24 W (pat) 139/03 Verkindet am
30. Méarz 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die international registrierte Marke 685 328

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 30. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Strobele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin
Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 26. Februar 1998 in der Gazette OMPI des marques internationales ver-

offentlichte international registrierte Marke 685 328

siehe Abb. 1 am Ende



sucht ua fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 28 und

42 sowie fur die folgenden Waren und Dienstleistungen

“Cl 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrdole (inspection), de secours
(sauvetage) et denseignement; appareils pour [I'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils a prépaiement; caisses
enregistreuses, machines a calculer et équipements pour le traitement de

I'information ; extincteurs.

Cl 41 : Education et divertissement.”

um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Dagegen hat die Inhaberin der am 23. Juli 1993 fiir die Waren

.1rager jeder Art mit Ton- oder/und Bildaufzeichnungen, soweit in Klasse 9

enthalten*

eingetragenen Bildmarke 2 041 034




sowie der mit der vorstehenden Marke identischen Bildmarke 395 14 622, die am
28. Juli 1995 fiur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25,
28, 41 und 42 eingetragen worden ist, Widerspruch erhoben. Der Widerspruch aus
der Marke 2 041 034 ist auf die og Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und
41, der Widerspruch aus der Marke 395 14 622 auf die Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 16, 25, 28, 41 und 42 der angegriffenen IR-Marke beschrankt

worden.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke

die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattli-
che Versicherung der Frau H..., von 1995 bis 1999 Abtei-

lungsleiterin, ab 1999 Geschaftsfihrerin bei der Inhaberin der Widerspruchs-
marke, eingereicht, in der diese - unter Auflistung von jahrlichen Umsatzzahlen
und Beifiigung von kopierten Abbildungen von CDs und CD-Hullen sowie Kopien
von Lieferscheinen - erklart, dal3 die Marke 2 041 034 in den Jahren 1995 bis
1998 fur Musik-CDs, LPs und MCs durch die P... GmbH mit Genehmigung

der Markeninhaberin in Deutschland benutzt worden sei.

Mit Beschlul3 vom 22. Januar 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts die Widerspriiche aus den beiden Marken zurtickgewiesen. In ihrer Be-
grindung hat die Markenstelle die Frage der bestrittenen Benutzung der Wider-
spruchsmarken dahingestellt gelassen und ausgefihrt, daf3, selbst wenn man bei
den Widerspruchsmarken von der Registerlage ausgehe und die danach teilweise
gegebene verwechslungsfordernde Identitat oder Nahe der von den Vergleichs-
marken erfal3ten Waren und Dienstleistungen bericksichtige, mit Verwechslungen
beachtlichen Umfangs nicht zu rechnen sei. Im malf3geblichen Gesamteindruck
wiesen die gegenlberstehenden Marken hinreichende Unterschiede auf. So seien

die jeweiligen Buchstabendarstellungen, die sonstigen graphischen Elemente so-



wie der Aufbau in den Marken ganzlich unterschiedlich. Da die angegriffene Marke
nicht zweifelsfrei als stilisierte Darstellung eines ,u” erkennbar sei, sondern es sich
ebenso um die Buchstaben ,I* und ,i* handeln kdnne, sei auch im Fall der mandli-
chen Benennung der Marken nur nach ihrem Buchstabenbestandteil keine ver-
wechslungsbegriindende Ahnlichkeit festzustellen. Die hiergegen gerichtete Erin-
nerung der Widersprechenden hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einem Be-
amten des hoheren Dienstes, mit Beschlu3 vom 14. Februar 2003 zurlckgewie-
sen. Der Erinnerungsprufer fuhrt aus, dal der Widerspruch aus der Marke
395 14 622 bereits wegen mangelnder Glaubhaftmachung der zulassig bestritte-
nen Benutzung zuriickzuweisen sei. Im tbrigen bestehe - selbst bei unterstellter
teilweiser Warenidentitat - auch keine die Verwechslungsgefahr bedingende Ahn-
lichkeit der zu vergleichenden Marken. Die Widerspruchsmarken assoziierten ein
Atom mit Flugbahnen von Elektronen, was in der angegriffenen Marke keine Ent-
sprechung finde. Eine Verwechslungsgefahr anhand eines Elements in komplexen
Wort-Bildmarken erfordere, dal3 dieses den Gesamteindruck der jeweiligen Mar-
ken prage. Allein aus dem Umstand, dall man in den Vergleichsmarken den
Buchstaben ,u* wiederfinden koénne, sei dies nicht herzuleiten, da Einzelbuchsta-
ben sehr kennzeichnungsschwach seien und die gegeniuberstehenden Marken
keine echten Wort-Bildmarken darstellten. Vielmehr tGberwiege die Graphik in den
Marken, welche weite Kreise der Adressaten in ihrer Gesamtheit aufnehmen und
deshalb die Marken nicht auf einen vermeintlichen Wort- bzw Buchstabenkern re-

