BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 208/00 Verkindet am
31. Juli 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 397 41 616

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 31. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, des Richters Sekretaruk und der Richterin am Amtsgericht
Dr. Hock

beschlossen:

1. Aufdie Beschwerde wird der Beschlul? des Deutschen Patent-
und Markenamts - Markenstelle fir Klasse 18- vom
19. Juli 2000 abgeandert.

2. Die Loschung der Marke 397 41 616 wird
a) wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke
131 730 angeordnet fur

"Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungs-
stucke unter anderem T-Shirts, Sweat-Shirts, Bo-
xer-Shorts, auch Krawatten, Fliegen, Hals- und
Schaltticher, insbesondere auch Regenbekleidung;

Schuhwaren, Kopfbedeckungen”



b) wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 43 852
angeordnet far

"Regenschirme, Sonnenschirme und Spazier-

stocke".

3. Die Entscheidung uber die Widerspriche aus den Marken
1 189 428 und 2 100 492 bleibt dahingestellit.

Grinde

In das Markenregister ist am 13. Januar 1998 fir die Waren und Dienstleistungen

"Waren aus Leder und Lederimitationen, namlich Taschen und
Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlis-
seltaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-
schirme und Spazierstocke; Bekleidungssticke unter anderem
T-Shirts, Sweat-Shirts, Boxer-Shorts, auch Krawatten, Fliegen,
Hals- und Schaltiicher, insbesondere auch Regenbekleidung;
Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dienstleistungen eines Desi-
gners, Grafikers und lllustrators, Vermittlung und Wahrnehmung
von Urheberrechten und anderen gewerblichen Schutzrechten
soweit nicht genehmigungspflichtig nach dem Wahrnehmungsge-

setz"

die Marke 397 41 616

FUNBRELLA



eingetragen worden.

Widerspruch erhoben haben die Inhaberin der rangalteren, am 7. Oktober 1998 fir

die Waren
"Garne und Faden fir textile Zwecke; Webstoffe und Textilwaren,

soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und

Tischdecken; Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-

gen

eingetragenen Gemeinschafts-Marke 131 730

SUNBRELLA

sowie die Inhaberin der seit 16. Dezember 1996 fir die Waren

"Schirme, Zelte"

eingetragenen Marke 396 43 852

JUMBRELLA

Weitere Widerspriche sind aus den Marken 2 100 492

SUNBRELLA



und 1 189 428

SUNBRELLA FIRESIST

eingelegt worden.

Die Markenstelle fur Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
BeschluR vom 19. Juli 2000 eine Verwechslungsgefahr verneint und die Wider-
spruche zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dald die Ver-
gleichsmarken selbst bei Anlegung strengster Mal3stdbe einen hinreichend grof3en
Abstand einhielten. Im Falle der Widerspruchsmarken "SUNBRELLA" und
"JUMBRELLA" seien die Unterschiede der sich gegeniuberstehenden Markenwor-
ter so ausgepragt, dal’3 eine Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen werden
konne. Der Zahnlaut "S" bzw der stimmhafte Gaumenlaut "J" verleihe den &lteren
Marken einen scharfen, zischenden Klangwert, der vom weichen Klangbild der
jungeren Kennzeichnung abweiche, wobei zu beriicksichtigen sei, dal’ die Abwei-
chungen jeweils am Wortanfang klanglich besonders pragnant hervortraten. Die
Widerspruchsmarke "SUNBRELLA" und die angegriffene Marke wiesen darUber
hinaus im Hinblick auf die englischen Begriffe "Sun” und "Fun" griffige Sinnan-
klange auf. Erst recht werde der Abstand hinsichtlich der Widerspruchsmarke
"SUNBRELLA FIRESIST" eingehalten. Der Gesamteindruck der alteren Marke
werde nicht von dem Teil "SUNBRELLA" so stark gepragt, dal3 der weitere Be-

standteil verdréngt wirde.

Die Widersprechenden haben Beschwerde eingelegt. Die Widersprechende 1 hat
ausgefuhrt, dall "SUNBRELLA" und "FUNBRELLA" sowohl klanglich als auch
schriftbildlich hochgradig verwechselbar seien. Es handele sich sowohl bei
"SUNBRELLA" als auch bei "FUNBRELLA" um sprachregelwidrig gebildete

Phantasiemarken, die vom Verkehr in ihrer Gesamtheit aufgenommen wiurden.



