BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 399/03 Verkindet am
22. Februar 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 38 071

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 22. Februar 2005 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

am 22. Februar 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke

karocheck

fur die Waren

.Kissenbezlige, Vorhange, textile Rollos, Tagesdecken, Bettwa-
sche, Tischwasche (Tischlaufer, Tischsets, Stoffservietten), Ge-
schirrtiicher, Handtlcher, Druck-Webstoffe, Teppiche, Tapeten,

Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstlcke; textile Stuhlbeziige*

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke
157 172



eingetragen unter anderem fur die Waren der Klassen 8 und 25, dort insbeson-

dere

,Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und
Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Ober- und Unterbe-
kleidungsstucke fur Damen, Herren und Kinder; Schuhwaren
(ausgenommen orthopadische Schuhe); Kopfbedeckungen und
Gartel”.

Die Markenstelle fur Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch und die dagegen eingelegte Erinnerung, jeweils durch Beschluss, zu-
rickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt, eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Marken, die die Loéschung der jingeren Marke rechtfertigen kdnnte,
sei selbst im Bereich der Warenidentitat, namlich Bekleidungssticke* einerseits
und ,,Ober- und Unterbekleidungssticke fur Damen, Herren und Kinder* anderer-
seits, nicht gegeben. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke halte die angegriffene Marke den erforderlichen weiten Abstand ein.
Die beiden Markenwoérter wiesen zwar den gleichen Wortanfang auf, jedoch unter-



schieden sie sich phonetisch untberhoérbar durch die jeweilige Silbenanzahl. Zu-
dem erkenne der Verkehr den englischen Wortbestandteil ,check” als ,Karo* und
den damit verbundenen Sinngehalt im Sachzusammenhang. Bei visueller Wahr-
nehmung unterschieden sich die beiden Marken hinreichend durch die unter-

schiedliche grafische Ausgestaltung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ahnlichkeit bzw. Teilidentitat der bei-
derseitigen Waren erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Die
Marken wirkten klanglich sehr &hnlich, da der Verkehr erfahrungsgemald die ers-
ten Silben, die hier Ubereinstimmten, starker beachte als die nachfolgenden
Wortteile. Beide Markenwoérter wirden jedoch dreisilbig ausgesprochen und sich
nur im Auslaut unterscheiden. Dies genlge jedoch nicht zur Vermeidung einer
Verwechslung. Auch schriftbildlich seien die beiden Marken zu verwechseln, denn
die Anfangsbuchstaben ,C* und ,K*“ waren kaum zu unterscheiden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle aufzuheben und die Loschung
der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs.1 Nr.2

MarkenG zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu loschen, wenn wegen ihrer

Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeit-



rang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschliellich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Fir die Frage der Verletzungsgefahr ist von dem
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen
allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ahnlich-
keit der zu beurteilenden Marken, der Warenndhe und der Kennzeichnungskraft
der alteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR
2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 - DONLINE).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzuse-
hen, insbesondere sind keine starkenden oder schwachenden Umstande ersicht-
lich.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die durch die Vergleichsmarken jeweils
geschutzten Waren der Klassen 18 und 25 teils identisch, teils hochgradig ahnlich
sind, kann auch bei Anlegung strengster MaR3stabe, wie geboten, eine Verwechs-

lungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Be-
deutungs- (Sinn-)gehalt ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden
Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander
gegeniberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 — Bit/Bud;
GRUR 2003, 712, 714 — Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd). Ent-
gegen der Auffassung der Widersprechenden ist eine Verwechslung der Marken
weder unter dem Gesichtspunkt der klanglichen, der visuellen noch der begriffli-

chen Ahnlichkeit der Zeichen zu erwarten.