duzieren wurden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Im Beschwerde-
verfahren hat sie den Widerspruch aus der Marke 395 14 622 zuriickgenommen.
Erganzend reicht sie zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchs-
marke 2 041 034 eine weitere eidesstattliche Versicherung der Frau H... -

ein, in der diese - unter Angabe von jahrlichen Umsatzzahlen sowie Kopien von
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten CDs und einer CD-Hiille - bestétigt,
daf3 die Marke in den Jahren 2000 bis 2003 in Deutschland durch die U...

GmbH mit Genehmigung der Markeninhaberin benutzt worden sei. Damit sei eine



langjahrige und umfangreiche rechtserhaltende Benutzung der Marke 2 041 034
fur Tontrager verschiedenster Art hinreichend glaubhaft gemacht worden. Dabel
zeigten die beigefugten Fotokopien von Tontragern, dafd die Widerspruchsmarke
einerseits als Zweitmarke zu der Marke ,urban“, andererseits auch in
Alleinstellung auf der Riickseite diverser Tontrager benutzt worden sei. Im Hinblick
darauf, daf3 die Widerspruchsmarke aufgrund der langjahrigen und umfangreichen
Benutzung fur Tontréger in Deutschland gut eingefuhrt sei und die angegriffene
IR-Marke im Bereich der Klasse 9 fur die Waren ,disques acoustiques” Schutz
beanspruche, die mit diesen Waren der Widerspruchsmarke identisch seien, halte
die jungere IR-Marke nicht den erforderlichen gro3en Abstand von der
Widerspruchsmarke ein. Die Marken stimmten fraglos in dem Buchstaben ,u*
Uberein. Auf die 1997 international registrierte Marke fanden die Bestimmungen
des 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes und die hierzu ergangene
Rechtsprechung Anwendung, wonach Einzelbuchstaben per se schutzfahig und
dementsprechend auch kollisionsbegriindend sein konnten. Dies gelte auch fur
den Einzelbuchstaben ,u“, der allenfalls mit zusatzlichen Angaben einen be-
schreibenden Gehalt erhalte. Ausgehend von dem Grundsatz, dal3 der Verkehr
sich bei einer Wort-Bildmarke in der Regel vorrangig an dem Wortbestandteil
orientiere, sei auch bei den hier in Frage stehenden Kombinationsmarken zu er-
warten, daf3 sich der Verkehr an den in beiden Marken eindeutig und ohne weite-
res erkennbaren Einzelbuchen ,u* und nicht an der graphischen Gestaltung orien-
tieren werde, die keinesfalls tiberwiege. Die Ubereinstimmung in dem benennba-
ren Einzelbuchstaben ,u” begriinde daher bereits die Verwechslungsgefahr. Selbst
wenn der Verkehr die graphischen Elemente im Rahmen einer mundlichen Aus-
sage mit einbeziehe, werde er beide Marken mit ,u mit Kreis* bzw ,u mit Kreisen*
wiedergeben, so dald auch insoweit eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Ge-
gebenenfalls sei die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da bisher keine hdchstrich-
terliche Rechtsprechung vorliege, wie der Schutzbereich von Einzelbuchstaben im

Widerspruchsverfahren zu bestimmen sei.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 11 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2002 und vom
14. Februar 2003 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus
der Marke 2 041 034 zurtickgewiesen worden ist, und der interna-
tional registrierten Marke IR 685 328 wegen des genannten Wi-
derspruchs den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland fur die

Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt die Einrede mangelnder Benutzung bezuglich der Widerspruchsmarke
2 041 034 aufrecht. Die Widerspruchsmarke sei durch den Zusatz ,urban® in einer
von der Eintragung abweichenden Form benutzt worden. Im Ubrigen schlief3t sie
sich den Grinden der angefochtenen Beschliisse an, in denen die Markenstelle
zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken verneint habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Bezuglich des Widerspruchs aus der Marke 395 14 622 hat sich das Beschwerde-
verfahren durch die Ricknahme des Widerspruchs erledigt. Zwischen der verblei-
benden Widerspruchsmarke 2 041 034 und der angegriffenen IR-Marke 685 328

besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinn



von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus dieser
Marke daher zu Recht zuriickgewiesen (8 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat beziglich der Widerspruchsmarke
2041 034 am 12. April 1999 zuldssig gemal 8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Ein-
rede mangelnder Benutzung erhoben, da zu diesem Zeitpunkt die funfjahrige Be-
nutzungsschonfrist der am 23. Juli 1993 eingetragenen Widerspruchsmarke nach
der Veroffentlichung der angegriffenen IR-Marke in der Gazette O... des mar-
ques internationales am 26. Februar 1998 abgelaufen war. Der Widersprechenden
oblag es daher, glaubhaft zu machen, dal3 ihre Marke innerhalb der letzten funf
Jahre vor der Entscheidung Gber den Widerspruch gemald 88 43 Abs 1, 26 Mar-
kenG benutzt worden ist. Nach den vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen
Uber die Verwendung der Marke fur Musik-CDs (= Musik Compact Discs), LPs (=
Langspielplatten) und MCs (= Musik Casetten) in den Jahren 2000 bis 2003 in
Deutschland mit jahrlichen Umséatzen in EURO in ...stelliger ...hdhe (in

2000 und 2001) und ...stelliger ...héhe (in 2002 und 2003) durch die von

der Markeninhaberin autorisierte U... GmbH kann nach den

genannten Bestimmungen eine nach Funktion, Form und Umfang rechtserhal-
tende Drittbenutzung der Marke im mafl3geblichen Benutzungszeitraum fir die von
der Eintragung erfal3sten Waren , Trager jeder Art mit Tonaufzeichnungen, soweit in
Klasse 9 enthalten®, anerkannt werden. Diesbeziglich greift auch der Einwand der
Inhaberin der angegriffenen IR-Marke, die Anbringung der Marke auf den Waren
bzw ihrer Verpackung zusammen mit der darunter angeordneten Bezeichnung
Lurban“ stelle keine rechtserhaltende Form der Benutzung (8 26 Abs 3 MarkenG)
dar, nicht durch. Zum einen hat die Widersprechende fiir den jetzt relevanten Be-
nutzungszeitraum auch eine Verwendung der Marke in Alleinstellung auf der
Ruckseite von CDs belegt. Zum anderen ist die Anbringung der widersprechenden
Bildmarke neben dem Wortzeichen ,urban® problemlos als markenmafige Zweit-
kennzeichnung zu beurteilen, nachdem die Bildmarke deutlich von dem Wortzei-
chen abgesetzt ist und auch gréfienmafig nicht hinter diesem zuricktritt, so daf3

sie ohne weiteres als selbstandiger betrieblicher Herkunftshinweis wahrnehmbar



ist (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8§ 26 Rdn 132 bis 137, mNachw
adRspr).

Ausgehend von den mithin gemald 8 43 Abs 1 S 3 MarkenG zu bericksichtigen-
den og Waren ist die Frage der Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Von malf3geblicher Bedeutung sind inso-
weit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der
von den Marken erfal3ten Waren oder Dienstleistungen. Dariber hinaus ist die
Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhangig - der dieser im Ein-
zelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei
impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwi-
schen den genannten Faktoren (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22)
.Sabel/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) ,Marca/Adidas”; GRUR 2000,
506, 508 ,ATTACHE/TISSERAND"; GRUR 2001, 507, 508 ,EVIAN/REVIAN
GRUR 2002, 626, 627 ,IMS").