Das in den Marken angelegte Wortspiel "FUN" und "SUN" in Verbindung mit dem
jeweils um die Anfangsbuchstaben "um" verkurzten englischen Wort "umbrella”
erschlie3e sich dem deutschen Durchschnittsverbraucher nicht ohne weiteres.

Die Widersprechende 1 beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses vom 19. Juli 2000 die marken-
rechtliche Ubereinstimmung der (vorlaufig) eingetragenen Marke
Nr 397 41616 "FUNBRELLA" mit den Widerspruchsmarken
"SUNBRELLA FIRESIST/SUNBRELLA" Nrn 1 189 428, 2 100 492
und der EU-Reg. 131 730 hinsichtlich der Waren "Regenschirme,
Sonnenschirme, Bekleidungsstiicke unter anderem T-Shirts,
Sweat-Shirts, Boxer-Shorts, auch Krawatten, Fliegen, Hals- und
Schaltticher, insbesondere auch Regenbekleidung, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen" festzustellen und die Léschung der angegriffe-

nen Marke fur die vorgenannten Waren anzuordnen.

Die Widersprechende 2 tragt vor, dal3 die Widerspruchsmarke "JUMBRELLA" kei-
nen griffigen Sinnanklang aufweise. Die sich gegeniuberstehenden Marken seien
in Silbenzahl und Vokalfolge identisch. Sie unterschieden sich lediglich im Konso-
nantenbestand ihrer jeweiligen Anfangssilbe, so dall eine Verwechslungs-

gefahr zu befirchten sei.

Die Widersprechende 2 beantragt,
den angefochtenen Beschlu3 aufzuheben und die angegriffene
Marke hinsichtlich der Waren "Regenschirme, Sonnenschirme,

Spazierstocke" zu l6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Pa-

tent- und Markenamt ausgefuhrt, dald insbesondere klanglich zwischen den sich



gegenuberstehenden Marken erhebliche Unterschiede bestiinden. Im Verfahren

vor dem Bundespatentgericht hat sie sich nicht geduf3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerden der aus der Marke 131 730 (Gemeinschaftsmarke) Widerspre-
chenden und der aus der Marke 396 43 852 Widersprechenden sind begriindet.
Zwischen den sich jeweils gegenluberstehenden Marken besteht Verwechslungs-
gefahr iSv 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dal3 insoweit im beantragten Umfang die
Léschung der juingeren Marke anzuordnen war (88 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 1
MarkenG). Infolgedessen war eine Entscheidung Uber die Widerspriche aus den
Marken 1 189 428 und 2 100 492 nicht veranlal3t.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach 8§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von
der Identitat oder Ahnlichkeit der einander gegeniberstehenden Marken einerseits
ab und andererseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken
erfalten Waren, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Verbrauchers auszugehen ist (BGH GRUR 2000,
506, 508 — ATTACHE/TISSERAND). Dariiber hinaus sind alle weiteren Umstande
zu berucksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kdnnen, ins-
besondere die Kennzeichnungskraft der élteren Marke. Die verschiedenen flr die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren stehen in einer
Wechselwirkung, so dal3 zB ein geringerer Grad an Markenahnlichkeit durch eine
hohere Kennzeichnungskraft der alteren Marke bzw durch einen héheren Grad an
Warenéhnlichkeit ausgeglichen werden kann (vgl BGH GRUR 2000, 603, 604
- Ketof/ETOP).

1. Nach diesen Grundsatzen ist bezilglich der Waren "Regenschirme, Sonnen-

schirme, Bekleidungsstiicke ua T-Shirts, Sweat-Shirts, Boxer-Shorts, auch Kra-



watten, Fliegen, Hals- und Schaltiicher, insbesondere auch Regenbekleidung,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eine Verwechslungsgefahr zwischen der ange-
griffenen Marke und der Gemeinschaftsmarke 131 730 zu bejahen.

a) Da Benutzungsfragen nicht einschlagig sind, ist bei der Frage des Warenab-
stands von der Registerlage auszugehen. Hinsichtlich der Bekleidungsstiicke,
Schuhwaren und Kopfbedeckungen besteht Warenidentitdt. Die Regenschirme
und Sonnenschirme der angegriffenen Marke liegen dagegen im mittleren bis
engeren Ahnlichkeitsbereich zu den Webstoffen der Gemeinschaftsmarke. Denn
Regen- und Sonnenschirme werden aus Stoffen hergestellt. Bei Mal3anfertigun-
gen von Sonnenschirmen kdnnen sich die Verbraucher die entsprechenden Stoffe
sogar selbst aussuchen (s. auch BPatG, Beschlul3 v. 6. April 1999,
33 W (pat) 145/98, ferner Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienst-
leistungen, 11. Aufl, S 289).

