BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 221/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 27 587

BPatG 152
6.70



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, die
Richterin Schwarz-Angele und die Richterin Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 8.November 1996 flr die Waren

"Personenkraftfahrzeuge; Motorrader; Fahrrader; Boote; Teile

und Zubehor vorgenannter Waren soweit in Kl. 12 enthalten”

eingetragene Wortmarke

EUROMAX

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritatsalteren IR-Marke IR 465 226

ROMAX

die u.a. fiur die Waren "silencieux échappements, ornements pour échappements"

geschutzt ist.



Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, nach
Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung fur Schalldampfer
und Auspuffanlagen die Einrede aber nicht mehr aufrechterhalten.

Die Markenstelle fiur Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit der Begriindung zuriickgewiesen, dal3 auch bei sich gegenuber-
stehenden identische Waren im Bereich der Fahrzeugteile und damit zu fordern-
der strenger Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand die Marken im
Gesamteindruck nur eine geringe Ahnlichkeit aufwiesen, da die Widerspruchs-
marke — obwohl buchstabengetreu in der angegriffenen Marke enthalten — in die-
ser wortmaRig bzw. in einer neuen Wortverbindung aufgehe, so dal3 eine Ver-

wechslungsgefahr ausscheide.

Gegen diesen Beschluld richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie darauf hinweist, dal3 nicht nur die Waren teilweise, sondern auch die Mar-
ken identisch seien, da der Widerspruchsmarke lediglich das gelaufig auf ,,Europa*“
hinweisende Kirzel ,Eu“ vorangestellt sei, was beim Verkehr zumindest den Ein-

druck einer Abwandlung der Widerspruchsmarke hervorrufe.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht gedufRert und auch

nicht an der mindlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsatze und die
patentamtlichen Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Auch nach Auffassung des Senats
kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar nahe
im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.



Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach den genannten Vorschriften ab von
der Identitat oder Ahnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der
Identitat oder Ahnlichkeit der durch diese Marken erfaBten Waren. Daneben sind
alle Umstande zu bericksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswir-
ken kbnnen, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke, wobei
letztlich eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren besteht, so dass ein ge-
ringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Nach diesen Grundsatzen
kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr im genannten Umfang nicht ausge-

schlossen werden.

Was die sich gegentuberstehenden Waren betrifft, sind diese — nachdem die Be-
nutzung fir Schalldampfer und Auspuffanlagen nicht mehr streitig ist — im Ober-
begriff zu den Fahrzeugteilen der angegriffenen Marke identisch, was im allgemei-
nen dazu fuhrt, dass an den von den Marken zur Verneinung einer Verwechs-
lungsgefahr noch einzuhaltenden Abstand eher strenge Anforderungen zu stellen
sind. Allerdings ist vorliegend zu beachten, dass von den Waren primar keine
Endabnehmer, sondern bevorzugt Fachleute und interessierte fachkundige Bastler
angesprochen werden, die erfahrungsgemald nicht nur den technischen Spezifi-
kationen der Ware, sondern auch deren Kennzeichnungen erhdéhte Aufmerksam-
keit schenken. Um bei dieser Sachlage selbst bei identischen Waren die Gefahr
von Verwechslungen bejahen zu kénnen, missten die Vergleichszeichen ange-
sichts des normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke eine ausgepréagte

Annaherung aufweisen, was indes nicht der Fall ist.

Auszugehen ist dabei von dem fir das Kennzeichnungsrecht malgeblichen
Grundsatz, daB zur Beurteilung der Ahnlichkeit wie der zeichenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr der beiden gegeniberstehenden Bezeichnungen auf deren je-
weiligen Gesamteindruck abzustellen ist. Dieser Rechtssatz gilt auch fur Einwort-

marken, die stets in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind. Eine zergliedernde Be-