Zu einem Teil der gezielt mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jingeren
IR-Marke, namlich ,disques acoustiques” (= Schallplatten) sowie ,supports
d’enregistrements magnétiques” (= Magnetaufzeichnungstrager), besteht Identitat
oder eine engere Ahnlichkeit mit den ,Tragern mit Tonaufzeichnungen“ der Wider-
spruchsmarke ein Umstand, der insoweit als kollisionsférdernd zu berticksichtigen
ist. Zu den Ubrigen mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9 und 41 weisen ,Trager mit Tonaufzeichnungen“ jedoch allen-
falls eine durchschnittliche bis entfernte, zum Teil auch gar keine Ahnlichkeit im

markenrechtlichen Sinn mehr auf.

Einen durch Benutzung erworbenen erhdhten Bekanntheitsgrad und einen ent-
sprechend erweiterten Schutzumfang kann die Widerspruchsmarke nicht bean-
spruchen. Eine solche Wertung erfordert nach der Rechtsprechung des Euro-

paischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs eine umfassende Prifung, bei



-10 -

der alle relevanten Faktoren heranzuziehen sind, so neben den Eigenschaften,
welche die Marke von Haus aus besitzt, ua den von der Marke gehaltenen Markt-
anteil, die Intensitat, die geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung der
Marke sowie den Werbeaufwand des Unternehmens fir die Marke (vgl EuGH
MarkenR 1999, 236, 239 (Nr 23, 24) ,Lloyd“; GRUR 2002, 804, 808 (Nr 60-62)
»Philips*; BGH BIPMZ 2002, 421, 422 ,DKV/OKV*).

Von Haus aus besitzt die aus dem Buchstaben ,u* und einem ihn umgebenden
Bildelement bestehende Widerspruchsmarke - ungeachtet der Kennzeichnungs-
kraft des isolierten Einzelbuchstabens ,u” - schon aufgrund des auffalligen, indivi-
duellen und phantasievollen graphischen Bestandteils durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft. Des weiteren lassen die von der Widersprechenden im Rahmen
der Glaubhaftmachung belegten Fakten in bezug auf die Benutzung der Wider-
spruchsmarke zwar den Schluf3 auf eine benutzte und im inlandischen Verkehr
eingefuhrte Marke, nicht jedoch auf eine infolge einer besonders intensiven und
umfangreichen Benutzung Uberdurchschnittlich verkehrsbekannte Marke zu. Im
Hinblick darauf, da es sich bei mit Musik bespielten Tontrdgern um eine im all-
gemeinen in hohen Stuckzahlen verkaufte Massenware handelt, kbnnen etwa die
fur die Jahre 1995 bis 1998 eidesstattlich versicherten jahrlich umgesetzten
Stiickzahlen in jeweils (nur) ...stelliger ...h6he, zumal ohne weitere Anga-

ben Uber den insoweit von der Marke gehaltenen Marktanteil oder hierfur getétigte
Werbeaufwendungen, eine im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen bzw -marken
uber dem Durchschnitt liegende Benutzung der Marke nicht belegen. Davon ist um
so weniger auszugehen, als die Umsatze wahrend der glaubhaft gemachten Be-
nutzungsdauer kontinuierlich zurtickgegangen sind, und in den Jahren 2001 und
2002 nur noch EURO-Werte in ...stelliger ...hdhe erreicht haben, woraus

sich - im Verhaltnis zu den fir die Jahre 1995 bis 1998 angegebenen DM- und
Stlickzahlenumsétzen - abschatzen 1ai3t, daf} die verkauften Stiickzahlen in diesen
beiden Jahren deutlich unter der ...grenze gelegen haben. Im Ergebnis

kann der Beurteilung der Verwechslungsgefahr daher nur eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt werden, die aller-
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dings angesichts der tatsachlich erfolgten ...jahrigen nicht unbetrachtlichen Be-
nutzung - im Vergleich zu einer unbenutzten Marke - eher im mittleren bis oberen
Bereich des Durchschnitts anzusiedeln ist (s dazu auch Strobele/Hacker, aaO, 8 9
Rdn 289 bis 294).