b) Mangels anderer Anhaltspunke ist von einer normalen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Die einander gegeniberstehenden Marken halten den hinsichtlich der Waren
Regen- und Sonnenschirme einerseits und Webstoffe andererseits erforderlichen
mittleren Abstand und erst Recht den hinsichtlich der Gbrigen im Identitatsbereich
angesiedelten Waren erforderlichen groReren Abstand in klanglicher und schrift-
bildlicher Hinsicht nicht ein. Die beiden Zeichen stimmen bei gleicher Buchstaben-
und Silbenzahl sowie gleicher Vokalfolge in acht von neun Buchstaben uberein.
Die einzige Abweichung besteht in den Anfangskonsonanten "S" und "F" und ist in
Anbetracht der im Ubrigen bestehenden Ubereinstimmungen nicht geeignet, Ver-
wechslungen sicher entgegen zu wirken. Insbesondere der Sprech- und Beto-
nungsrhythmus beider Zeichen ist gleich. Zwischen den Anfangskonsonanten "S"
und "F" besteht Uberdies Klangverwandtschaft (s. auch BPatG Beschlul3 vom
24. Juli 1996, 26 W (pat) 61/95; Salton/Falcon; BPatG BeschluZ vom
14. April 1999 28 W (pat) 72/98; ASS/afs).



Die von der Markeninhaberin angesprochenen Bedeutungsanklange in den sich
gegenubersehenden Marken sind fur die beteiligten Verkehrskreise, hier das all-
gemeine Publikum, nicht ohne weiteres erkennbar. Beide Marken lehnen sich an
den englischen Begriff "umbrella” fur Schirm an und verschmelzen diesen mit den
Begriffen "SUN" und "FUN". Der Begriff "UMBRELLA" wird dabei bezuglich der
Anfangsbuchstaben "UM" verkirzt. Insgesamt handelt es sich um eigenartige Ver-
schmelzungen zu phantasievollen Gesamtbegriffen, die sich einem durchschnitt-
lich aufmerksamen Verbraucher nicht aufdrangen; fraglich ist bereits, ob dieser

erkennt, dal? es sich um englischsprachige Ausdriicke handelt.

2. Eine Verwechslungsgefahr besteht weiterhin hinsichtlich der Waren Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstocke bezlglich der angegriffenen Marke
und der Widerspruchsmarke 396 43 852 "JUMBRELLA".

a) Hinsichtlich der Regenschirme und Sonnenschirme ist von einer Warenidenti-
tat auszugehen, bezlglich der Spazierstocke der angegriffenen Marke besteht
jedenfalls zumindest eine mittlere Warenahnlichkeit zu den Schirmen der
Widerspruchsmarke. Die Griffe und Stocke der Regen- und Sonnenschirme
bestehen teilweise aus denselben Materialien wie Spazierstocke und haben weit-

gehend dieselben Vertriebswege und Verkaufsstatten.

b) Mangels weiterer Anhaltspunkte ist auch insoweit von einer normalen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Der hinsichtlich der "Spazierstocke" erforderliche mittlere Abstand und erst
recht der hinsichtlich der Ubrigen im Identitdtsbereich angesiedelten Waren
erforderliche groRere Markenabstand wird weder in klanglicher noch in schriftbild-
licher Hinsicht eingehalten. Auch insoweit ist von einer gleichen Buchstaben- und
Silbenzahl, gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus sowie gleicher Vokalfolge

auszugehen. Zusatzlich zu den Anfangsbuchstaben unterscheiden sich die gegen-
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Uberstehenden Marken in den dritten Buchstaben "N" bzw "M"; diese sind jedoch
klanglich nahe verwandt. Ein Sinngehalt der Widerspruchsmarke im Hinblick auf
den englischen Begriff "jump"” liegt hier allein deshalb fern, weil das "P" aus dem
Begriff "JUMP" im Gesamtzeichen nicht mehr vorkommt. Auch ein Anklang an
"JUMBO" (fiir "besonders grof3") ist nicht ohne weiteres erkennbar. Insgesamt ist
daher damit zu rechnen, dal3 der durchschnittliche aufmerksame Verbraucher das

Zeichen eher als einen Phantasiebegriff aufnehmen wird.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein AnlaR aus Griinden

der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten Kosten des Beschwerdeverfahrens

gemal § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Sekretaruk Dr. Hock

Cl



