BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 108/16 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 10.04.2019

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 027 713

ECLI:DE:BPatG:2019:100419B27Wpat108.16.0



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die
Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner auf
die mundliche Verhandlung vom 13. November 2018

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 5. Mai 2009 angemeldete, am 14. Juli 2009 eingetragene und am
14. August 2009 fur die Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; und

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

veroffentlichte Wort-/Bildmarke 30 2009 027 713 (Farbe: schwarz, blau)

2 Plue Note

hat die Widersprechende und Beschwerdefuhrerin Widerspruch erhoben aus ihrer
am 6. Marz 2009 angemeldeten Wortmarke EM 010 597 251



Blue Note

eingetragen neben den Waren der Klassen 03, 14, 21, 30, 32 und 34 auch fur die

Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-
schirme und Spazierstocke und

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Kunststoffabdeckungen fur
Mobel; Kissen- und Kopfkissenbezlige; Vorhdnge aus textilem
Material, Kunststoff oder Netzgewebe; Polsterstoffe; Wollstoffe;

Federbettdecken; Platzdeckchen,

da zwischen den Marken Verwechslungsgefahr bestehe (89 Abs.1 Nr.2
MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 25, hat den
Widerspruch mit Beschlissen vom 1. August 2014 und 13. Mai 2016, von denen

letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zuriickgewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefiihrt, dass die jungere Marke den bei identischen bzw.
hochgradige ahnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke in der maf3geblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Aus-
schluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen etwas Uber-

durchschnittlichen Abstand in jeder Hinsicht einhalte.

Die Widerspruchsmarke besitze durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit
einen normalen Schutzumfang. Ausreichende Anhaltspunkte fiir eine durch intensi-
ve Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft oder fur eine Kennzeichnungsschwa-

che der Widerspruchsmarke in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren



bestiinden nicht. Fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit sei auf die Registerlage
abzustellen. Danach konnten sich die Vergleichsmarken in Verbindung mit identi-
schen Waren der Klasse 18 begegnen. Die weiter von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren der Klasse 25 seien den von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Waren der Klassen 18 und 24 eher weniger ahnlich. Dies kénne
aber letztlich offen bleiben, da die angegriffene Marke auch den bei Warenidentitat
und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu fordernden deutlichen Abstand zur
Widerspruchsmarke einhalte. Insgesamt unterschieden sich die Vergleichszeichen
aufgrund der auffalligen Grafik und der beiden GroRbuchstaben der angegriffenen
Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich. Es kénne
keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr angenommen werden, da es
sich bei ,Blue Note* nicht um ein gelaufige Wortkombination der englischen Spra-
che handle. Zudem trage die Widersprechende selbst mehrere Bedeutungen der
Wortkombination vor, so dass nicht angenommen werden kénne, dass mal3gebli-
che Teile des angesprochenen Publikums einen und denselben Bedeutungsgehalt
unmittelbar erfassen wirden. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr
kénne auch nicht aus dem Ubereinstimmenden Wortbestandteil ,Blue Note“ herge-
leitet werden. Denn die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke trete
gegeniber den Wortbestandteilen nicht so in den Hintergrund, dass sie kaum oder
nicht mehr beachtet werden wirde. Die angegriffene Marke werde in klanglicher
Hinsicht von ihren Wortbestandsteilen ,BN“ und ,Blue Note“ gepréagt. Angesichts
der grafisch auffalligen und in grofRer Schrift vorangestellten GroRbuchstaben ,BN*
konne nicht angenommen werden, dass diese beiden Buchstaben nicht mit ausge-
sprochen wurden. Der Verbraucher werde die angegriffene Marke vielmehr mit
.Be-En—-Blu-Nout" aussprechen. Klanglich unterschieden sich die Vergleichsmar-
ken daher durch die bei der angegriffenen Marke zusatzlich am Anfang enthalte-
nen zwei Silben ausreichend deutlich. Schliel3lich bestinden auch keine Anhalts-
punkte fir eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wiirden i. S. von 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG oder fUr eine mittelbare Verwechslungsgefahr etwa in der Fallgruppe der

sog. Markenusurpation.



Gegen den ihr im Erinnerungsverfahren am 23. Mai 2016 zugestellten Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle fur Klasse 25, wendet sich
die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 16. Juni 2016.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenuberstehenden Marken Verwechs-
lungsgefahr bestehe — einschliel3lich der Gefahr des gedanklichen Inverbindung-
bringens —i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die von der angegriffenen Marke in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren
seien ahnlich bis identisch zu den von der Widerspruchsmarke in Klassen 18 und
24 beanspruchten Waren. Die sich gegenuberstehenden Zeichen seien schriftbild-
liche, klangliche und begrifflich &hnlich. Die Widerspruchsmarke sei identisch in
der angegriffenen Marke tbernommen. Diese identische Ubernahme der &lteren
Marke in ein jungeres Zeichen in Kombination mit einem weiteren Bestandteil
spreche bereits fiir die Ahnlichkeit der Marken. Diese Sichtweise werde auch
durch die Entscheidungen des Européischen Gerichts bestétigt in den Rechtssa-
chen T-281/07 — BLUE/Ecoblue* (Beschluss vom 12. Dezember 2008, bestatigt
durch EuGH, Rs. C-23/09 P, Urteil vom 22.Januar 2010, und Urteil vom
28. Oktober 2009T-273/08 — First-On-Skin/FIRST).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle unterschieden sich die Vergleichszei-
chen auch nicht durch die angeblich auffallige Grafik und die beiden GroRRbuch-
staben der angegriffenen Marke. Vielmehr wirden die beiden Buchstaben ,BN“ in
der angegriffenen Marke als Abkurzung der weiteren Worter ,Blue Note* erkannt

und verstanden.