Doch auch wenn man hiervon ausgehend im Bereich der og Waren der angegrif-
fenen Marke, die mit den benutzten Tragern mit Tonaufzeichnungen der Wider-
spruchsmarke identisch oder nah verwandt sein kbnnen, strenge Anforderungen
an den einzuhaltenden Markenabstand stellt, wahrt die angegriffene Marke einen

solchen von der alteren Marke in jeder Hinsicht noch in ausreichendem Mal3e.

Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck
der sich gegenuberstehenden Zeichen abzustellen (vgl ua BGH GRUR 2000, 506,
508 ,ATTACHE/TISSERAND*; GRUR 2002, 167, 169 ,Bit/Bud®). Insoweit ist zu-
nachst die Beurteilung der Markenstelle nicht zu beanstanden, dal3 die zu verglei-
chenden Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet sowohl im Hinblick auf die unter-
schiedliche Ausgestaltung ihrer einzelnen Elemente als auch im Hinblick auf die
Abweichungen in ihrer Gesamtkonzeption keine hinreichende die Verwechslungs-
gefahr begriindende Ahnlichkeit aufweisen. Zwar enthalten beide Marken ein
zentrales Buchstabenelement, das in der Widerspruchsmarke eindeutig als Dar-
stellung eines ,u“ erkennbar ist, und das in der angegriffenen Marke angesichts
der beiden parallelen vertikalen Schenkel und der vom unteren Ende des linken
Schenkels nach rechts zum rechten Schenkel hin auslaufenden Rundung zumin-
dest eine ,u“-ahnliche Gestalt besitzt, das jedoch aufgrund der graphischen Ver-
fremdungen in gleicher Weise anderen Deutungen, so insbesondere einer fixier-
bildartigen Kombination der Buchstaben ,|“ und ,i“, zuganglich ist. Zudem zeigen
sich bereits in der individuellen Ausgestaltung der jeweiligen Buchstabenbestand-
teile auffallende Unterschiede. Das ,u“ in der Widerspruchsmarke, das mit seinen
sehr fetten, relativ kurzen, gleich langen Seitenschenkeln breiter wie hoch ist, ruft
einen gedrungenen, in die Breite gehenden Eindruck hervor. Demgegeniber ist

das Buchstabenelement in der angegriffenen Marke hdher und schlanker und wirkt
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auch sonst mit seinem linken langeren Schenkel, dem parallel dazu, Uber der nach
rechts spitz auslaufenden Rundung mit kleinem Abstand aufgesetzten rechten,
etwas kurzeren Schenkel sowie dem dariber mit einigem Abstand befindlichen,
schrag nach links unten zum linken Schenkel zeigenden pfeilférmiger Strich,
leichter, offener und filigraner als das massive breite ,u“ der Widerspruchsmarke.
Weiterhin zeigen sich signifikante Unterschiede in den zusatzlichen Bildbestand-
teilen und der konkreten Anordnung der Buchstaben- und Bildelemente zueinan-
der. Gemeinsam ist den Marken insofern nur, dal3 zur graphischen Gestaltung der
Buchstaben eine ovale Linienfihrung verwendet wird. Allerdings ist das ,u” in der
Widerspruchsmarke mittig auf einer ausgesparten ovalen Flache angeordnet und
wird von dieser vollstandig umschlossen. Dabei ist die ovale Flache mit dem ,u” im
inneren Bereich von fetten ovalen Bogenelementen umgeben, aus denen seitlich
zwei sich teilweise Uberlappende, ovale bzw elliptische dinne Umlaufbahnen so-
wie nach oben und unten zwei einen Kreis andeutende fette Kreissegmente ange-
ordnet sind. Demgegenuber ist in der angegriffenen Marke das Buchstabenele-
ment mit einer einzigen ovalen Linie verziert, wobei es von dem - zumal auf der
rechten Seite offenen - Oval keineswegs vollstandig umschlossen, sondern nur
etwa in Hohe des unteren Drittels umrahmt oder unterlegt wird und der grol3ere
Teil des Buchstabenelements nach oben aus dem Oval herausragt. Dieser insge-
samt deutlich unterschiedliche optische Eindruck, den die beiden Marken hervor-
rufen, ist auch aus dem oft etwas unsicheren Erinnerungsbild heraus ohne weite-

res auseinanderzuhalten.

