BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 46/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 11 652

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die
Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz
am 21. Oktober 2003

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 24. Juni 1999 veroffentlichte Eintragung
der Wortbildmarke

SARAS
ACCESSOIRES

far "Strumpfwaren fir Damen und Herren, Tucher, Schals, Feder- und Pelzbesatz
(Boas), Ansteckblumen, Modeschmuck, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Girtel,
Taschen" Widerspruch eingelegt

1. aus ihrer am 3. Januar 2001 ua fur "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Leder und Lederimitationen sowie Ware daraus; Bekleidungsstucke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen" eingetragenen prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke 112 755

ZARA



sowie

2. aus ihrer am 16. Mai 1995 registrierten IR-Marke 638 323

ZARA

die in Deutschland Schutz geniel3t fur "Classel8 : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matieres non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie”.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 26. November 2002 auf den Widerspruch aus der Gemeinschafts-
marke die Loschung der angegriffenen Marke insgesamt und auf den im Gbrigen
zuruckgewiesenen Widerspruch aus der IR-Marke teilweise fur die Waren "Hand-
schuhe, Giirtel, Taschen" angeordnet. Zur Begrindung ist ausgefuhrt: Soweit die
Markeninhaber am 17. Dezember 1999 gegenuber beiden Widerspruchsmarken
Nichtbenutzungseinrede erhoben hatten, sei diese mangels Ablaufs der Benut-
zungsschonfrist der beiden alteren Marken unzuldssig. Da die Nichtbenutzungs-
einrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der IR-Marke 638 323 am
16. Mai 2000 auch nicht nochmals ausdricklich erhoben worden sei, seien der Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr alle geschiitzten Waren zugrundezulegen. Zwi-
schen der jungeren Marke und der Gemeinschaftsmarke 112 755 bestehe Ver-
wechslungsgefahr, da die jeweils beanspruchten Waren teilweise hochgradig, teil-
weise mittelgradig &hnlich seien, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zumindest durchschnittlich sei und die beiden Marken jedenfalls klanglich ahnlich
seien. Die jungere Marke werde allein mit den Wortelementen benannt, wobei der
Bestandteil "Accessoires” vom Verkehr lediglich als beschreibende Sachangabe
verstanden werde, so dass allein dem Bestandteil "SARAS" innerhalb der ange-
griffenen Marke eine kollisionsbegriindende Bedeutung zukomme. Da die An-
fangskonsonanten "S" bzw "Z" von zumindest beachtlichen Teilen des Verkehrs

identisch ausgesprochen wirden und dem zusatzlichen Konsonanten "S" des



Wortbestandteils "SARAS" der angegriffenen Marke keine mafigebliche Bedeu-
tung zukomme, da er regelmaRig nur als Hinweis auf die Genitivform des Be-
griffs "SARA" verstanden werde, sei die Gefahr von Verwechslungen gegeben.
Gleiches gelte auch fur den Widerspruch aus der IR-Marke 638 323, wobei eine
rechtserhebliche Warenahnlichkeit aber nur fir einen Teil der von der angegriffe-

nen Marke beanspruchten Waren bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber, mit der
sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstreben. Sie machen gel-
tend, die Markenstelle habe verkannt, dass der angegriffenen Marke eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft zukomme, da es sich bei ihr um einen Phantasiebegriff
handele. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke begriinde
einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken. Dieser werde durch
die Kombination der Begriffe "SARAS" und "ACCESSOIRES" noch verstarkt, da
letzterer den ersteren weiter individualisiere; hierdurch widmeten die Verbraucher
dem Bestandteil "SARAS" erhthte Aufmerksamkeit. Beide Marken seien auch
klanglich in erheblichem Mal3e verschieden. Die Auffassung der Markenstelle, der
zusatzliche Konsonant "S" in "SARAS" deute nur auf den Genitiv hin, sei absurd,
da den Verbrauchern nicht einmal bekannt sei, was ein Genitiv sei und ein solcher

Gedanke allenfalls bei Namen aufkommen kdnne.

Die Widersprechende ist dem entgegengetreten. Der Hinweis auf eine angeblich
gesteigerte Kennzeichnungskraft der jingeren Marke gehe schon deshalb fehl,
weil im Widerspruchsverfahren nur die Kennzeichnungskraft der alteren Marke,
nicht aber der angegriffenen Marke zu prifen sei. Eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft komme allerdings den Widerspruchsmarken zu, da mit den unter ihnen
vertriebenen Waren im Inland in den Jahren 2001 und 2002 Umsatze in ... -

hohe erzielt worden seien. Den aus diesem Grund erhdhten Anforderungen an
den Markenabstand werde die angegriffene Marke, wie die Markenstelle zutref-
fend ausgefihrt habe, nicht gerecht, denn jedenfalls in klanglicher Hinsicht sei ein

Auseinanderhalten beider Zeichen nicht mdglich.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu
Recht und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat anschliel3t, die L6-
schung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen der Ver-

gleichsmarken im Sinne des 88 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG angeordnet hat.

Soweit die Markeninhaber ihre Beschwerde erneut auf eine (angeblich) gesteiger-
te Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke stitzen, fuhrt dies zu keiner an-
deren Beurteilung. Denn neben der Frage der Ahnlichkeit der Waren sowie der
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen hangt die Frage der Verwechs-
lungsgefahr allein von der Kennzeichnungskraft der alteren Marke ab (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wahrend
die hier aufgeworfene Frage einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der jinge-
ren Marke nach allgemeiner Meinung keine Rolle spielt (vgl Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, 2. Aufl, 8 14 Rn 327 und 385; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9
Rn 335).