Eine visuelle Verwechslungsgefahr liegt nicht vor, weil die beiden Marken keinerlei
Ahnlichkeiten miteinander aufweisen. Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke fallt

insbesondere die einpragsame grafische Ausgestaltung durch den Greifvogel, der



in eine ausgeformte Tafel mit der Aufschrift ,Caroche” teils integriert ist und teils
driber hinausragt, ins Auge. Diese Ausgestaltung erschopft sich nicht in geometri-
schen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die
nur als reine Dekoration zusatzlich zum Markenwort anzusehen waren (BGH
GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd) und die der Verkehr deshalb vernachlas-
sigt. Vielmehr hat sie angesichts der realistischen Gestaltung einen unmittelbar
verstandlichen eigenen Aussagegehalt neben dem Markenwort ,Caroche®. Die
angegriffene Marke dagegen gibt allein das Markenwort in einer vom Standard nur
geringfugig abweichenden Schrifttype wieder. Soweit die Widersprechende unter
Vernachlassigung des Bildbestandteils in ihrer Marke allein auf den Wortbestand-
teil ,Caroche” abstellt und diesen dem Markenwort der angegriffenen Marke ge-
genuberstellt, nimmt sie eine unzuldssige zergliedernde Betrachtungsweise vor,

die eine Verwechslungsgefahr im rechtlichen Sinne nicht begrindet.

Eine Verwechslung der Marken nach ihrem Sinngehalt halt die Widersprechende
zutreffend — wenn auch aus anderen Grunden als die Markenstelle - selbst nicht
fur denkbar, denn beide Markenwoérter nach ihrer Auffassung Fantasieworter dar-
stellten, die keinen identischen oder auch nur ahnlichen Sinngehalt aufwiesen.
Dieser Auffassung folgt der Senat im Ergebnis, denn wenn auch das Wort ,caro-
che” tatséchlich der franzésischen Sprache entstammt und ,Prunkkutsche“ be-
deutet (vgl. www.thefreedictionary.com), handelt es sich um ein Wort, das nicht
zum Grundwortschatz der angesprochenen Verkehrskreise — hier der Allgemein-
heit — gehdrt und daher von ihnen ganz uUberwiegend mangels klaren Bedeu-
tungsinhalts als reines Fantasiewort aufgefasst werden wird. Das gilt ohne weite-
res auch fur die angegriffene Marke, denn selbst wenn — wie die Markenstelle fur
die angesprochenen Verkehrskreise angenommen hat — jedenfalls Teile des Ver-
kehrs die Bedeutung des englischen Wortes ,check® i.S. von ,Karo“ (vgl. Pons
Grolwdrterbuch fur Experten und Universitat, Englisch-Deutsch, 2001, S. 123) er-
kennen, ist die Bedeutung ,Karo" in dem Markenwort verdoppelt (,KaroKaro“) und

als fantasievoll anzusehen.



Aber auch eine klangliche Verwechslungsgefahr ist nicht ersichtlich, und zwar
nach keiner der denkbaren Aussprachemoglichkeiten fir die beiden Markenworter.
Der Senat hat keine Zweifel daran, dass der Verkehr in dem Markenwort der jun-
geren Marke die Bestandteile ,Karo* und ,,Check" als solche erkennt und es daher
bei Betonung auf der ersten und dritten Silbe ,KAROTSCHEK" ausspricht. Eine
Ahnlichkeit mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ist unter diesen Um-
standen aber nicht gegeben. Denn letztere mag, wie die Widersprechende aus-
gefuhrt hat, zwar unter Zugrundelegung deutscher Ausspracheregeln mit einem
offenen O (wie bei ,Rochen®) und zudem dreisilbig mit Betonung auf der zweiten
Silbe ,Kar-roch-e“ ausgesprochen werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine
nach deutschen Mafl3stdben ungewohnlich hart und ungefallig klingende Ausspra-
che, zudem mit einem Rachenlaut, die sich von der in einem ganz anderen
Sprech- und Betonungsrythmus wiedergegebenen Lautfolge der jingeren Marke,
die einen Zischlaut zu Beginn der dritten Silbe aufweist, in so auffalliger Weise
unterscheidet, dass eine ernsthafte Gefahr von klanglichen Verwechslungen nicht
angenommen werden kann. Dies gilt erst recht, wenn die Widerspruchsmarke von
Teilen des Verkehrs zutreffend franzésisch mit Betonung auf der zweiten Silbe
(,Karrosch®) ausgesprochen wird, denn dann weist sie nur noch 2 Silben auf und
unterscheidet sich von der jingeren Marke in nicht zu Uberhoérender Form auch

auf diese Art und Weise.

Die Gefahr einer assoziativen Verwechslungsgefahr ist nicht ersichtlich und wird

von der Widersprechenden auch nicht behauptet.



Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 S. 2 Mar-

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. Schermer Schwarz Prietzel-Funk
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