Daher seien sich die Vergleichszeichen auch klanglich hochgradig &hnlich, da die
weiteren Buchstaben ,BN* der angegriffenen Marke von den angesprochenen
Kreisen als Abkirzung angesehen und demnach nicht mitgesprochen wirden (so
auch EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und | Marchi Italiani Sri v
EUIPO, bestétigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013, C 381/12 | Marchi Italiani



Sri v EUIPO; BPatG, Beschluss vom 18. Marz 2016, 28 W (pat) 34/13 — Ariston/
SD Aliston; EUIPO, Entscheidung vom 27. Februar 2002 im Widerspruchsverfah-
ren Nr. B 224 495 — C Chinos/Chinos). Selbst wenn die vorangestellten Buchsta-
ben ,BN“ ausgesprochen wiirden, lage immer noch eine hohe klangliche Ahnlich-
keit vor. Es wirden immer noch acht Buchstaben identisch ausgesprochen und
nur zwei Buchstaben, also ein winziger Bruchteil, zusétzlich ausgesprochen. Diese
Ansicht bestatige auch das Europdischen Gericht in einer Entscheidung vom
12. Mai 2016 (EuG, Urteil vom 12. Mai 2016, T 776/14 Red Lemon Inc. v EUIPO

— Tronic/Abtronex).

Die gewahlte Schriftart der angegriffenen Marke sei ein nicht besonders auffalli-
ger, ublicher Mix aus einer Druck- und Schreibschrift. Die Widerspruchsmarke als
schwarz/weil3e Wortmarke sei in jeder anderen tblichen Wiedergabeform und Far-
be geschitzt, dies gelte insbesondere fir Grof3- und Kleinschreibung sowie fur
den Wechsel gebrauchlicher Schrifttypen und kdnne damit in einer der angegriffe-
nen Marke sehr @hnlichen Schreibweise wie auch Farbe wiedergegeben werden.
Darlber hinaus sei die Graphik in der angegriffenen Marke rein dekorativ und
nicht auffallig und bliebe in jedem Fall ohne Einfluss auf die klangliche und begriff-
liche Zeichenahnlichkeit.

Auch konnten die beiden Grof3buchstaben ,BN“ keinen deutlichen Zeichenunter-
schied herbeiflhren. Die beiden Buchstaben ,BN“ stellten lediglich eine Abklirzung
von ,Blue Note” dar. In zwei aktuellen, ahnlich gelagerten Féllen, habe das Euro-
paische Gericht bzw. der Européische Gerichtshof trotz einer besonderen Hervor-
hebung des abkiirzenden Buchstabens eine schriftbildliche Ahnlichkeit bejaht
(EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und | Marchi Italiani Sri v EUIPO,
bestatigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013, C 381/12 | Marchi Italiani Sri v
EUIPO; EuG, Urteil vom 20. Februar 2013, T 631/11 Caventa AG v EUIPO).

Zudem bestehe begriffliche Zeichenidentitat. ,Blue Note* kdnne als ,blaue Notiz*

oder ,blauer Schein“ oder auch als ,Tone, die im besonderen Maf} den Bluescha-



rakter von Melodien pragen*, Ubersetzt werden und die Buchstaben ,BN“ seien nur
als Abkurzung der nachfolgenden Worter zu verstehen. Eine andere Bedeutung
sei den beiden Buchstaben nicht zu entnehmen. Wenn das angesprochene Publi-
kum ,Blue Note" keinen Bedeutungsgehalt zuschreibe, fiihre dies gerade nicht zu
einer Markenunahnlichkeit, sondern lediglich dazu, dass in begrifflicher Hinsicht
weder eine Ahnlichkeit noch eine Uné&hnlichkeit begriindet werden konne. Die
zusatzlichen Buchstaben ,BN* in der angegriffenen Marke konnten hieran nichts
andern. Wirden die Buchstaben ,BN" als Abkirzung von Blue Note" aufgefasst,
so andere sich der Bedeutungsgehalt hierdurch nicht. Sollte das Publikum die
Abkurzung nicht erkennen, so hatten die Buchstaben flr sich genommen jedoch
keinen Sinngehalt, sodass sie nicht zu einer Markenunahnlichkeit fuhren konnten.

Die angegriffene Marke werde zudem nur von den Wértern ,Blue Note“ gepragt.
Ein Akronym verliere seine eigenstandige Bedeutung, sobald es mit der vollstan-
digen Bezeichnung, die es abkirzt, verbunden sei. Daher seien von Haus aus
unterscheidungskraftige Buchstabenfolgen nicht unterscheidungskréftig, wenn sie
mit nicht unterscheidungskraftigen Waortern zu einer Kombinationsmarke verknipft
wuirden, deren Abklrzung sie darstellten (so auch ,Multi Markets Fund MMF*,
EuGH, C-90/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33; ,NAl-Der Natur-Aktien-Index",
EuGH, C-91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33; ,ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spe-
zialist*, BPatG, 27 W (pat) 114/11, GRUR 2012, 637; ,TRM Tenant Relocation
Management” (BPatG, 33 W [pat] 3/05, BeckRS 2007, 11225). Dem Akronym
komme nur eine akzessorische Rolle zu und daher bestimmten die vollstadndigen
Worter die Marke. Dementsprechend werde auch die Marke ,idw-Informations-
dienst Wissenschaft* nicht durch den Bestandteil ,idw" gepragt (BGH, |1 ZB 39/05,
GRUR 2008, 719, Rn. 37).

Insbesondere in der Bekleidungsbranche, die eine der vom vorliegenden Rechts-
streit betroffenen Branchen bilde, sei das Publikum gewohnt, dass dieselbe Marke
je nach Art der mit ihr gekennzeichneten Waren verschiedene Gestaltungen auf-

weise oder dass dasselbe Unternehmen, um seine verschiedenen Produktserien



zu kennzeichnen, Untermarken verwende, die von der Hauptmarke abgeleitet
seien und mit dieser ein gemeinsames dominierendes Merkmal teilten (so auch
EuG, Urteil vom 20. Februar 2013, T 631/11 — Caventa AG / EUIPO, Rn. 63).

Es bestehe demnach Verwechslungsgefahr, insbesondere vor dem Hintergrund
der identischen Bestandteile ,Blue Note“, die den Gesamteindruck der angegriffe-
nen Marke préagten, bzw. zumindest aber eine selbstandig kennzeichnende Stel-

lung in dieser einndhmen.

