27 W (pat) 89/02 Verkindet am
15. Juli 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 02 086

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schermer, Richter Dr. van Raden und Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur

"Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Waren aus
Leder und Lederimitationen, namlich Taschen und andere nicht an
die aufzunehmenden Gegenstande angepasste Behaltnisse sowie
Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Hand-
koffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spaziersttcke; Giirtel

fur Bekleidungssticke; Kndpfe, Haken und SchlieRen"

eingetragene Wortmarke DE 399 02 086

"DIAVOLEZZA"

ist Widerspruch eingelegt aus der zwischenzeitlich unter der Registernummer
000096271 als Wort-/Bildmarke fur die Waren



“Lederwaren und Waren aus Lederimitationen; Taschen; Heim-
und Haustextilien (soweit in Klasse 24 enthalten), insbesondere
Haushaltswasche, Tisch- und Bettwasche, Tisch- und Bettdecken
und Frottierwaren; Ober- und Unterbekleidungsstlcke fur Damen,
Herren und Kinder, einschlieBlich Strumpfwaren, Trikotagen, Mie-
derwaren, Nachtbekleidungsstiicke, Badebekleidungsstiicke und
Lederbekleidungssticke; Schals und Tucher; Schuhe und Schuh-

waren"

eingetragenen prioritatsélteren Gemeinschaftsmarke

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle hat den Widerspruch wegen deutlicher Unterschiede zwischen
den beiden Marken in Klang, Schriftbild und Begrifflichkeit zuriickgewiesen. Bei
den Waren der Warenklassen 18 und 25 sei zwar von einer ldentitdt auszugehen,
weshalb ein grundsétzlich strenger MaRstab anzulegen sei; doch sei die Ahnlich-
keit der Marken nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu begrtinden.
Die Kennzeichnungskraft der - zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht einge-
tragenen - Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Auf die von der Widerspre-
chenden geltend gemachte starke Verwendung der mit der Widerspruchsmarke
identischen DE-Marke 1 084 265 "DIAVOLO" fur Kinderbekleidung komme es im

vorliegenden Verfahren nicht an, da diese nicht Gegenstand des Verfahrens sei.

Die deutlich unterschiedliche Endung der Marken durch die auffallige und klang-
markante Lautbildung "-ezza" in der jungeren Marke, verbunden mit unterschiedli-
chem Sprechrhythmus, fihre zu einem markant abweichenden Klangeindruck, der
Verwechslungen in relevantem Umfang ausschliel3e. Deutliche Unterschiede be-



stiinden auch im Sinngehalt - "Teufel" einerseits, geographische Bezeichnung an-
dererseits - und in der schriftbildlichen Gestaltung. Fir die Annahme einer mittel-
baren Verwechslungsgefahr seien keine Anhaltspunkte ersichtlich oder vorgetra-

gen.

Die Erinnerungspruferin hat sich dem Erstbeschluss in vollem Umfang ange-

schlossen und die ohne Begrindung eingereichte Erinnerung zuriickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag, un-
ter Aufhebung der Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts dem Wi-
derspruch stattzugeben und die angegriffene Marke zu l6schen.

Die Widersprechende begriindet ihre Beschwerde - wie zuvor im wesentlichen
auch den Widerspruch - damit, dass die Marken bis auf die Endung der jingeren
Marke in Klang, Schriftbild und auch dem einem breiten Publikum bekannten Be-
griffsinhalt "Teufel" identisch seien. Der Begriffsinhalt von "Diavolezza" als geogra-
phischer Bezeichnung sei dagegen dem grof3ten Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise nicht bekannt. Da dem Verkehr Wortanfange und Ubereinstimmungen
eher in Erinnerung blieben als Unterschiede, wirden angesichts der dominieren-
den Gemeinsamkeiten Gleichheiten die Abweichungen am Wortende leicht unbe-
merkt bleiben. Hinzu komme, dass die von ihr seit Jahren umfangreich benutzte
deutsche Marke 1 084 265 "Diavolo" einen hohen Bekanntheitsgrad geniel3e, so
dass dieser Bezeichnung insgesamt eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungs-

kraft zukomme.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist diesem Vorbringen bereits im Wider-
spruchsverfahren entgegen getreten mit dem Hinweis, dass klangliche Verwechs-
lungsgefahr auszuschlie3en sei, weil der Verkehr keinen Anlass habe, Marken-
worter zu verkirzen oder in Bestandteile zu zerlegen; selbst wenn der Verkehr in

der alteren Marke einen begrifflichen Hinweis auf "Teufel" sahe, Uberwbdgen die



Unterschiede zwischen den Marken, so dal3 auch eine mittelbare Verwechslungs-

gefahr auszuschliel3en sei. Sie beantragt, die Beschwerde zurlickzuweisen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet, weil zwischen den Vergleichsmarken
keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr gemaf} 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG be-
steht.