Es kann auch dahinstehen, inwieweit - wofiur allerdings nach dem gegebenen
Sach- und Streitstand vieles spricht - die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marken durch die von der Widersprechenden behaupteten und von der Markenin-
haberin nicht bestrittenen groBen Umséatze gesteigert ist, da die jungere Marke
schon bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-
ken den erforderlichen Abstand zu ihnen jedenfalls in dem von der Markenstelle

zuerkannten Umfang nicht einhalt.

Wie bereits die Markenstelle ausgefuhrt hat, sind die Waren der angegriffenen
Marke von den Waren der Widerspruchsmarken tberwiegend identisch umfasst.
Das qilt - entgegen der Ansicht der Markenstelle - auch fur die "Taschen" der an-
gegriffenen Marke, die unter den Oberbegriff "Waren aus Leder" fallen, flr den

beide Widerspruchsmarken geschitzt sind. Was die Waren "Feder- und Pelzbe-



satz (Boas), Ansteckblumen" betrifft, liegen diese als modische Accessoires zwei-
fellos im Ahnlichkeitsbereich der "Bekleidungsstiicke" der Widerspruchsmarke
GM 112 755, wobei jedenfalls hinsichtlich der Feder- und Pelzbesatze nicht nur
ein mittlerer Ahnlichkeitsgrad anzunehmen ist, wie von der Markenstelle angenom-
men, sondern von einer engen Nahe auszugehen ist, denn Feder- und Pelzbesat-
ze werden in Bekleidungsgeschéften und Boutiquen als modisches Zubehor zu
Méanteln, aber auch abendlicher Bekleidung angeboten, begegnen sich im Ge-
schaftsverkehr also unmittelbar nebeneinander und zwar gerade im Designerbe-

reich haufig unter demselben Label.

Unter Bericksichtigung der erheblich verwechslungsférdernden teilweisen Identi-
tat oder jedenfalls engen Nahe der Waren teilt der Senat die Ansicht der Marken-
stelle, dass der Abstand der Marken zumindest in klanglicher Hinsicht nicht aus-
reicht, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschlie3en. Wie auch die Marken-
inhaber nicht verkennen, pragt sich der Verkehr die angegriffene Marke in erster
Linie an dem Bestandteil "SARAS" ein, weil dieser den eigentlich individualisieren-
den Bestandteil bildet, wahrend es sich bei dem zur Bezeichnung modischen Zu-
behdrs allgemein bekannten Begriff "Accessoires” um eine gattungsmaliige Be-
schreibung der Waren handelt. Nicht gefolgt werden kann dagegen ihrer Ansicht,
dem Verbraucher falle gerade wegen der genaueren Betrachtung des Wortes "SA-
RAS" dessen besondere Eigentimlichkeit auf, die in den beiden Eckbuchsta-
ben "S" bestehe und dazu fiihre, dass dieses Wort sowohl "vorwarts" als auch
"rickwarts" gleich gelesen werden kénne. Da es sich bei "Sarah” bzw "Sara" um
einen bekannten Vornamen handelt, der laut DUDEN, Das grof3e Vornamen-Lexi-
kon, 1998, in neuerer Zeit sogar zu den beliebtesten Namen gehort, fasst der Ver-
kehr den Bestandteil "SARAS" der angegriffenen Marke in der Regel nicht als
Phantasiebezeichnung auf und stellt erst recht keine weitgehenden sprachlichen
Betrachtungen Uber die spiegelbildliche Lesbarkeit dieses Wortes an, sondern
sieht darin in der Regel die - ohne Apostroph geschriebene - Genitivform des Vor-
namens "SARA". Dieses Verstandnis liegt deshalb ohne weiteres nahe, weil gera-

de Bekleidung und modische Zubehdrartikel sehr h&ufig mit weiblichen (und



mannlichen) Vornamen gekennzeichnet sind und zwar haufig auch in Genitivform
mit weiteren beschreibenden Zusatzen wie Fashion, Shop, Boutique oder mit der
Angabe einer speziellen Art von Bekleidung (Hosen, Hute, Wasche). Bei der
mindlichen Wiedergabe solcher Kennzeichen gibt der Verkehr die glatt beschrei-
benden Zusétze vielfach nicht wieder, sondern bezeichnet die Waren als "von ...
stammend". Dementsprechend wird der Verkehr auch die jingere Marke im Sinne
von "Accessoires von Sara" auffassen, also davon ausgehen, dass es sich beli
dem mit ihr gekennzeichneten Modezubehor wie Schals, Modeschmuck, Hand-

schuhe ua um Produkte von "SARA" handelt.

Ist somit in beachtlichem Umfang damit zu rechnen, dass die angegriffene Marke
den Widerspruchsmarken "ZARA", die im ubrigen nur eine andere Schreibweise
des Vornamens "Sara" darstellen, im mundlichen Geschaftsverkehr in der Form
"SARA" gegenubersteht, liegt die Gefahr von Verwechslungen auf der Hand. Ab-
gesehen davon kann aber auch dann, wenn die angegriffene Marke von einem
Teil der Verbraucher, die mdglicherweise den Vornamen "Sara" nicht erkennen,
als "SARAS" bezeichnet werden sollte, die Gefahr einer irrtimlichen klanglichen
Gleichstellung mit der alteren Marke "ZARA" nicht ausgeschlossen werden, weil
der zusatzliche Schlusslaut "S" kein so starkes klangliches Gewicht besitzt, dass
er den Wortcharakter von "SARAS" gegenlber "ZARA" wesentlich verandern wir-
de.

Da somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht ver-
neint werden kann, ist die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den die L6-
schung der angegriffenen Marke anordnenden Beschluss der Markenstelle zu-

rickzuweisen.



Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG verwiesen; Grunde, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz

PU
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