Die Beschwerdeftihrerin (Widersprechende) beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts — Mar-
kenstelle fur Klasse 25 — vom 1. August 2014 und 13. Mai 2016
aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Wort-/Bildmar-

ke 30 2009 027 713.3 =N aufgrund des Widerspruchs aus
der Wortmarke EM 008 142 234 (BLUE NOTE) anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin (Inhaberin der angegriffenen Marke) hat sich weder im
Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geéuf3ert, vielmehr ha-
ben die zunachst vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestellten Bevoll-

machtigten ihr Mandat niedergelegt und neue Bevollmachtigten sich nicht bestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse, die
Schriftsétze der Beschwerdefuhrerin, das Protokoll der miundlichen Verhandlung
vom 13. November 2018, die Hinweise des Senats und auf den ubrigen Aktenin-

halt verwiesen.



Die statthafte und auch im Ubrigen zul4ssige Beschwerde der Widersprechenden
(8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG) fuhrt in der Sache nicht zum Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begriindung, auf die der Senat zur
Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat das Deutsche Patent- und
Markenamt den Widerspruch zuriickgewiesen. Die Beschwerdebegrindung bietet
fur eine abweichende Beurteilung keinen Anlass. Zwischen den Vergleichsmarken
besteht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keine
Verwechslungsgefahr nach 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren tGber einen Widerspruch handelt, der nach
dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist fur
den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG jeweils in der
bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden (8§ 158 Abs. 3
bis 5 MarkenG).

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritatsalteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu Iéschen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit und Warenidentitat oder -ahn-
lichkeit unter Berucksichtigung der Kennzeichnungskraft des &lteren Zeichens die
Gefahr von Verwechslungen einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken miteinan-

der gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr fir das Publikum im
Sinne der 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG ist unter Berucksichtigung aller
relevanten Umsténde des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urtell
vom 24. Juni 2010 — C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 — BARBARA BECKER;
Urteil vom 2. September 2010 — C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin
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Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 — | ZB 52/09, GRUR 2012, 64
Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 -1 ZR 100/10, GRUR
2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 — | ZR 85/11, GRUR
2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016
—12ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 — BioGourmet; Beschluss vom 9. Novem-
ber 2017 — 1 ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 - Oxford/Oxford Club).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem
Zusammenwirken der Faktoren Identitat oder Ahnlichkeit der Waren bzw. Dienst-
leistungen, Kennzeichnungskraft der alteren Marke und Identitat oder Ahnlichkeit
der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhaltnis
der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen héhe-
ren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom
11. November 1997 — C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 — Sabél/Puma,;
Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 — Canon;
BGH, a. a. O., Rn. 25 — pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 - | ZR 50/11, GRUR
2012, 930, 932 Rn. 22 — Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY;
Urteil vom 20. Januar 2011 — | ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 — Kappa; Urtell
vom 29. Juli 2009 -—I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 — AIDA/AIDU).

Darlber hinaus kdénnen sich fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere
Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die
im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Auf-
merksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermégen dieser Kreise bei
der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom
24. April 2018 — 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 — HERMES/ERMES 69).

2.

Nach diesen Grundsatzen kann eine Verwechslungsgefahr im Sinn des 889
Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1, 125b Nr. 1 MarkenG zwischen der angegriffenen und der
Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden.
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Selbst bei einer unterstellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem
normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke hélt das angegriffene Zeichen im
Bereich der vorliegenden identischen bzw. entfernt ahnlichen Waren den zu for-
dernden deutlichen Markenabstand noch ein, um betriebliche Herkunftsver-

wechslungen auszuschliel3en.

a)
Die Widerspruchsmarke verfugt fir die beanspruchten Waren originar tber gerin-

gel/unterdurchschnittliche Kennzeichnungskratft.

aa)

Eine Marke verfugt Uber Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder
Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EUGH,
Urteil vom 21. Januar 2010 — C-398/08 —, GRUR 2010, 228 Rn. 33 — Audi/HABM
[Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 — | ZB 2/14 —,
GRUR 2015, 1127 Rn. 10 — ISET/ISETsolar). Fur die Bestimmung des Grades ist
dabei mal3geblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart
und ihres —ggf. durch Benutzung erlangten — Bekanntheitsgrades als Produki-
und Leistungskennzeichnung einzupragen vermag, so dass sie in Erinnerung
behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14
Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft wird zwischen einem sehr
hohen (weit Uberdurchschnittlichen), hohen (Gberdurchschnittlichen), normalen
(durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit
unterdurchschnittlichen)  Ahnlichkeitsgrad unterschieden (BGH, Urteil vom
5. Dezember 2012 — | ZR 85/11 —, GRUR 2013, 833, Rn. 55 — Culinaria/Villa
Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein

bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht,



-12 -

dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumes-
sen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 - | ZR 17/05 -, GRUR 2010, 1103 Rn. 19
— Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafir vorliegen, die die
Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfer-
tigen, ist originar durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH,
Beschluss vom 9. Juli 2015 — 1 ZB 16/14 —, GRUR 2016, 283, Rn. 10 — BSA/DAS
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom
1. Juni 2011 — | ZB 52/09 —, GRUR 2012, 64, Rn. 12 — Maalox/Melox-GRY:; jeweils

m. w. N.).

Ein bereits origindr geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen,
soweit die Widerspruchsmarke einen die geschitzten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten
Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 — Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom
3. April 2008 —1 ZR 49/05 -, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 — Schuhpark; BGH,
Beschluss vom 29. Mai 2008 — | ZB 55/05 —, GRUR 2008, 909 Rn. 17 — Panto-
gast).

Ohne dementsprechende Anzeichen kann ausgehend von der Registerlage und
damit zunachst vermuteter originar durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eines
Zeichens allerdings auch durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Drit-
ten eine nachtragliche Anderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungs-
kraft eine Starkung oder Schwachung erfahren haben. Dabei ist die Kennzeich-
nungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, fir die
die altere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009
— 1 ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 83 — Metrobus; Urteil vom 30. Oktober 2003
—1 ZR 236/97 GRUR 2004, 235 (237) — Davidoff IlI; Urteil vom 29. April 2004
—1ZR 191/01, GRUR 2004, 779 (781) — Zwilling/Zweibriider). So kann eine Marke
fur einzelne Waren bzw. Dienstleistungen tber eine normale Kennzeichnungskraft
verfiigen, fur andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) fur diese aber

Uber eine erhdhte Kennzeichnungskraft oder aber auch fur einzelne Waren bzw.
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Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine
beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH, a. a. O., 82 f. — Metrobus).