Die von den Marken erfal3ten Waren sind teilweise identisch. Ob und in welchem
Grad eine Ahnlichkeit zwischen den (brigen Waren besteht, kann dahingestellt
bleiben, denn die angegriffene Marke unterscheidet sich selbst bei dem im Bereich
identischer Waren gebotenen strengen Mal3stab an den erforderlichen Abstand
der Marken (vgl EUGH GRUR 1998, 387,389 — Sabel/Puma; GRUR 1998, 922 923
— Canon; GRUR Int 1999, 734, 736 — Lloyd) in jeder Hinsicht deutlich von der Wi-

derspruchsmarke.

Bei dieser Beurteilung ist zu bertcksichtigen, dal3 der Widerspruchsmarke keine
die die Gefahr von Verwechslungen noch weiter erhéhende starke Kennzeich-
nungskraft zugebilligt werden kann. Unzutreffend ist allerdings die insoweit vertre-
tene Ansicht der Markenstelle, die von der Widersprechenden geltend gemachte
umfangreiche Benutzung der deutschen Marke 1 084 265 "Diavolo" flr Bekleidung
misse im vorliegenden Verfahren schon deshalb aul3er Betracht bleiben, weil aus
dieser Marke nicht Widerspruch erhoben worden sei. Dagegen spricht, dal3 der
Bekanntheitsgrad und daraus folgend der Kennzeichnungsgrad, der einer priori-
tatsalteren Widerspruchsmarke in dem fir die Beurteilung maRRgeblichen Zeitpunkt
der Anmeldung der jingeren Marke zukommt, durch die tatséachliche, von der Rol-
lennummer unabh&angige Benutzung des Kennzeichens im Geschéftsverkehr er-

worben wird.



Der Anerkennung einer deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke steht jedoch entgegen, dal3 sie von der Inhaberin der angegriffenen
Marke bestritten worden und damit nicht liquide ist. Die Umséatze von jahrlich zwi-
schen ... und ... Mio DM, die nach der in der mindlichen Verhandlung vorgeleg-
ten eidesstattlichen Versicherung des Geschaftsfihrers der Widersprechenden
zwischen 1996 und 2001 mit Kinderbekleidung der Marke "Diavolo" bei einem
Werbeaufwand von jahrlich ..., bis ..., Mio DM erzielt worden sind, mdgen die
Annahme einer etwas Uber dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft
rechtfertigen, lassen aber ohne Vorlage des Ergebnisses einer Verkehrsbefragung
oder zumindest Angabe der Marktanteile keine abschliel3ende Beurteilung zu, wie
hoch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzustufen ist (vgl auch
BPatG GRUR 1997, 840, 842 — Lindora/Linola). Das gilt um so mehr, als die mit
"Diavolo" gekennzeichnete Kinderbekleidung offensichtlich nur Gber die Sinn Lef-

fers-Filialen vertrieben worden ist.

Unter diesen Umstédnden reichen die von der Markenstelle zutreffend dargelegten
Unterschiede der Marken aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschlie-

Ren.

