BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 322/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 395 04 824

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. April 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst

sowie des Richters Dr. Fuchs-Wissemann und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patentamt ist die Marke
"Deco-Art"
far

"Dusch- und Wannenabtrennungen;

Duschkabinen mit oder ohne Installationen und Armaturen

fur Wasser und Abfluf3;



Trennwande fur Dusch- und Badekabinen;
Badewannen;

Brausewannen (Duschtassen)”

unter der Nummer 395 04 824 in das Register eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritatsalteren Marke 2 063 095

"DECOSTAR",

die Schutz geniel3t fur "Badewannen”.

Mit Beschlul3 vom 18. Juni 1998 hat die Markenstelle fir Klasse 11 den Wider-
spruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mangels Verwechslungs-
gefahr zurickgewiesen. Zur Begrindung wurde ausgefuhrt, trotz einer beachtli-
chen Warennadhe bis Warenidentitat wiesen die sich gegenuberstehenden Kenn-
zeichnungen nur geringe Gemeinsamkeiten auf. Fir eine Verwechslungsgefahr
reiche die Ubereinstimmung in dem jeweiligen Wortanfang "Deco" nicht aus, da es
sich um ein auf dem einschlagigen Warengebiet haufig verwendetes Wortkirzel
fur "Dekoration, Dekor oder dekorativ* handele, welches in einer Vielzahl von
Marken zu finden sei, so dafl} zumindest eine Kennzeichnungsschwache gegeben
sei. Aufgrund dieser Kennzeichnungsschwéache reichten schon geringfligige
Abweichungen in den ubrigen Markenteilen zur Vermeidung der Verwechslungs-
gefahr aus. Demgemalf unterschieden sich die Vergleichsmarken durch die weite-
ren Bestandteile "Art" und "STAR" hinreichend deutlich. Zur Unterscheidbarkeit
trigen im wesentlichen MaRRe auch die Sinngehalte der Begriffe "STAR" (= Stern
bzw allgemeine Qualitatsangabe, hervorragend) und "Art" (= Kunst, Verfahrens-

weise, bestimmte Sorte) bei.



Die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem
Beamten des hoheren Dienstes - durch Beschlu3 vom 13. April 1999 ebenfalls
wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zur Begrindung der
Kennzeichnungsschwache des gemeinsamen Zeichenteils "Deco” wird auf eine
neuere Entscheidung des Bundespatentgerichts (vom  14. Marz 1998
- 32 W (pat) 6/98 - "Decostyle") hingewiesen. Da auch der Zeichenbestandteil
"STAR" als beschreibender Hinweis auf ein Spitzenprodukt kennzeichnungs-
schwach sei (unter Bezugnahme auf einen BeschluR des 29. Senats vom
2. Oktober 1996 - 29 W (pat) 255/94 - "Partystar"), sei der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke insgesamt eher unterdurchschnittlich. Eine gewisse Ver-
brauchtheit des Kirzels "Deco" ergebe sich auch aus der Ubergrof3en Zahl einge-
tragener Marken mit diesem Bestandteil. DemgemalR werde der angesprochene
Verkehr die Ubrigen Zeichenbestandteile starker beachten. Wegen der markant
unterschiedlichen dritten Silbe "Art/STAR", die fur jedermann verstandliche Sinn-
gehalte verkorperten, seien die Vergleichsmarken noch hinreichend deutlich aus-

einanderzuhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem (sinnge-
malden) Antrag,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben und die Marke
395 04 824 zu lI6schen.