Zur Feststellung der Bekanntheit durch intensive Benutzung sind im Einzelfall alle
relevanten Umstande zu bericksichtigen. Dabei sind insbesondere der von der
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, geographische Verbreitung und Dauer
der Markenverwendung, die dafur aufgewendeten Werbemittel und die dadurch
erreichte Bekanntheit in den beteiligten Kreisen von Bedeutung (BGH Urteil vom
2. April 2009 — | ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 674 Rn. 21 — OSTSEE-POST; Urteil
vom 5. November 2008 — | ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 — Stofffahn-
chen; Beschluss vom 3. April 2008 —1 ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 13
— SIERRA ANTIGUO; Urteil vom 20. September 2007 — | ZR 6/05, GRUR 2007,
1071, 1072 Rn. 27 — Kinder II).

bb)
Nach diesen Grundsatzen verfiigt die Widerspruchsmarke fir die beanspruchten

Waren originar Uber geringe/unterdurchschnittliche Kennzeichnungskratft.

Die Widerspruchsmarke besteht aus den dem englischen Grundwortschatz ent-
stammenden Wortern ,Blue* mit der Ubersetzung fur die Farbe ,blau“ und ,Note*
als Substantiv fur ,Hinweis, Anmerkung, Kenntnis, Vermerk, Notiz, Zettel* aber
auch ,Ton“ oder ,Banknote” und als Verb mit der Ubersetzung ,notiere, vermer-
ken, beachten® (https://dict.leo.org/englisch-deutsch/blue%20note). ,Blue Note“ als
Gesamtbegriff bezeichnet in der Musikfachsprache den ,erniedrigten 3. bzw.
7. Ton der Durtonleiter im Blues®, d. h. Téne, die in besonderem Mal3 den Blues-
charakter von Melodien pragen (https://www.duden.de/Blue_Note). Auch im Hin-
blick auf die Ahnlichkeit zu den deutschen Wortern versteht der Durchschnittsver-
braucher den Gesamtbegriff daher unschwer auch mit der Ubersetzung ,Blaue
Note". Dabei erkennt das Publikum auch deren Mehrdeutigkeit in der deutschen

Sprache als ,farbigen Zettel* oder ,blaugefarbte Banknote* oder auch als generelle


https://dict.leo.org/englisch-deutsch/blue%20note
https://www.duden.de/Blue_Note
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»~Andeutung eines blauen Farbtons“ oder auch als ,Hinweis auf eine Bluesmelo-
die“.

Demnach kann das Verstandnis als ,blauer Farbton“ fiir die beanspruchten
Lederwaren und Textilien als in blauer Note gefarbtes oder blau abgestepptes
Leder oder blau gehaltene Textilien, etwa fur bayrische Tischdecken, durchaus
beschreibend sein. Diese Lesart drangt sich dem Verbraucher aufgrund der unter-
schiedlichen Deutungsmaoglichkeiten dennoch ggf. nicht unmittelbar auf. Allerdings
scheint sie im Hinblick auf die maf3geblichen Waren der Klassen 18 und 24 auch
weder analytisch noch fernliegend. Trotz Mehrdeutigkeit der Worter erachtet der
Senat die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fiir die hier beanspruch-

ten Waren dennoch als leicht geschwécht.

Anhaltspunkte fur eine weitere nachtragliche Schwachung der Kennzeichnungs-
kraft (ggf. infolge zahlreicher identischer oder &hnlicher benutzter Drittmarken zum
Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr) oder fur eine infolge intensi-
ver Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch

ersichtlich.

b)

Die identischen Abnehmerkreise der Waren der Klasse 18 der angegriffenen und
der Widerspruchsmarke Marke und die weiteren Abnehmer der Waren der Klas-
sen 24 und 25 setzen sich jeweils v. a. aus Durchschnittsverbrauchern und Hand-
lern von Lederwaren, Textilien und Bekleidung im durchschnittlichen Preissegment
zusammen, die den Waren mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen, da
es sich um allgemeine Verbrauchsgtter handelt, die regelmafig im Alltag ,gese-

hen und gekauft“ werden.
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c)
Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist beim Warenvergleich und bei der
Beurteilung der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken jeweils die

Registerlage zugrunde zu legen.

Waren bzw. Dienstleistungen sind &hnlich, wenn sie so enge Beriuhrungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren
bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren
bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das
Verhéltnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu
gehoren insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungs-
zweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergdnzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil
vom 29. September 1998 — C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 - Canon;
aulerdem Urteil vom 11. Mai 2006 — C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85
— VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 — | ZB 35/95, GRUR 1999,
245 — LIBERO; Urteil vom 5. Februar 2009 —1 ZR 167/06, GRUR 2009, 484
Rn. 25 — Metrobus). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw.
Dienstleistungen regelméafRlig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-
trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berihrungs-
punkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 -1 ZR 86/10, GRUR 2012,
1145 Rn. 34 - Pelikan; Beschluss vom 13. Dezember 2007 -1 ZB 26/05,
GRUR 2008, 714 Rn. 32 —idw m. w. N.).

Den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in

Klasse 18 enthalten;
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stehen die identischen Waren der Widerspruchsmarke der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen
Klasen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschir-

me, Sonnenschirme und Spazierstdcke,

gegenuber.

Die daruber hinaus von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

sind zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klas-
sen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstécke, und

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klas-
sen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Kunststoffab-
deckungen fur Mdbel; Kissen- und Kopfkissenbezlige; Vor-
hange aus textilem Material, Kunststoff oder Netzgewebe;

Polsterstoffe; Wollstoffe; Federbettdecken; Platzdeckchen,

allenfalls &hnlich.

