grafische Ausgestaltung des Buchstabens

.“ Kkeine erhebliche Bedeutung habe und wegen des Punktes (ber dem
Buchstaben ,i* selbst bei Kleinschreibweise, auf die ohnehin nicht allein abgestellt
werden durfe, unterschiedliche Oberlangen nicht vorlagen. Schlie3lich liege auch
eine begriffliche Ahnlichkeit vor. Denn einem nicht unerheblichen Teil der
angesprochenen Verkehrskreise sei die jeweilige Bedeutung beider Markenworte
bekannt, zumal das Wort ,cavallo" auf dem Gebiet des Pferdesports vielfaltig
verwendet werde; dass die Endung ,-ino* im lItalienischen die Verkleinerungsform
sei, sei dem Verkehr im Hinblick auf ahnliche Wortpaare wie ,piccolo/piccolino®
und ,bello/bellino” ebenfalls gelaufig, wobei das fehlende zweite ,|* in der jungeren
Marke angesichts der rudimentdren Kenntnisse der italienischen Sprache nicht
auffalle. Zumindest liege aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, weil die
jungere Marke als verkleinernde Abwandlung der Widerspruchsmarke erkannt
werde, welche sich etwa fir kleinere GroRen oder Kinderbekleidung auf dem hier

malf3geblichen Warensektor auch anbiete.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geaul3ert..

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die Gefahr von
Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. 8842 Abs2 Nr.1, 9 Abs.1 Nr.

MarkenG im Ergebnis nicht verneint werden kann.

Unter Berlcksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und
Markenahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints),



wobei ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen groReren Grad der
Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), halt die jungere Marke den
erforderlichen Abstand zur alteren Marke nicht mehr ein. Denn angesichts der
Identitdit der von beiden Marken erfal3ten Waren sowie der normalen
Kennzeichnungskraft der &lteren Marke ist der Ahnlichkeitsgrad der Marken so

grof3, um Verwechslungen zu vermeiden.

Die Marken weisen neben dem gemeinsamen Wortanfang ,caval® auch in den
weiteren Buchstaben beachtliche Ubereinstimmungen im Schriftbild auf, weil der
Buchstabe ,i* samt Punkt in der angegriffenen Marke ,cavalino” fast die gleiche
Lange und Form aufweist wie das zweite ,|* der Widerspruchsmarke ,cavallo®. Da
auch der Endbuchstabe ,0* der beiden Worter identisch ist, beschrankt sich der
Unterschied im wesentlichen auf das zusatzliche ,n“ in ,cavalino®. Diese
Abweichung verandert den optischen Gesamteindruck der Marken aber nicht
ausreichend deutlich, um den angesprochenen breiten Abnehmerkreisen eine
sichere Unterscheidung zu erméglichen. Dabei muss berlcksichtigt werden, dass
sie den einander gegenuberstehenden Zeichen regelmafig nicht gleichzeitig
begegnen, sondern beim Zeichenvergleich auf ihr undeutliches Erinnerungsbild
angewiesen sind, das sie von den Marken im Gedé&chtnis behalten haben, wobei
erfahrungsgemass die Ubereinstimmenden Merkmale starker ins Gewicht fallen
als die Abweichungen (vgl EuUGH GRUR Int. 1999, 734, 736, Rdn. 26 — Lloyd;
BGH GRUR 1999, 578, 569 — Cefallone; Mitt. 2003, 561, 562 — Kelly). Hinzu
kommt, dass Wortanfange vom Verkehr meist starker beachtet werden als die
nachfolgenden Wortteile (stRspr., vgl BGH 19975, 370, 371 — Protesan; 1993, 118
— Corvaton/Corvasal; 2002, 1067, 1070 — DKV/OKV; aaO, S. 563 — Kelly).

Unter diesen Umstanden kann nicht angenommen werden, dass der Verkehr in
der lage ist, die Marken in ihrem schriftbildlichen Eindruck auseinander zu halten,

zumal auch die verstarkte Hervorhebung des ,i“ in der angegriffenen Marke keine



aus dem Rahmen fallende ungewo6hnliche Gestaltung darstellt, die sich dem
Gedachtnis des Verkehrs als Unterscheidungsmerkmal sicher einpragen konnte.
Wie die Widersprechende zutreffend geltend macht, wird der Gefahr, dass die
Marken aus der Erinnerung heraus irrtimlich verwechselt werden, auch noch
dadurch Vorschub geleistet, dass es sich bei ,cavallo® um ein italienisches Wort
handelt, das stark an das bekannte deutsche Wort ,Kavallerie* anklingt und damit
begriffiche Vorstellungen hervorruft, die ganz unwillkirlich auch bei der Wahr-
nehmung der angegriffene Marke aufgrund ihres Worteils ,Caval“ aufkommen

kdnnen.

Da somit im Ergebnis die Gefahr von Verwechslungen beider Marken nicht ver-
neint werden kann, war auf die Beschwerde der Widersprechenden unter Auf-
hebung der Beschlisse der Markenstelle die Loschung der angegriffenen Marke

anzuordnen.

Grunde fur eine Kostenauferlegung nach 8 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen

nicht.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz
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