Die Widersprechende macht geltend, die beteiligten Verkehrskreise wirden sich
insbesondere bei flichtiger Betrachtungsweise sehr stark an den Wortanfang
"Deco”, der in beiden Markenwdrtern identisch vorkomme, erinnern und sich vor
allem an ihm orientieren. Dartber hinaus sei auch die jeweils dritte Silbe beider
Marken sehr &hnlich. Denn in den gegenuberzustellenden Bestandteilen fanden
sich jeweils die Buchstaben "A", "T" und "R". Lediglich der Buchstabe "S" in der

alteren Marke und eine Umstellung dieser Buchstaben bilde ein geringes Unter-



scheidungskriterium. Die Endung "AR" der alteren Marke "DECOSTAR" klinge am
Ende der letzten Silbe beim Sprechen nach. Auch in der jungeren Marke hétten
die Buchstaben "ar" wie in der alteren ebenfalls eine besondere Bedeutung fur
den Klang. Daruber hinaus sei wegen der hochgradigen Warenahnlichkeit bzw

Warenidentitat ein erheblicher Markenabstand erforderlich.

Die Inhaberin der jingeren Marke hat keinen Antrag gestellt und sich nicht zur

Beschwerdebegrindung geaul3ert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschliel3lich der
Amtsakte der Marke 395 04 824 Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuléassig (8 66 Abs 2 und 5 MarkenG),
in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegriindet, da eine Verwechslungsge-
fahr der Vergleichsmarken im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht gegeben
ist.

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, dal3 zwi-
schen den zu vergleichenden Waren teilweise lIdentitat, zumindest aber eine
erhebliche Nahe besteht, was zu strengen Anforderungen an den Abstand der
Vergleichsmarken fihrt (BGH GRUR 1996, 200 "Innovadiclophlont"”).

Den hiernach erforderlichen Abstand héalt die jungere Marke indes gegentber der
Widerspruchsmarke ein. Die Marken unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit, auf
die es fur die Prifung der Verwechslungsgefahr in erster Linie ankommt (BGH
GRUR 1989, 264 "REYNOLDS R1"; GRUR 1991, 139 "Duft-Flacon"; GRUR 1996,
404 "Blendax Pep"; GRUR 1996, 406 "JUWEL"; GRUR 1996, 198 "Springende



Raubkatze") in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht entgegen der Auffassung
der Widersprechenden deutlich. Hierbei ist der - von der Widersprechenden nicht
in Abrede gestellte - geringe Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bertck-
sichtigen, wovon die Markenstelle zutreffend mit Ricksicht auf den beschreiben-
den Charakter von sowohl "DECQO" als auch "STAR" ausgegangen ist. Demgemalf
konnen auch Gemeinsamkeiten, die die letzten Silben aufweisen, nicht zu einer
Verwechslungsgefahr fuhren. Abgesehen davon, daf3 die hierin enthaltenen
gleichen Buchstaben unterschiedlich angeordnet sind und der zusatzliche Konso-
nant "S" in "STAR" fur ein vollig verschiedenes Gesamtklangbild sorgt, hat die
Markenstelle auch zutreffend darauf hingewiesen, dald der unterschiedliche Sinn-
gehalt fir eine weitere, die Gefahr von Verwechslungen mit Sicherheit ausschlie-
Rende Unterscheidungshilfe sorgt (vgl BGH GRUR 1992, 130 "BALL/Bally").

Eine Verkirzung allein auf dem gemeinsamen Bestandteil "Deco" ist nicht zulas-
sig. Dem einzelnen Bestandteil einer Kombinationsmarke kann fur die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr nur dann mafRgebliche Bedeutung zugebilligt werden,
wenn gerade dieser Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens pragt oder
doch wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR 1996, 199 "Springende Raubkatze";
GRUR 1999, 585 "LORA DI RECOARQ"). Eine isolierte kollisionsbegriindende
Gegenuberstellung ware deshalb nur dann zulassig, wenn das Element "DECO" in
den Vergleichsmarken pragende Bedeutung héatte. Hiervon kann indes mit
Rucksicht auf die - von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellte - Kenn-
zeichnungsschwéche dieses Elements nicht die Rede sein. Dementsprechend ist
auch nicht zu befurchten, daf3 die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden (8 9 Abs 1 Nr 2 le Halbs MarkenG).



Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurlickzuweisen.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden gemaR 8§ 71 Abs 1 MarkenG

bestand nach der Sach- und Rechtslage kein Anlal3.

Forst Klante Dr. Fuchs-Wissemann
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