Bekleidungsstiicke der Klasse 25 sind zwar aus textilen Materialien hergestellt,
jedoch ist dies keine hinreichende Grundlage fiir eine Bejahung einer Ahnlichkeit
zu den Webstoffen und Textilwaren. Vielmehr besteht eine nicht unbetrachtliche
Warenferne (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistun-
gen, 17. Aufl., Stichwort Leder, S. 33 re. Spalte und Stichwort Bekleidung, S. 35

li. Spalte unten ff., jeweils m. w. N.). Die Waren dienen unterschiedlichen Verwen-
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dungszwecken. Bekleidungsstiicke werden von Menschen getragen oder dienen
als auf dem Korper getragene Modeartikel, wahrend Textilwaren in erster Linie zu
Haushaltszwecken oder zur Raumdekoration verwendet werden. Dartber hinaus
unterscheiden sich auch die Vertriebswege und Verkaufsstatten flr Textilwaren
und Bekleidungsstiicke. Die Waren kénnen allenfalls in Einzelfallen vom gleichen
Unternehmen stammen; dies ist insbesondere der Fall, wenn bestimmte, unubli-
che Textilien verwendet werden, beispielsweise aus Leder und Lederimitationen.
Deshalb werden Textilwaren und Bekleidungsstiicke insoweit allenfalls als (ent-

fernt) ahnlich betrachtet. Gleiches gilt auch fur Kopfbedeckungen.

Auch ,Schuhwaren® sind allenfalls als entfernt &hnlich zu Webstoffen und Textil-
waren sowie zu Leder und Lederimitationen anzusehen. Schuhe kdnnen aus der-
artigen Materialien gefertigt werden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen, 17. Aufl., Stichwort Schuhe, S. 258 li. Spalte oben

m. w. N.).

Letztlich bedarf es keiner Entscheidung zu der Frage, in welchem Grad sich die zu
vergleichenden Waren ahneln, da die angegriffene Marke selbst bei unterstellter
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei identi-
schen Waren zu fordernden deutlichen Zeichenabstand einhalt.

d)

Eine (unmittelbare oder auch mittelbare) Verwechslungsgefahr besteht trotz teil-
weiser Warenidentitat selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke aufgrund der sehr entfernt ahnlichen Zeichen der zu ver-

gleichenden Marken nicht.

Angesichts der teilweise identischen beanspruchten Waren und der zumindest
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist Verwechs-

lungsgefahr zu verneinen, wenn die gegeniberstehenden Marken unahnlich oder
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allenfalls nur sehr entfernt ahnlich sind. Ein solcher geringer Grad der Zeichen-

ahnlichkeit liegt hier vor.

Die angegriffene Marke halt die angesichts teilweiser Warenidentitat und normaler
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Bejahung einer Verwechslungs-
gefahr zu fordernden erhdohten Anforderungen an den Markenabstand nach Auf-
fassung des Senats ein.

aa)

Vor dem Hintergrund (teilweise) identischer Waren sowie einer unterstellter durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die angegriffene
Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten, um nicht Verwechslungsgefahr zu
begriinden (vgl. BGH, Urteil vom 5. Marz 2015 — | ZR 161/13 —, GRUR 2015,
1004, Rn.51 —IPS/ISP; BGH, Beschluss vom 1.Juni2011 -1 ZB 52/09 —,
GRUR 2012, 64, Rn. 9 — Maalox/Melox—GRY; BGH, Urteil vom 9. Februar 2012
-1 ZR 100/10 -, GRUR 2012, 1040, Rn.25 - pjur/pure; BGH, Urteil vom
5. Dezember 2012 — | ZR 85/11 —, GRUR 2013, 833, Rn. 30 — Culinaria/Villa

Culinaria).

Eine fur das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markendhnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmafiig ausreicht, wenn zwi-
schen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausrei-
chende Ubereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. Marz 2015
-1 ZR 161/13 -, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 — IPS/ISP; BGH, a.a. O., Rn. 25
— REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 — | ZR 31/09 —, GRUR 2011,
824, Rn. 25 f. — Kappa). Dabei sind grundséatzlich die Vergleichsmarken als Gan-
zes gegeniberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen,
da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt,
ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterzie-

hen (BGH, a. a. O., Rn. 45 — Culinaria/Villa Culinaria m. w. N.). Insoweit ist auch
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der Erfahrungssatz zu bertcksichtigen, dass das Publikum die jeweiligen Bezeich-
nungen regelmanig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und
die Zeichen ggf. aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindruck vergleicht
(BGH, Urteil vom 5. Méarz 2015 -1ZR 161/13 —, GRUR 2015, 1004 Rn. 23
— ISP/ISP m. w. N.; Onken in BeckOK MarkenR, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Ed.,
14.01.2019, MarkenG 8§ 14 Rn. 354).

Daher konnen auch bei dem Vergleich des Gesamteindruckes unter Umstanden
ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fir den durch die Marke im
Gedachtnis des angesprochenen Publikums hervorgerufenen Gesamteindruck
pragend sein (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 — C-120/04 —, GRUR 2005,
1042 — THOMSON LIFE; BGH, a. a. O., Rn. 45 — Culinaria/Villa Culinaria; BGH,
Beschluss vom 11. Mai 2006 — | ZB 28/04 —, GRUR 2006, 859, Rn. 18 — Malteser-
kreuz I). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamtein-
druck préagt, ist grundsatzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen. Dies
bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wie die jeweils andere Marke gestaltet ist
(BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 — | ZB 16/14 —, GRUR 2016, 283 Rn. 13
— BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT AKADEMIE; Beschluss vom
1. Juni 2011 — | ZB 52/09 —, GRUR 2012, 64 Rn. 15 — Maalox/Melox-GRY, jeweils

m. w. N.).

Fur den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist mafl3geblich, wie das ange-
sprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich
haben, mindlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009
— 24 W (pat) 82/08 —, GRUR 2010, 441 — pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss
vom 1. Juni 2016 — 29 W (pat) 64/14 — Inselkind).

bb)
Die sich gegenuberstehenden Marken ahneln sich weder klanglich, visuell noch
begrifflich hinreichend, um eine ,direkte” unmittelbare Verwechslungsgefahr zu

begrinden.
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Es stehen sich die farbige (blau, schwarze) angegriffene Wort-/Bildmarke

und die Widerspruchsmarke

,Blue Note“

(ggf. auch bei der ausschlie3licher Verwendung von GroRbuchstaben ,BLUE
NOTE" oder bei ausschliel3licher Verwendung von Kleinbuchstaben ,blue note®)

gegenuber.

