BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 139/03 Verkindet am
9. Mai 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angegriffene Marke 398 15 852

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 9. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Fur die Waren und Dienstleistungen
.Datenverarbeitungsgerate und Computer, ausgenommen solche
fur die Bildbearbeitung und/oder Erstellung und Bearbeitung von
2D und/oder 3DGraphiken*
ist unter der Nr 398 15 852 seit dem 4. August 1998 eingetragen die Wortmarke

MAGIC.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 23. November 1992 unter
2 025 086 fur die Waren

,Geréate fur die Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Schallplatten und andere Aufzeichnungstrager; Da-

tenverarbeitungsgerate und Computer und deren periphere Anla-



gen; auf maschinenlesbaren Datentragern aufgezeichnete Com-

puterprogramme”

eingetragenen Wortmarke

EMAGIC.

Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Bei durch-
schnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren
sei der erforderliche Abstand eingehalten. Die angegriffene Marke unterscheide
sich durch Silbenanzahl und den starker beachteten Wortanfang, zumal es sich
um verhaltnismaRig kurze Markenwdérter handele, was eine klangliche und schrift-
bildliche Ahnlichkeit ausschlieRe. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide
aus, da es sich bei der Widerspruchsmarke ,EMAGIC* um ein Phantasiewort han-
dele, dem ein konkreter begrifflicher Inhalt nicht zugeordnet werden kdénne. An-
haltspunkte fur eine Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Markenelement
-MAGIC* fehlten.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Der vorangestellte Buch-
stabe ,E* der Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als Abkirzung fir ,elektro-
nisch” verstanden und damit als rein beschreibender Hinweis auf die darunter ge-
schitzten Waren. Der Verkehr spalte die Widerspruchsmarke daher in die beiden
Bestandteile ,E* und ,MAGIC" auf, wobei ,MAGIC" selbstandig schutzfahig und
pragend sei, der beschreibende Bestandteil ,E* sei unbetont und werde daher ver-

schluckt und nicht beachtet.



Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 28. Febru-
ar 2003 aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke

anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angefihr-
ten Grunde. In der mindlichen Verhandlung erhebt sie die Einrede der fehlenden
Benutzung der Widerspruchsmarke, die von der Widersprechenden als verspatet

gerugt wird.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke ist der Widerspruchsmarke nicht so @hnlich, dass die Ge-

fahr von Verwechslungen besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat erstmals im Beschwerdeverfahren in
der mundlichen Verhandlung die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchs-
marke erhoben. Die Widersprechende hat in der mindlichen Verhandlung zu
Protokoll erklart, dass sie keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung zur Hand habe,
dass die Marke aber benutzt werde. Im vorangegangenen Widerspruchsverfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren bis zur

mindlichen Verhandlung war die Frage der Nichtbenutzung der Widerspruchs-



marke von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht angesprochen worden.
Vom Eingang der Beschwerde bis zur Ladung zur miundlichen Verhandlung hatte
die Inhaberin der angegriffenen Marke ausreichend Zeit, um die Einrede der
Nichtbenutzung zu erheben und der Widersprechenden damit auch Gelegenheit
zu geben, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchs-
marke vorzulegen. Da der Widersprechenden bis zum Schluf3 der mundlichen
Verhandlung eine Glaubhaftmachung der von ihr geltend gemachten Benutzung
nach ihrer Erklarung in der mindlichen Verhandlung nicht mdglich gewesen ware
und eine Berlcksichtigung der Einrede damit zu einer Verzégerung gefuhrt hatte,
war die Einrede insoweit als verspatet zurtickzuweisen (vgl Strobele/Hacker
MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 54).

Danach ist hinsichtlich der gegentberstehenden Waren von der Registerlage aus-

zugehen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beriicksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritdtsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad
der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st
Rspr, vgl zB WRP 2004, 1043 - NEUROVIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX;
GRUR 2004, 235, 236 — DAVIDOFF ).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen

Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Der Bestandteil ,MAGIC* hat zwar beschreibende Anklange, fihrt jedoch nicht zu
einer Kennzeichnungsschwache des Gesamtzeichens, da dieses in der Zusam-

mensetzung einen neuen phantasievollen Gesamtbegriff bildet.



3. Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und den von
der angegriffenen Marke erfal3ten Waren besteht teils Identitat, teils Waren&ahn-
lichkeit.