Eine Verwechslungsgefahr IaRt sich ferner nicht aus einem isolierten Ahnlichkeits-
vergleich der in den Marken enthaltenen Buchstabenbestandteile herleiten. Zu-
treffend hat der Erinnerungsprufer darauf abgestellt, daR eine Ahnlichkeit allein in
den Buchstabenbestandteilen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur dann
begrinden konnte, wenn diesen eine besondere, den Gesamteindruck der jeweili-
gen Marke pragende Kennzeichnungskraft zukame und die weiteren Bestandteile
dahinter so weit zurlcktraten, dal3 sie vom Verkehr bei der Wahrnehmung der

Marke vernachlassigt werden und demzufolge den Gesamteindruck der Marke
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nicht mehr mitbestimmen wirden (vgl BGH GRUR 2002, 167, 169 ,Bit/Bud*;
GRUR 2002, 542, 543 ,BIG"; GRUR 2003, 1040, 1044 ,Kinder“). Dies trifft fur die
Buchstabenelemente in den Vergleichsmarken nicht zu.

Zwar ist nicht grundsatzlich ausgeschlossen, dass dem Einzelbuchstaben ,u“ in
der Widerspruchsmarke gegeniber der angegriffenen, nach dem Inkrafttreten des
Markengesetzes am 1. Januar 1995 international registrierten Marke ein selbstan-
dig kollisionsbegriindender Schutz nach den Bestimmungen des Markengesetzes
zukommen kann (vgl Strobele/Hacker, aaO, 8 9 Rdn 326). Des weiteren darf ei-
nem einzelnen Buchstaben nach der zu Buchstabenzusammenstellungen ergan-
genen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl BGH BIPMZ 2002, 421, 422
,DKV/OKV*) nicht von Haus aus eine nur verminderte Kennzeichnungskraft bei-
gemessen werden. Allerdings kénnte sich vorliegend in bezug auf die fur die Wi-
derspruchsmarke benutzten Trager mit Tonaufzeichnungen ein konkret beschrei-
bender, die Kennzeichnungskraft schwachender Anklang des Buchstabens ,u“ im
Hinblick auf den allgemein gelaufigen Kurzbegriff ,U-Musik* fur Unterhaltungsmu-
sik (im Gegensatz zu ,E-Musik” flr ernste Musik, vgl Duden, Deutsches Universal
Worterbuch, 3. Aufl, S 1594 u 427) ergeben. Die Frage der Kennzeichnungskraft
des isolierten Buchstabens ,u” in der Widerspruchsmarke braucht jedoch nicht ab-
schlieRend beurteilt zu werden, da der Buchstabe auch bei unterstellter durch-
schnittlicher Kennzeichnungskraft fir den Gesamteindruck der Marke nicht pra-

gend ist.

Zunachst ist eine pragende Bedeutung der Buchstabenbestandteile im schriftbild-
lichen Gesamteindruck der Marken zu verneinen. Denn der Erfahrungssatz, dal3
sich der Verkehr bei kombinierten Wort-Bildzeichen eher an dem - kennzeich-
nungskréftigen - Wort als an dem Bildbestandteil orientiert, weil das Kennwort in
der Regel die einfachste Form ist, um die Ware zu bezeichnen, entfaltet seine
Wirkung im Regelfall lediglich bei der Prifung der klanglichen Verwechslungsge-
fahr, weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle

Wahrnehmung anspricht. Hingegen ist ein Erfahrungssatz nicht ersichtlich, nach
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dem der Verkehr (auch) bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort- / Bild-
marke in erster Linie die Worter, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinne-
rungsbild aufnimmt (vgl BGH GRUR 1999, 733, 735 ,LION DRIVER"; GRUR 2002,
167, 169 ,Bit/Bud”; BIPMZ 2002, 421, 422 ,DKV/OKV*). Nachdem vorliegend die
graphische Gestaltung in beiden Marken ein den Bildeindruck ganz wesentlich
mitbeeinflussendes Element darstellt, ist insoweit eine pragende Bedeutung der
Buchstabenbestandteile im optischen Eindruck auszuschliel3en.