Entgegen der Annahme der Beschwerdefiihrerin fiihrt die Ubernahme der Wortbe-
standteile der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke nicht zu einer Ahn-
lichkeit der Zeichen. Hier sind nicht zwei Wortmarken miteinander zu vergleichen
(anders als bei den Entscheidungen des Européischen Gerichts in den Rechtssa-
chen ,BLUE/Ecoblue”, Beschluss vom 12. Dezember 2008 — T-281/07, bestatigt
durch EuGH, Rs. C-23/09 P, Urteil vom 22.Januar 2010, und ,First-On-
Skin/FIRST*, Urteil vom 28. Oktober 2009 — T-273/08), sondern eine Wort-/Bild-
marke und eine Wortmarke. Zudem handelt es sich um abweichende Zeichen-

bildung.

Die hier zu vergleichenden Marken unterscheiden sich schriftbildlich deutlich.

Beide Marken in ihrer Gesamtheit entsprechen sich in den Wértern ,Blue Note".
Sie unterscheiden sich wesentlich in der markanten und auffalligen graphischen
Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke mit insbesondere den zusatzlichen

stets deutlich gré3eren GroRbuchstaben ,BN*.
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Die jungere Marke besteht aus den in blauer Farbe mit schwarzer Umrandung in
geschwungener Schrift gehaltenen Buchstaben ,BN" und ebenfalls in geschwun-
gener Schrift und blauer Farbe mit schwarzer Umrandung den englischen Wortern
.Blue Note". Die Buchstaben ,BN“ sind dabei gut dreimal so gro3 wie die darunter
stehenden Woérter, die beidseits von zwei Ubereinander liegenden stilisierten
Vdgeln in blauer Farbe mit schwarzer Umrandung eingefasst sind. Aufgrund der
Gestaltung als Wort-/Bildmarke bleiben die Proportionen in der Darstellung und
damit das GroRenverhéltnis der zentral abgebildeten beiden Buchstaben zu den
darunter stehenden Wortern stets gleich. Diese werden daher stets gegentber

den Wortbestandteilen ,Blue Note" — insbesondere bildlich — deutlich hervortreten.

By

Je kleiner die angegriffen Marke .. verwendet wird, umso deutlicher werden die
beiden Buchstaben und umso weniger werden die beiden Worter noch lesbar sein.
Dabei wird der Eindruck als ausschlie3lich graphische Unterstreichung der Buch-
staben nur durch dekorative Elemente durch die gewéhlte durchaus verschnor-
kelte Schrift und die zusatzlichen kleinen Wellen beidseits der Worter unterstiitzt.

Bei fluchtiger Wahrnehmung und je kleiner die Marke B’\f abgebildete ist, z. B. auf

Stofflabeln, umso mehr treten die ausgestalteten Worter zuriick und werden nur

noch als dekorative Unterstreichung gesehen. Die Marke B{ wird dann nur noch
mit den Buchstaben ,BN“ als der einfachsten Moglichkeit der Benennung gesehen
und wiedergegeben.

Die Marken unterscheiden sich auch klanglich. In kurzen bzw. als solche nicht
aussprechbaren Buchstabenfolgen werden Konsonanten regelméfig um Vokale
erganzt, welche die Aussprache erleichtern. Diese Vokale sind beim klanglichen
Zeichenvergleich zu bertcksichtigen, und zwar bei der Bestimmung der Anzahl,
Art und Folge der Vokale ebenso wie bei der Feststellung der Silbenzahl (BGH,
Urteil vom 5. Méarz2015 -1 ZR 161/13 -, GRUR 2015, 1004 Rn. 43, 45
— IPS/ISP). Daraus ergeben sich die Klangbilder ,be en blu not" und ,blu not". Ent-
gegen der Annahme der Beschwerdefuihrerin handelt es sich demnach auch

anders als bei der in Bezug genommene Entscheidung das Europaischen Gerichts
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(Urteil vom 12. Mai 2016, T 776/14 Red Lemon Inc. v EUIPO — Tronic/Abtronex)
nicht um im Wesentlichen gleiche Buchstabenfolgen. Denn klanglich stehen sich
hier vier Silben der angegriffenen Marke und zwei Silben der Widerspruchsmarke

gegenuber, die in Klang und Sprechrhythmus deutlich verschieden sind.

Begrifflich besteht ebenfalls keine Ahnlichkeit, da auch hier die angegriffene Marke
als Gesamtzeichen mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen ist. Zudem handelt
es sich bei ,Blue Note* — wie zuvor ausgefuhrt — um eine Wortkombination der
englischen Sprache mit mehreren Ubersetzungsmoglichkeiten und Bedeutungen,
von denen hinsichtlich der beanspruchten Waren keine im Vordergrund steht. Da-
her ist nicht anzunehmen, dass das mal3gebliche allgemeine Publikum den Wor-
tern fur die beanspruchten Waren ein und denselben Bedeutungsgehalt unmittel-

bar zuordnen wird.

