BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 116/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die gemal} 8 6a WZG beschleuniqgt eingetragene
Marke 2 083 670

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Marz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Viereck und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das gemalR WZG 8§ 6a beschleunigt eingetragene Warenzeichen (jetzt: die Marke)
2083670

siehe Abb. 1 am Ende

(farbig; die Buchstaben "A" und "li" in rot, ebenso die mittlere Figur, die anderen

Buchstaben in schwarz)

ist fur folgende Waren bestimmt:

"Damenbekleidung, Schuhe, Hite und Accessoires, namlich

Modeschmuck, Sonnenbrillen, Taschen und Gurtel".



Widerspruch erhoben hat ua die Inhaberin der prioritatsalteren, fur

"Bekleidungsstiicke, einschlie3lich Strumpfwaren”

registrierten deutschen Marke 1 100 935

"Pier Angelini”.

Die Markenstelle fiur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren
erlassen worden ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen.
Nach Ansicht des Erstprifers werden Namensmarken nur in Ausnahmefallen auf
den Nachnamen verkirzt, wobei die Widerspruchsmarke kaum einen Anlaf3 hierfar
biete. Der Vorname "Pier" sei - sofern er Gberhaupt als solcher aufgefaldt werde -
klangvoll und leicht auszusprechen, dabei durchaus ungewdhnlich und
charakteristisch. Gerade im Modebereich sei es ublich, daf’ Hersteller und Handler
sich bemuhten, klangvolle, den Hauch einer gewissen Exklusivitat vermittelnde
(Phantasie-)Worter zur Kennzeichnung ihrer Waren einzusetzen, weil bekannt sei,
dal3 grol3e Teile des Publikums sich hierdurch positiv angesprochen fuhlten. Bei
einer schriftbildlichen Verwendung der Marken bestehe von Haus aus noch

weniger Anlal3 zu einer verkurzten Wiedergabe.

Der Erinnerungsprifer hat erganzend ausgefuhrt, der, allerdings durchaus als
Einheit iISd Frauennamens Angelina aufzufassende, Bestandteil "Ange lina" prage
die jungere Kombinationsmarke nicht allein; die auffallig herausgestellte Frauen-
silhouette trage vielmehr zur Pragung dieses Zeichens gleichgewichtig bei. Auf
dem vorliegenden Warensektor wiurden Marken vom beteiligten Publikum meist
vollstandig (dh als Schriftbilder bzw Kombinationen aus Wort und Bild) erfal3t, da
der Kauf auf Sicht dominiere und der Verkehr sich insbesondere anhand einge-

nahter Etiketten orientiere. Selbst soweit - in beschranktem Mal3e - auf eine pho-



netische Begegnung der Bestandteile "Ange lina" und "Angelini" abgestellt werden
misse, sei eine ausreichende klangliche Unterscheidung durch die kaum
uberhorbaren abweichenden Endbuchstaben dieser Worter gegeben. Aufgrund
dieses Unterschieds drénge sich der Sinngehalt des Wortbestandteils der junge-

ren Marke als bekannter weiblicher Vorname unmittelbar auf.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie bezieht sich auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren, welches sie im
wesentlichen wie folgt ergdnzt: Fir Kombinationsmarken mit Wort- und Bildbe-
standteilen gelte als Grundsatz, dafd der Verkehr sich in erster Linie am Wortbe-
standteil zu orientieren pflege. Ein Ausnahmefall, in welchem der Bildbestandteil
den Gesamteindruck bestimme, liege vorliegend ersichtlich nicht vor. Der die jin-
gere Marke im Gesamteindruck pradgende Bestandteil sei das Wort "Angelina”. Der
zentral angeordneten Darstellung einer Frauenfigur, welche die Oberlange der
Wortsilben kaum Uberrage und nicht sonderlich auffalle, komme in Anbetracht der
beanspruchten Waren eine rein beschreibende Funktion zu. Der Gesichtspunkt
der klanglichen Verwechslungsgefahr sei auf dem vorliegenden Warengebiet
unbeschadet des verbreiteten Kaufs auf Sicht weiterhin von erheblicher
Bedeutung. Die marginale Abweichung in unbetonten Schluf3buchstaben der mit
acht Buchstaben und vier Silben jeweils langeren Kenn- und Merkwoérter reiche
angesichts der Identitat in den klangtragenden sieben Buchstaben "Angelin” in
keiner Weise aus, die Gefahr von Markenverwechslungen bei den beteiligten
Verkehrsteilnehmern mit der gebotenen Eindeutigkeit auszuschlie3en. Die unter-
schiedlichen SchluRlaute verklangen angesichts der sonstigen Ubereinstimmun-
gen relativ rasch. Beide Worter wiesen zudem die gleiche sprachliche Wurzel auf,

so dal3 ein unterschiedlicher Begriffsgehalt nicht zur Unterscheidbarkeit beitrage.

