BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 218/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 23 729

BPatG 152
10.99



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. Februar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Dr. Schermer, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:
Auf die Beschwerde werden die Beschlisse der Markenstelle
fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
7. Dezember 1999 und vom 13. Januar 1998 aufgehoben.
Die eingetragene Marke 395 23 729 ist wegen des Wider-

spruchs aus der Marke 1 115 591 zu l6schen.

Grinde

Die Darstellung

siehe Abb. 1 am Ende

ist als Marke fiur "Bekleidungsstticke", eingetragen.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der Marke 1 115 591 "BiBA", die ua eben-
falls fur "Bekleidungsstiicke ..." Schutz geniel3t.



Die Markenstelle fur Klasse 25 des Patentamts hat den Widerspruch in zwei
Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen feh-
lender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Trotz Warengleichheit und mogli-
cher Bekanntheit der Widerspruchsmarke halte die jingere Marke einen ausrei-
chend groRen Abstand ein. Grundséatzlich sei bei einem Zeichenvergleich auf den
Gesamteindruck der Marken abzustellen, der klar unterschiedlich sei. Aber auch
klangliche Verwechslungen seien nicht zu erwarten. Das jungere Markenwort
"HABIBA" stelle einen hebréaischen Begriff ("Liebling”) dar, der weiten Teilen des
Verkehrs nicht unbekannt sei, zumindest aber als einheitliches Fantasiewort ange-
sehen werde, so dal3 mit einer Verkirzung auf "BIBA" (oder einer Herauslésung
dieser Buchstabenfolge) nicht zu rechnen sei. Auch bei klanglicher Gegenuber-
stellung der Markenworter falle deshalb deren unterschiedliche Silbenzahl und
Vokalfolge hinreichend deutlich ins Gewicht, zumal sich die Abweichungen am
vom Publikum regelmallig besonders beachteten Wortanfang befdnden. Auch
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, an deren Vorliegen strenge Anforderungen
zu stellen seien, liege nicht vor, da sie nicht allein auf eine bloRe Ubereinstimmung
von Zeichenteilen gestitzt werden kénne. Im Ubrigen sei bei der Prifung der Ver-
wechslungsgefahr auf das Leitbild eines umsichtigen und kritischen Verbrauchers
abzustellen, der an das Auftreten vielfaltiger Warenkennzeichnungen gewoéhnt sei
und gelernt habe, auf Unterschiede zu achten, zumal beim Kauf von Textilien.

Gegen den Erinnerungsbeschluf? hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.
Zur Begrundung hat sie zunéchst auf die ihrer Ansicht nach gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke verwiesen, die sich aus intensiver Benut-
zung ergebe, sowie auf die bestehende verwechslungsfordernde Warengleichheit.
Die Anmeldemarke enthalte (als naheliegendes Kennwort) ein fir weite Teile des
Verkehrs reines Fantasiewort, in dem das gegnerische Markenwort vollstandig
enthalten sei. Da das jingere Wort regelmafiig auf der zweiten Silbe betont werde,
sei nach einschlagiger Rechtsprechung eine klangliche Verwechslungsgefahr
nicht auszuschlieRen; auch auf dem Textilsektor dirfe ndmlich nicht ausschlieflich

vom Kauf auf Sicht ausgegangen werden.



Die Markeninhaberin hat sich nicht gedufR3ert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde mufite in der Sache Erfolg haben, da eine noch relevante Ver-
wechslungsgefahr (89 Abs 1 Nr2 MarkenG) zwischen den Vergleichsmarken
nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wenngleich es
sich dabei um einen Grenzfall handelt.

Die Markeninhaberin ist der Behauptung gesteigerter Kennzeichnungskraft der
gegnerischen Marke durch die Widersprechende nicht entgegengetreten. Auch
wenn das diesbezugliche Vorbringen der Widersprechenden letztlich vielleicht
nicht als objektiv ausreichend fur die Feststellung einer erhéhten Kennzeichnungs-
kraft angesehen werden kann (vgl zB Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl § 9
Rdn 139), ist im konkreten Fall doch von einer jedenfalls gut eingefiihrten Marke

auszugehen.

Zwar ist offensichtlich, dafld die Vergleichsmarken in ihrem bildlichen Gesamtein-
druck nicht als @hnlich angesehen werden kénnen; ebenso fehlen hinreichende
Anhaltspunkte flr eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil der Verkehr keine
Veranlassung hat, den Wortteil der Anmeldemarke zu zerlegen, und aul3erdem
auch nichts Uber eine Serie der Widersprechenden bekannt ist, in die das Wort

"HABIBA" — vielleicht — passen konnte.

Jedoch ist eine noch beachtliche Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht
nicht von der Hand zu weisen. Die Widersprechende hat unter Bezugnahme auf
einschlagige Rechtsprechung (vgl Althammer/Strébele aaO, Rdn 92 mwN) zutref-

fend darauf hingewiesen, dal} auch auf dem Modesektor eine mogliche klangliche



Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unbericksichtigt bleiben darf. Es ist,
wie Ublich bei derartigen kombinierten Zeichen, davon auszugehen, dal3 die jin-
gere Marke von ihrem Wortteil gepréagt wird, an dem sich der Verkehr in erster
Linie orientiert und den er zur einfachsten Benennung der Marke benutzt. Das
Wort "HABIBA" (- das fur den allergro3ten Teil des angesprochenen Verkehrs
sicherlich ein Fantasiewort darstellt) wird, dem tblichen Sprachempfinden entspre-
chend, wohl immer auf der zweiten Silbe betont. Damit riickt es aber klanglich
sehr in die Nahe des Widerspruchszeichens, da seine erste Silbe mit dem unauf-
falligen Konsonanten "h" (und dem auch nicht durch eine "Nebenbetonung" her-
vorgehobenen "a") bei der Aussprache akustisch so untergehen kann, dal3 sie
einem Beteiligten oft gar nicht mehr bewul3t wird und er eben glaubt, "BIBA"
gehort zu haben. Dies entspricht auch der hier einschlagigen, von der Widerspre-
chenden angefuhrten Rechtsprechung, die —wenn auch manchmal mit unter-
schiedlicher Begrindung — Wortpaare wie "Sana/Schosana" (BGH GRUR 1993,
972), "INTECTA/tecta", "ADESSO/ESSO" und "Movitana/Vitana" (alle BPatG, ver-
offentlicht bei PAVIS Proma) jeweils flir verwechselbar gehalten hat. Auch im vor-
liegenden Fall ist es nach Auffassung des Senats nicht auszuschliel3en, dal3 es zu
solchen klanglichen Verwechslungen kommt, die angesichts der doch nicht so sel-
tenen Gesprache in (kleineren) Verkaufsstétten, angesichts madglicher telefoni-
scher Nachfragen, aber auch angesichts von Gesprachen der Kunden untereinan-

der nicht mehr als zahlenmafig unbeachtlich eingestuft werden kdénnen.

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war deshalb dem Widerspruch
stattzugeben.



Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 MarkenG verwiesen.

Dr. Schermer Friehe-Wich Albert
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