Entgegen der Annahme der Beschwerdefiuihrerin und der von ihr in Bezug genom-
menen Entscheidungen (EuG, Urteil vom 28. Juni 2012, T 134/09 Basile und
| Marchi Italiani Sri v EUIPO, bestatigt durch EuGH, Urteil vom 6. Juni 2013,
C 381/12 | Marchi Italiani Sri v EUIPO ; BPatG, Beschluss vom 18. Marz 2016,
28 W (pat) 34/13 — Ariston/SD Aliston) werden die Buchstaben ,BN“ in der ange-
griffenen Marke, obwohl sie Akronyme der darunter stehenden Warter sein kon-
nen, weder Ubersehen noch weggelassen. Die beiden Buchstaben erscheinen hier
insbesondere in Abweichung zu den genannten Entscheidungen nicht als Initialen
eines Vor- oder Familiennamens oder als Monogramm. Das Publikum erkennt hier
in Zusammenhang mit den darunter stehenden Wortern keinen Namen. Vielmehr
scheint es eher naheliegend, dass die angegriffene Marke bei fliichtiger Betrach-
tung und ungenauen Erinnerung mit gerade diesen Buchstaben als Kurzbezeich-
nung wiedergegeben wird, auch wenn sie als Abklrzung der Wérter erkannt wer-
den. Dies gilt umso mehr, je kleiner die Marke abgebildet ist, da die Buchstaben
gegenuber den darunter stehenden Woértern zunehmend deutlicher (auch abwei-
chend zu der EUIPO-Entscheidung vom 27. Februar 2002 im Widerspruchsverfah-
ren Nr. B 224 495 — C Chinos/Chinos) in den Vordergrund treten.
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cc)

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann eine markenrechtlich relevante
unmittelbare Verwechslungsgefahr auch nicht aus der Tatsache hergeleitet wer-
den, dass die Vergleichsmarken den Ubereinstimmenden Wortbestandteil ,Blue

Note" enthalten.

Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kann durchaus auch dann zu bejahen
sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen angegriffenen Marke
gerade durch den mit der Widerspruchsmarke Ubereinstimmenden Bestandteil
gepragt wird. Das setzt jedoch voraus, dass deren Ubrige Bestandteile
demgegentber weitgehend in den Hintergrund treten und fur den Gesamteindruck
des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015
—-1B16/14 —, GRUR 2016, 283, Rn.10 — BSA/DAS DEUTSCHE SPORT-
MANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 3. April 2008 — | ZB 61/07 GRUR
2008, 903 Rn. 18 — SIERRA ANTIGUO), also zu vernachlassigen sind (BGH,
Urteil vom 20. Januar 2011 —1 ZR 31/09 —, GRUR 2011, 824 Rn. 23 — Kappa).
Welche Bedeutung die einzelnen Markenelemente fir den Gesamteindruck
haben, héangt allerdings auch mafgeblich davon ab, ob sie als Herkunftshinweis
verstanden werden, d. h. ob die einzelnen Markenelemente unterscheidungskréaf-
tig und nicht beschreibend sind und in welchem Verhaltnis die einzelnen Marken-
elemente im Rahmen des Gesamtzeichens zueinander stehen (BGH, Urteil vom
15. Juli 2010 — | ZR 57/08, GRUR 2011, 148 Rn. 21 f. — Goldhase II; Urteil vom
26. Oktober 2006 — | ZR 37/04 —, GRUR 2007, 235 Rn. 24 — Goldhase). Pragen
andere Markenbestandteile den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck mit,
scheidet Zeichenahnlichkeit — aufgrund Pragung — hingegen aus (Beschluss vom
1. Juni 2011 — | ZB 52/09 —, GRUR 2012, 64 Rn. 23 — Maalox/Melox-GRY).

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist zudem stets zu beriicksichtigen,
dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Mdglichkeit bietet, zwei
Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Er muss sich daher auf das

unvollkommene Bild verlassen, dass er von einer der Marken im Gedéachtnis
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behalten hat (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 — | ZR 293/00 —, GRUR 2003,
1047 — Kellogg's/Kelly's). Die Deutlichkeit des Erinnerungsbildes hangt jedoch
wiederum von dem Aufmerksamkeitsgrad ab, den der Verbraucher der Marke
entgegenbringt (BeckOK MarkenR/Onken, 16. Ed. 14.1.2019, MarkenG § 14
Rn. 358).

Stehen Marken zum Vergleich, die neben Wort- auch Bildelemente enthalten, ist in
klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass sich das Publikum
eher an dem (kennzeichnungskraftigen) Wortbestandteil orientiert, weil der Wort-
bestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Mdglichkeit der Benennung
bietet (BGH a. a. O. — Tz. 25 — SIERRA ANTIGUOQO). Dieser Grundsatz entfaltet
seine Wirkung jedoch regelmallig zum einen — sofern es sich bei dem Bildbe-
standteil nicht lediglich um eine nichtssagende oder gelaufige und nicht ins
Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt — lediglich bei der
Prufung der klanglichen Verwechslungsgefahr, weil eine bildliche Gestaltung nicht
die akustische, sondern allein die visuelle Wahrnehmung anspricht. Dartber
hinaus verhalt es sich inshesondere dann auch bei der Prifung der klanglichen
Verwechslungsgefahr anders, wenn der weitere Bestandteil ein Buchstabe ist, der
noch einfacher als ein Wort vom Publikum erkannt und wiedergegeben werden

kann.

Anders als beim klanglichen Zeichenvergleich besteht in bildlicher Hinsicht kein
Erfahrungssatz, nach dem sich das Publikum in erster Linie am Wort- und nicht
am Bildbestandteil der Marke orientiert (BGH GRUR 2008, 505 Rn. 32 — TUC-
Salzcracker; GRUR 2006, 859 Rn. 30 — Malteserkreuz). Der angesprochene Ver-
braucher stellt lediglich dann vorrangig auf den Wortbestandteil ab, wenn es sich
bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder gelaufige und nicht ins Ge-
wicht fallende Verzierung handelt (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - | ZR 231/06 —,
GRUR 2009, 1055 Rn. 27 —airdsl). Je kirzer der Wortbestandteil ist, umso
groReres Gewicht erhalt die graphische Gestaltung bzw. die bildlichen Unterschie-

de. So haben bei Wort-/Bildmarken, deren Wortelement aus einem einzelnen
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Buchstaben besteht, die bildlichen Unterschiede hier ein wesentlich groR3eres
Gewicht als bei normalen Wortmarken. Schon Unterschiede in der grafischen
Gestaltung eines ansonsten gleichen Buchstabens kdnnen hier dazu fihren, dass
die bildliche Ahnlichkeit der jeweiligen Marken lediglich gering ist (BGH, Urteil vom
2. Februar 2012 - 1 ZR 50/11 GRUR 2012, 930 Rn. 51, 52 — Bogner B/Barbie B).
Steht ein Bestandteil aufgrund seiner Grél3e, Platzierung, Schriftgestaltung oder
Farbe derart im Blickfang der Marke, dass alle anderen Elemente nebensachlich
erscheinen, wird man jedenfalls in bildlicher Hinsicht von einer pragenden Stellung
ausgehen konnen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 — BSA/DSA DEUTSCHE SPORT-
MANAGEMENT AKADEMIE). So kann ein Markenelement durch seine Platzie-
rung an erster Stelle zusatzliches Gewicht fur den Gesamteindruck erhalten (BGH
a. a. 0. Rn. 26 — SIERRA ANTIGUO).