In der mundlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihr Vorbringen vertieft

und eine eidesstattliche Versicherung eines Prokuristen mit Angaben zu den



Umsatzen und den Werbeaufwendungen in den Jahren 1992 bis 1998 vorgelegt.
Sie ist der Auffassung, der Bekanntheitsgrad ihrer Marke sei im Hinblick auf die
nachgewiesene Benutzung und die dabei erzielten Umsatze deutlich erhoht. Sie
hat weiterhin eine Auflistung eingetragener Marken mit dem Bestandteil "Angelin”
vorgelegt und ihr Einverstandnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren

erklart.

Die Markeninhaberin hat keine Stellungnahme zur Sache abgegeben und auch an

der mindlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

Der Senat hat beschlossen, schriftlich, nicht aber vor Ablauf von drei Monaten, zu
entscheiden, um den Beteiligten eine vergleichsweise aul3ergerichtliche Beilegung

des Rechtsstreits zu ermdglichen. Eine solche ist jedoch nicht erzielt worden.

In einem nachgereichten Schriftsatz hat die Widersprechende klargestellt, dal3
sich der Widerspruch nicht (mehr) gegen die Waren "Modeschmuck, Sonnenbril-

len, Taschen" der jingeren Marke richtet.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig (MarkenG § 66), jedoch in der

Sache nicht begrindet.

Nachdem die Widersprechende nunmehr klargestellt hat, da3 sich der Wider-
spruch nicht gegen die Waren "Accessoires, ndmlich Modeschmuck, Sonnenbril-

len, Taschen" richtet, steht die jingere Marke in Ansehung dieser Erzeugnisse



aul3er Streit. Soweit der Widerspruch gegen "Schuhe" gerichtet ist, muf3 er - und
somit auch die Beschwerde - schon deshalb ohne Erfolg bleiben, weil diese mit
"Bekleidungsstiicken”, wie der Bundesgerichtshof in der "JOHN LOBB"-Entschei-
dung (GRUR 1999, 164) dargelegt hat, generell nicht warenahnlich sind.

Aber auch hinsichtlich der Waren des angegriffenen Zeichens, die mit Beklei-
dungsstucken identisch ("Damenbekleidung”) bzw warenahnlich ("Hute und
Accessoires, namlich Gdrtel”) sind, besteht letztlich keine Verwechslungsgefahr
der Vergleichsmarken (MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2). Zwar ist der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke -in ihrer Gesamtheit, nicht aber hinsichtlich des zweiten
Wortes "Angelini" in Alleinstellung - in Anbetracht der in der mundlichen Ver-
handlung belegten umfangreichen Benutzung, die von der Markeninhaberin nicht
in Abrede gestellt worden ist, deutlich erhéht; andererseits sind sich die gegen-
Uberstehenden Marken nicht in einer Verwechslungsgefahr begrindenden Weise
ahnlich.

Ausgangspunkt der Beurteilung der Markenahnlichkeit (und somit der Verwechs-
lungsgefahr) ist stets der Gesamteindruck der jeweiligen Marken, also unter Mit-
beriicksichtigung samtlicher Wort- und Bildbestandteile. Eine zergliedernde
Betrachtungsweise unter Herausgreifen und Gegentberstellen einzelner Wortbe-
standteile ist grundsatzlich ausgeschlossen (Althammer/Strébele, MarkenG,
5. Aufl, 8 9 Rdn 64, 68). In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Ver-
gleichsmarken in unubersehbarer Weise. Die jungere Marke ist durch ihre farbli-
che Gestaltung, dh den Wechsel der Farben rot und schwarz in den - typogra-
phisch besonders gestalteten - Buchstaben, die in Mittelstellung stehende, in roter
Farbe gehaltene Frauensilhouette und die dadurch bedingte Trennung des
Namens "Angelina" in zwei Teile charakterisiert. Die wesentlichen Merkmale die-
ser Gestaltung werden auch in das Erinnerungsbild der Interessenten eingehen.
Demgegeniber besteht die Widerspruchsmarke aus zwei Wortbestandteilen, von

denen der erste im Gegenzeichen keinerlei Entsprechung findet. Dieses in glei-



cher Schriftart und -groRe wiedergegebene Wortelement ist - unabhangig davon,
ob ihm ein Sinngehalt (als Vorname) zugeordnet wird - gerade auch wegen seiner
Stellung am Anfang nicht zu tGibersehen.