Aber auch im klanglichen Gesamteindruck ist eine Pragung der Marken allein
durch ihre Buchstabenbestandteile unter Vernachlassigung der graphischen Ele-
mente zu verneinen. Dabei ist der oben genannte, von der Widersprechenden he-
rangezogene Erfahrungssatz, wonach bei kombinierten Wort-Bildmarken im
Klangeindruck in der Regel dem Kennwort gegentber einem bildhaften Element
pragende Bedeutung zukommt, nicht ohne weiteres auf Marken anwendbar, die
aus graphisch gestalteten Einzelbuchstaben bestehen. Davon ist jedenfalls dann
nicht auszugehen, wenn sich die Graphik nicht in einer einfachen ornamentalen
Ausschmuickung eines Buchstabens erschopft, sondern stark eigenpréagenden
Charakter besitzt und den optischen Eindruck der Marken mal3geblich mitbe-
stimmt, sei es, wie in der Widerspruchsmarke durch Kombination eines Buchsta-
bens mit einem nach GrofRe und Gestaltung hervorgehobenen, eigentimlichen
und phantasievollen Bildbestandteil, oder, wie in der angegriffenen IR-Marke
durch eine augenféllige graphische Verfremdung des Buchstabens bzw der Buch-
staben selbst. Hierbei ist zunachst grundsatzlich zu bertcksichtigen, dald sich ein
einzelner Buchstabe im Hinblick auf die begrenzte Anzahl der nach dem Alphabet
zur Verfugung stehenden Buchstaben weit weniger zur individualisierenden Mar-
kenbenennung anbietet als ein stets aus mehreren Buchstaben bestehendes,
haufig einen bestimmten Begriffsgehalt aufweisendes Wort. Hinzu kommt, daf3
eine ausschlieBlich mundliche Ubermittlung von graphisch stark ausgestalteten
Buchstaben-Labels, wie den vorliegenden, im Geschaftsverkehr allenfalls eine
untergeordnete Rolle spielt, weil solche Marken als ihrem Wesen nach in erster

Linie optisch wirkende Kennzeichen regelmafiig nur schriftbildlich, beispielsweise
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auf dem Produkt oder der Verpackung, in Prospekten oder Geschéftspapieren,
transferiert werden. Soweit sie gleichwohl vereinzelt mundlich bezeichnet werden
sollten, wird der Verkehr zur Wiedergabe ihres tiber den blo3en Einzelbuchstaben
hinausgehenden, besonderen bildhaften Charakters auch die wesentlich graphi-
schen Elemente mit einbeziehen missen. Mithin ergibt sich fir die beteiligten Ver-
kehrskreise auch bei der miindlichen Benennung der Marken nach ihrem Gesamt-
eindruck keine verwechslungsbegriindende Ahnlichkeit.

Fur andere Arten der Verwechslungsgefahr sind keine Anhaltspunkte ersichtlich,
insbesondere nicht fur die von der Widersprechenden im Verfahren vor der Mar-
kenstelle geltend gemachte Gefahr, dal’ die angegriffene IR-Marke gedanklich mit
der der Widerspruchsmarke als abgewandeltes, modernisiertes Serienzeichen in
Verbindung gebracht werden kénnte. Dem steht die dargelegte unterschiedliche
Ausgestaltung der Vergleichsmarken sowohl hinsichtlich ihrer einzelnen Elemente
als auch ihrer Gesamtkonzeption entgegen.

Es besteht kein Anlal3, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs 1 MarkenG).

Fur die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde
sieht der Senat keine Veranlassung, da weder eine Rechtsfrage von grundsatzli-
cher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Si-
cherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofes erforderlich macht (8 83 Abs 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr im
Rahmen der hochstrichterlichen Rechtsprechung tber die Frage der Verwechs-

lungsgefahr zwischen den Marken aufgrund der tatsachlichen Gegebenheiten des
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vorliegenden Falles. Das gilt auch fur die von der Widersprechenden aufgewor-
fene Frage der Beurteilung des Schutzbereichs von Einzelbuchstaben im Wider-
spruchsverfahren (vgl hierzu BGH BIPMZ 2002, 421 ,DKV/OKV¥).

Strobele Hacker Kirschneck
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Abb. 1
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