Wegen der besonderen Stellung der Buchstaben ,BN“ kommt eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr aufgrund Pragung der angegriffenen Marke durch den
Wortbestandteil ,Blue Note* nicht Betracht.

Zwar ist nicht ersichtlich, dass das Publikum die angegriffene Marke auf die Buch-
stabenfolge verkirzen wird, weil ihm die Abkirzung allgemein gelaufig ist. Und
angesichts der eher leichten Erfassbarkeit der Woérter ,Blue Note” ist auch nicht
anzunehmen, dass das Publikum auf Grund von Schwierigkeiten bei der Einpréa-
gung der Wortbestandteile dazu neigen wird, die Wortfolge in einer die Merkbar-
keit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkirzen. Dennoch wird das
Publikum auf Grund der grafischen Hervorhebung durch Gro3e und Schriftgestal-
tung innerhalb des Gesamtzeichens der angegriffenen Marke die Buchstaben
.BN“ als mitpragend wahrnehmen. Vielmehr pragen gerade die Buchstaben ,BN*
den Gesamteindruck der jingeren Marke jedenfalls wesentlich, wenn nicht sogar
Uberwiegend. Aufgrund der BinnengroR3enverhaltnisse und der Grol3e sowie Stel-
lung innerhalb der Marke sind die graphisch ansprechend gestalteten Buchstaben
nicht zu Gbersehenden. Die abweichenden Bestandteile der angegriffenen Marke,

die im Verhéltnis tbergrof3en und Uberdeutlichen Buchstaben ,BN*, erkennt das
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Publikum gerade auch bei flichtiger Betrachtung unmittelbar und behalt sie,
gerade wenn die Marke kleiner abgebildet wird, umso deutlicher in Erinnerung.
Allenfalls wird das Publikum, sofern es die Worter ,Blue Note“ in der angegriffene
Marke (Uberhaupt) erkennt, diese als Ganzes ,BN Blue Note" verstehen. Da es
sich um sehr kurze Worter handelt, besteht keine Veranlassung, gerade die

vorangestellten herausgehobenen Buchstaben wegzulassen.

Entgegen der Annahme der Beschwerdefihrerin kommt den Buchstaben daher
hier nicht nur eine akzessorische Rolle zu, anders als mdéglicherweise bei den in
Bezug genommenen Entscheidungen (EuGH, C-90/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32,
33 - Multi Markets Fund MMF; EuGH, C-91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 32, 33
— NAI - Der Natur-Aktien-Index; BPatG, 27 W (pat) 114/11, GRUR 2012, 637
— ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist; BPatG, 33 W (pat) 3/05, BeckRS 2007,
11225 — TRM Tenant Relocation Management) bestimmten hier aufgrund der
graphischen Gestaltung gerade die zentral angeordneten Buchstaben die Marke

wesentlich.

Die zu vergleichenden Marken in ihrer jeweiligen Gesamtwirkung sind daher deut-
lich unterschiedlich und die Zeichené&hnlichkeit ist als sehr gering (weit unterdurch-

schnittlich) zu bewerten.

dd)

Schliel3lich besteht auch keine (mittelbare) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn
aufgrund selbstandig kennzeichnender Stellung oder unter dem Gesichtspunkt,
dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden i. S. von
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der alteren
Marke Ubereinstimmender Bestandteil identisch oder ahnlich in eine komplexe
Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder

Serienzeichen eine selbstandig kennzeichnende Stellung behélt, und wenn wegen
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der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit der &lteren Marke bei den
angesprochenen Kreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unter-
nehmen stammen (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04,
GRUR 2005, 1042 Tz.30 f. —THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom
25. Februar 2010 —1ZB 19/08 —, GRUR 2010, 833 Rn. 20 - Malteserkreuz I

m. w. N).

Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend gegeben, dass die Worter ,Blue Note*
innerhalb der angegriffenen Marke eine selbststandig kennzeichnende Stellung
haben kdnnten.

Im Fall des gedanklichen Inverbindungbringens erkennt das Publikum zwar die
Unterschiede zwischen den sich gegentberstehenden Marken, ordnet diese aber
aufgrund vorhandener Gemeinsamkeiten in der Markenbildung irrtimlich gleich-
wohl ein und demselben Unternehmen oder aufgrund besonderer Umstande
zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu (vgl. BGH,
Urteil vom 20. Oktober 1999 — | ZR 110/97 GRUR 2000, 608 f. — ARD-1).

Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke verhindert hier die Annahme
von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung. Zudem ist weder vorgetragen noch
erkennbar, dass die Beschwerdeflhrerin bereits mehrere eigene entsprechend
gebildete Serienmarken mit einem mit der angegriffenen Marke Ubereinstimmen-
den Stammbestandteil benutzt, noch hat sie irgendwelche Umstande vorgetragen,
die darauf schlie3en liel3en, dass dem Wortbestandteil ,Blue Note" in der jingeren

Marke Hinweischarakter auf sie zukommt.

Nach alledem hat die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg.

Auch bei teilweiser ldentitat der sich gegentberstehenden Waren, unterstellter

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und sehr gerin-
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ger Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Vergleichszeichen ist eine marken-

rechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

3.
Zur Kostenauferlegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

4.

Grinde fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (8 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m.
8 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundséatzlicher Bedeutung
einer hochstrichterlichen Klarung bedirfen und der Senat mit dieser Entscheidung
nicht von Entscheidungen anderer Senat und Gerichte abweicht. Insbesondere
liegt den in Bezug genommen Entscheidung kein anderer rechtlicher Maf3stab,

sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird,

dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante Paetzold Werner

Ko