Die Silbenfolge "-ezza" verandert Klang und Schriftbild der jingeren Marke so er-
heblich, dass der situationsadéaquat durchschnittlich aufmerksame, informierte und
verstandige Verbraucher, auf dessen Verstandnis es bei der Beurteilung stets an-
kommt (EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 — Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 —
ATTACHE/TISSERAND; s.a. BGH GRUR 2002, 715, 716 — Scanner-Werbung)
kaum der Gefahr des Uberhérens oder Ubersehens unterliegen kann. Die Annah-
me der Widersprechenden, auch das Wort "Diavolezza" werde auf dem "a" in der
ersten Silbe betont, so dass die restlichen Wortbestandteile klanglich zurticktraten
bzw Uberhort wirden, ist nicht nachvollziehbar. Selbst der des Italienischen Un-
kundige wird den Hauptakzent bei der jingeren Marke auf "-ézza" legen und nicht
dazu neigen, die auf den Wortanfang "Dia-" folgenden drei markanten Silben zu

"verschlucken”. Auch die grundsatzlich beachtliche Regel, dass der Verkehr Uber-



einstimmungen, zumal wenn sie am Wortanfang liegen, eher in Erinnerung zu be-
halten pflegt als Abweichungen (vgl BGH GRUR 1993, 118, 119 — Corvaton/Cor-
vasal; 1999, 587, 589 — Cefallone), hat ihre Grenzen, namlich dann, wenn die
Ubereinstimmenden Wortanfange bei einer der Vergleichsmarken durch lange, sig-
nifikante Zusatze derart erganzt werden, dass diese Marke - die der Verkehr
grundsétzlich so zur Kenntnis nimmt, wie sie ihm begegnet - ein eigenstandiges,
unterscheidbares Zeichen darstellt. Das aber ist hier uniiberseh- und unuberhor-
bar der Fall.

Auch die Gefahr, dass die Marken unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichenbil-
dung miteinander in Verbindung gebracht werden kdnnten, ist hier nicht ernsthaft
gegeben. Zwar weisen die Vergleichszeichen denselben Wortbestandteil "DIA-
VOL" auf, doch hat auch die Widersprechende selbst nicht behauptet, dass der
Verkehr bereits an mehrere Zeichen mit diesem Wortbestandteil gewohnt sei oder
dass es sich um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder im Ver-
kehr bereits als Herkunftshinweis durchgesetzten oder als Firmenabkirzung ver-
wendeten Bestandteil handle. Auch wenn die deutsche Marke "diavolo” im Beklei-
dungssektor verstéarkt benutzt sein mag, ergibt sich daraus kein Hinweis auf ein

derartiges Serienzeichen.

Es besteht auch nicht die Gefahr einer assoziativen Verwechslung unter dem Ge-
sichtspunkt, daf? "Diavolezza" als Verkleinerungsform oder weibliche Form des
Wortes "Diavolo" verstanden werden kann, die der Kennzeichnung einer fur Kin-
der bzw Damen bestimmten Produktserie dient. Zwar deuten beide Wortbildungen
auf den romanischen, insbesondere italienischen Sprachraum hin, doch werden
die Teile des Verkehrs, die sich hiertiber Gberhaupt Gedanken machen, in der En-
dung "-ezza" keine Verkleinerung, sondern allenfalls eine substantivierte Abstrak-
tion der Eigenschaft des Grundbegriffes sehen, etwa wie in den dem inlandischen
Verkehr weitgehend gelaufigen italienischen Wortern "grandezza™ (Grol3e, Grol3ar-
tigkeit; s. Duden - Deutsches Universalworterbuch 4. Aufl, Mannheim 2001, Stich-
wort Grandezza) oder "bellezza" (Schonheit). Im Hinblick auf die Begriffe "DIAVO-



LO" (Teufel) und "DIAVOLEZZA" (Inbegriff teuflischer Eigenschaften) werden folg-
lich die Teile des Verkehrs, die zwar mdoglicherweise nicht die Bedeutung von
"Diavolezza" als geographischer Bezeichnung fir einen bekannten Berg in der
Schweiz, wohl aber die italienische Wortbildung erkennen, in letzterer nicht eine
Abwandlung der Ursprungsmarke "Diavolo” - etwa im Sinne der verkleinernden
Bezeichnung einer Modemarke fir eine Kinderbekleidungsserie — sehen (vgl dazu
BGH BIPMZ 1972, 318 — Messinetta), sondern eine eigenstandige, unterschiedli-
che Bezeichnung, die nicht auf eine Verbindung zwischen der Inhaberin der Wi-
derspruchsmarke und den mit der jungeren Marke gekennzeichneten Waren hin-

weist.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen. Anlass zu einer Kostenauferlegung
aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) bestand nicht.

Dr. Schermer Friehe-Wich Dr. van Raden

PU

Abb. 1
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