trachtungsweise einheitlicher Begriffe ist nicht moglich, sofern keine Griinde vor-
liegen, einzelne Teile als selbstandig aussagekréftig auszusondern. Der Schutz
eines aus einem Zeichen herausgeldsten Elements ist dem Markenrecht fremd, so
dal3 es rechtsfehlerhaft ware, ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich des-
halb feststellen zu wollen, weil etwa — wie vorliegend - das Widerspruchszeichen
buchstabengetreu in der angegriffenen Marke enthalten ist. Die Weglassung
(oder Abspaltung) der Bestandteile von Zeichenwdrtern ist — wenn Uberhaupt —
allenfalls bei deutlich als beschreibend oder aus anderen Grinden abgehobenen
Markenteile in eng begrenzten Ausnahmefallen denkbar, woflr es vorliegend kei-
nerlei Anhaltspunkte gibt. Insbesondere besteht kein Anlal3, bei dem auf den un-
befangenen Horer geschlossen wirkenden einheitlichen Wort ,Euromax” die An-
fangssilbe ,Eu” als abspaltbar anzusehen, zumal sie ersichtlich in der gelaufigen
Einheit ,Euro* verwendet wird, die der Verkehr aus einer Vielzahl von Wortverbin-
dungen als Hinweis auf ,Europa, europaisch* kennt. Bei der klanglichen wie bildli-
chen Worterfassung steht mithin nach Sprechrhythmus und Silbentrennung das
Wort ,Euro-Max"“ im Vordergrund und nicht etwa, wie die Widersprechende meint,
-Eu-Romax"“. Allerdings ist der Widersprechenden insoweit zuzustimmen, als der
Inhaber einer alteren Marke davor geschutzt werden muf3, dass sich ein anderer
das Markenwort durch bloRe Hinzufiigung abspaltbarer Silben aneignet. Ergibt
aber die Hinzufiigung einer Silbe, wie hier ,eu, die schriftbildlich auffallig ist und
die Klangwirkung nachhaltig beeinflusst, ein neues Wort mit einer neuen Bedeu-
tung, so ist die altere Marke gar nicht mehr als solche erkennbar in der jingeren
enthalten. Genau das ist aber hier der Fall, da ,euromax“ mit seinem Anklang an
.Europa“ von der als Phantasiewort verstandenen Widerspruchsmarke wegfihrt.
Tritt aber ,romax” im Gesamtwort ,Euromax” nicht mehr als eigenstandiger, selb-
standig kennzeichnender Bestandteil hervor, ist allein der Gesamteindruck ent-

scheidungserheblich, in dem sich die Marken deutlich unterscheiden.

Dies gilt zun&chst in klanglicher Hinsicht. Zwar ist die Widerspruchsmarke phone-
tisch vollstandig in der angemeldeten Marke enthalten, gleichwohl ergibt sich ein

hinreichend unterscheidbares Klangbild der Vergleichsmarken, zumal die ange-



griffene Marke erkennbar von der Buchstabenfolge ,Euro* beherrscht wird, die in
der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat. Die in der angemeldeten Marke
zusatzlichen zwei Buchstaben "EU-" stehen uniberhdrbar am Anfang des Mar-
kenwortes und sorgen im Gesamtklang nicht nur fir eine abweichende Vokalfolge
- einerseits eu-0-a, andererseits o0-a -, sondern auch fir eine abweichende Silben-
struktur, denn der nur zweisilbigen Widerspruchsmarke steht in dem angemelde-
ten Zeichen mit drei Silben ein deutlich langeres Wort gegentber. Der Abwei-
chung in diesen beiden Faktoren kommt auch besonderes Gewicht zu, denn fur
den klanglichen Gesamteindruck kommt es weniger auf einzelne Laute als viel-
mehr auf die Silbengliederung und Vokalfolge an (vgl Althammer/Strébele/Klaka,
aa0, 8 9 Rdn 82). AuRerdem liegen diese zuséatzlichen Laute "EU-" am Wortan-
fang, der im allgemeinen starker beachtet wird als die Ubrigen Zeichenteile. Unter
diesen Umsténden ist auch nicht ernsthaft mit einem "Verschlucken" der Laute
"EU-" zu rechnen, zumal ein Diphthong klanglich starker zum Tragen kommt als
ein Einzelvokal.

Auch schriftbildlich sind diese beiden zusatzlichen Buchstaben am Wortanfang so
auffallend, dafl3 schon wegen der deutlich verschiedenen Zeichenlangen eine Ver-
wechslungsgefahr nicht zu befurchten ist. In begrifflicher Hinsicht wéare an eine
Markenahnlichkeit allenfalls zu denken, wenn der Ubereinstimmende Bestandteil
.Romax“ einen Ubereinstimmenden Sinngehalt aufwiese, wofiir indes nichts er-
sichtlich ist. Ganz im Gegenteil fihrt auch hier die begrifflich Gberragende Be-

kanntheit von ,Euro* von Ubereinstimmungen im Sinngehalt weg.