Aber auch in klanglicher Beziehung besteht in Anbetracht der unterschiedlichen
Zeichenlange keine Verwechslungsgefahr in einem markenrechtlich noch beacht-
lichem Umfang. Zutreffend ist allerdings die Auffassung der Widersprechenden,
dal3 die phonetische Verwechslungsgefahr auch auf dem Bekleidungssektor - un-
beschadet des verbreiteten Kaufs "auf Sicht" - nicht vernachlassigt werden darf,
vor allem im Hinblick auf mundliche Empfehlungen des Verkaufspersonals oder
auch gezielter Nachfragen von seiten der Kunden. Ob dieser dieselbe Bedeutung
wie der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr zukommt (so moglicherweise BGH
MarkenR 1999, 57 "Lions") oder doch, wegen der grundsatzlich gebotenen
Gewichtung der einzelnen Arten von Markenahnlichkeit je nach Warengebiet
(EuGH MarkenR 1999, 236 "Lloyd/Loint's"), eine etwas geringere, bedarf im vor-
liegenden Fall keiner abschlieBenden Klarung. Jedenfalls besteht kein Anlald fur
die Annahme, der einen Teil der Widerspruchsmarke bildende und an erster Stelle
stehende Bestandteil "Pier" werde bei einer wortlichen Benennung in einem

entscheidungsrelevanten Umstand weggelassen werden.

In Ubereinstimmung mit der im BeschluR? des Erstprifers anklingenden Auffas-
sung ist gar nicht einmal sicher, dal3 "Pier" von samtlichen deutschen Verbrau-
chern als Vorname erkannt wird. Wer hierin einen Phantasiebegriff sieht oder ihm
den, zu den registrierten Erzeugnissen keinen Bezug aufweisenden, Sinngehalt
"Hafendamm, Landungsbricke" entnimmt, hat keinen Grund, diesen Markenbe-
standteil bei der Benennung wegzulassen. Aber auch soweit "Pier" als Vorname
- oder die Kurzform eines solchen - aufgefal3t wird, ist aus den im Erstbeschlul
zutreffend dargelegten Griinden, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen
Bezug genommen wird, nicht mit einer Verkirzung der Marke auf den Nachnamen

"Angelini" zu rechnen. Dieses Ergebnis steht in Ubereinstimmung mit der Recht-



sprechung des Senats (zB BPatGE 35, 48 "ADA GRIMALDI"; 36, 159 "PATRIC
LION") und des Bundesgerichtshofs (GRUR 1991, 475 "Caren Pfleger"; "Lions",
aa0), wonach auf dem Sektor (modischer) Bekleidung nicht regelmafiig, sondern
nur in Ausnahmeféllen eine Verkirzung von Namensmarken auf den Familienna-
men stattfindet. Vor allem wenn - wie im vorliegenden Fall - der Markenname
seine Einpragsamkeit und Individualisierungsfunktion gerade wesentlich auch dem
Vornamen verdankt - "Pier" ist, anders als die fremdsprachigen Mannervornamen
"Pierre" und "Peer", im deutschen Sprachbereich kaum bekannt; fir viele
Verbraucher wird sogar zweifelhaft sein, ob es sich um einen weiblichen oder
mannlichen Vornamen handelt -, ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dafl gerade
dieser markante und charakteristische Bestandteil der Marke weggelassen wurde.
Im Gbrigen verwendet auch die Widersprechende selbst, wie sich aus den im
Beschwerdeverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen eindeutig ergibt, ihre
Marke stets in der Gesamtheit beider Bestandteile; dal’3 es sich bei akustischer
Bewerbung anders verhalten sollte, ist vollig unwahrscheinlich und wird auch nicht

behauptet.

Zwar kann nicht zweifelhaft sein, dafl3 das Klangbild der jingeren Marke vollstan-
dig der des Vornamens "Angelina" entspricht, die Zasur im Schriftbild sich phone-
tisch also nicht auswirkt. Jedoch steht diesem gelaufigen Frauennamen nicht
"Angelini” in Alleinstellung gegentber, so daf3 letztlich dahingestellt bleiben kann,
ob - wie der Erinnerungsprifer angenommen hat - bereits die Abweichung im
Endvokal ("a" zu "i") und/oder der Sinngehalt der angegriffenen Marke (gem BGH
GRUR 1992, 130 "Bally/BALL") ein sicheres Auseinanderhalten gewahrleisten.

Nach allem war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.



Bezuglich der Kosten gilt die Regelung des MarkenG § 71 Abs 1 Satz 2. Danach
tragt jede Beteiligte die ihr entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens

selbst.
Hellebrand Friehe-Wich Viereck

Mr/Fa
Abb. 1

Ange % lina