4. Den angesichts identischer Waren und einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung von Verwechslungen erfor-

derlichen besonders deutlichen Abstand halt die angegriffene Marke noch ein.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Fir die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Ubereinstimmung
in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich
gegeniberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der
Verkehr Marken regelmalig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten
und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, moglichen Bestandteilen und
deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein
beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht aul3er
Betracht, sondern ist mit zu bertcksichtigen. Zudem ist bei der Prifung der Ver-
wechslungsgefahr grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der
zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl BGH aaO
NEUROVIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass sich die gegenluberstehenden

Marken in ihrem Gesamteindruck ausreichend unterscheiden.

Eine klangliche Ahnlichkeit ist zu verneinen. Zwar stimmen die beiden Marken in
einem Grol3teil der Buchstaben Uberein, die angegriffene Marke ist in der Wider-
spruchsmarke vollstdndig enthalten. Das in der Widerspruchsmarke zusatzlich als
Anfangsbuchstabe vorangestellte ,E" ist aber ein markanter Vokal, der eine

betonte zuséatzliche Anfangssilbe bildet und der Gesamtmarke ein gegenuber der



angegriffenen Marke abweichendes Klangbild verleiht. Da es sich um relativ kurze,
uberschaubare Markenwdrter handelt, fallt der Unterschied am starker beachteten
Wortanfang noch mehr ins Auge. Zudem ist der Ubereinstimmende Wortbestand-
teil ,MAGIC*" kein kennzeichnungsstarker Bestandteil, sondern hat beschreibende
Anklange namlich ,magisch, zauberhaft, die im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren aus dem Computerbereich an Geréate denken lafit, die zB ,wie
von Zauberhand arbeiten®.

Fur den vorangestellten Vokal ,E* [&aRt sich zwar unterstellen, dass es wohl als
Abkurzung fur ,elektronisch” zu verstehen ist, auch wenn es an einer bei Abkur-
zungen ublichen Kenntlichmachung durch einen Punkt, Bindestrich oder ein Ab-
standszeichen wie in vergleichbaren Begriffen wie E-Commerce, E-Banking fehilt.
Auch beschreibende Wortteile durfen jedoch bei der Priufung der

Zeichenahnlichkeit nicht ohne weiteres vernachlassig werden.

Durch den direkten Anschluf3 an die nachfolgenden Buchstaben bildet die An-
fangssilbe ,E“ mit dem nachfolgenden Bestandteil ,MAGIC" eine geschlossene
Einheit und einen neuen eigenstandigen Phantasiebegriff. Es tritt keine wie sonst
bei Vorsilben Ubliche sprachliche oder begriffliche Zasur ein, so dass der mit der
angegriffenen Marke identische Teil ,MAGIC* mit dem ,E“ verschmilzt. Zwar kann
in der Regel bei weitgehenden Ubereinstimmungen im (brigen eine alleinige Ab-
weichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr nicht ausschlieen (vgl Stro-
bele/Hacker aaO § 9 Rdn 184). Doch handelt es sich hier bei dem Ubereinstim-
menden Teil um einen eher kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der als zu-
dem klangschwacher Bestandteil von dem die Betonung tragenden Vokal ,E*
Uberlagert oder zumindest aufgenommen wird, so dass der Gesamteindruck
nachhaltig verandert ist. Bei einteiligen Marken kann allenfalls unter ganz beson-
deren Umstanden ein Bestandteil zu vernachlassigen sein (vgl. Strobele/Hacker
aaO 8§ 9 Rdn 339).



5. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden konnen. Die Annahme einer mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr setzt demnach voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar
die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen
unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Marken
ubereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der
alteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also fur sich schon die mal3gebli-
che Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die Ubrigen abweichenden Mar-
kenteile nur noch als Kennzeichen fir bestimmte Waren aus dem Geschéftsbe-
trieb des Inhabers der alteren Marke ansehen (vgl Strobele/Hacker aaO §9
Rdn 466). Dabei sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile
insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr ebenso wie ge-
gen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen
Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von
der Vorstellung wegfiihren, es handele sich um Serienmarken eines Unterneh-
mens (vgl Strébele/Hacker aaO 8§ 9 Rdn 493). Im vorliegenden Fall fihrt eine ge-
samtbegriffiche Verbindung wie oben ausgefihrt zu dem Phantasiebegriff
-EMAGIC" von der Vorstellung weg, das Markenelement ,MAGIC* stelle den
Stammbestandteil von Serienmarken dar. Es besteht daher keine Veranlassung,
den Bestandteil ,E* abzuspalten.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3

(8 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb
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