Andere Arten der Verwechslungsgefahr kommen ebenfalls nicht in Betracht, ins-
besondere auch nicht die Gefahr, dal’3 die Marken gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr umfaldt ausgehend
von der Gesetzesbegrindung und nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung
nicht jede mogliche gedankliche Verbindung, sondern insbesondere die von der
Rechtsprechung entwickelten Grundséatze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr
und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Deren Voraussetzungen liegen

hier nicht vor.



Weder weisen die Vergleichszeichen den gleichen Wortstamm auf noch besitzt
dieser Stammbestandteil fur die Betriebsstatte des rangbesseren Benutzers Hin-

weischarakter. Hinweischarakter ist insbesondere anzunehmen, wenn

- der Markeninhaber den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener
entsprechend gebildeter Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewdhnt

hat, oder

- es sich bei dem fraglichen Element um einen besonders charakteristisch her-
vorstechenden oder

- als Firmenhinweis verwendeten oder

- sonst mit erhohter Verkehrsgeltung ausgestatteten Bestandteil handelt, oder

- sonstige Umstéande (zB die Art der abweichenden Markenteile) diesen Schlul3
aufdrangen, wobei hier besonders strenge Mal3stdbe anzulegen sind, welil die
Widersprechende noch Uber keine Serienzeichenbildung verfugt, sondern ihre
Widerspruchsmarke bisher die einzige Marke ist (vgl Althammer/Strobele/Klaka,
aa0, 8 9 Rdn 182, 187,188).

Keiner der genannten Félle, die fir die Annahme eines Hinweischarakters spre-
chen kénnten, liegt hier vor. Ganz im Gegenteil spricht bereits die Wortbildung der
angegriffenen Marke gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.
Denn in "Euromax" treten die Silben ,romax" nicht mit hinreichender Eigenstandig-
keit als Wortstamm hervor, sie sind vielmehr mit "Eu-" zu einem einheitlichen Gan-
zen verschmolzen: Der Laut "EU-" ist, wie schon ausgefihrt, nicht als eigenstan-
diges, insbesondere als Hinweis auf Europa beschreibendes Wortelement anzu-
sehen, so dal3 der Verkehr meinen konnte, die Widerspruchsmarke werde nun-

mehr auch europaweit eingesetzt. Fiur eine solche Betrachtungsweise fehlt es an



jeglichen Belegen und Verwendungsbeispielen. Zwar gibt es zahlreiche Wortver-
bindungen mit dem Kurzel ,EU* als Hinweis auf die Europaische Union (EU-Ver-
ordnung, EU-Kommission, EU-Behorde usw.), vorliegend wird ,Eu® indes als Tell
von ,euro” verwendet und vom Verkehr entsprechend als Einheit mit der Folge
aufgefasst, dass die Widerspruchsmarke hier nicht mehr eigenstandig in Erschei-
nung tritt. Allein aus dem Umstand, dal? die angemeldete Marke die Wider-
spruchsmarke in Teilen phonetisch identisch Gbernommen hat, kann keine mittel-
bare Gefahr und damit auch keine Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens
hergeleitet werden, jedenfalls in Fallen wie hier, in denen die phonetische Uber-
nahme im Gesamteindruck zu einem vollig eigenstandigen Charakter der jingeren
Marke fuhrt. Es mag zwar sein, daf? die angegriffene Marke aufgrund der phoneti-
schen ldentitat ihrer zweiten und dritten Silbe mit der Widerspruchsmarke an diese
im Wege der freien gedanklichen Assoziation erinnert, doch unterfallt dem
Rechtsbegriff des gedanklichen Inverbindungbringens nicht jegliche wie auch im-
mer geartete gedankliche Assoziation, und eine solche Assoziation ist auch hier
zu weitgehend, als dafd darauf die Annahme einer Verwechslungsgefahr gestitzt
werden koénnte. Denn die angegriffene Marke ist trotz der teilweisen phonetisch

identischen Ubernahme hinreichend eigenstandig abgewandelt.
Im Ergebnis konnte die Beschwerde damit unter allen rechtlichen wie tatsachli-
chen Gesichtspunkten keinen Erfolg haben und war daher zuriickzuweisen. Fur

die Auferlegung von Kosten bestand fir den Senat allerdings keine Veranlassung
(MarkenG 8§ 71 Abs 1).

Stoppel Schwarz-Angele Martens
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