BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 58/04 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 12.05.2005

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 302 32 569

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 1. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin

Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Max Berner

ist fur die Waren

-Wasserleitungsgerate sowie sanitare Anlagen; Sanitararma-
turen, insbesondere Mischarmaturen und Auslaufarmaturen;
Brausen, insbesondere Handbrausen, Brausegarnituren,
Brausekopfe, insbesondere Handbrausekdpfe, Brausehalter,
Brausewandstangen, Brauseschlauche, Verbindungsstiicke

und Anschlisse fur Brauseschlauche und Brausekopfe®

unter der Registernummer 302 32 569 eingetragen und am 30. August 2002 vero6f-
fentlicht worden.



Dagegen hat die Inhaberin der am 17. August 1995 eingetragenen Wort-Bildmarke
394 06 459

L1 BERNER

Widerspruch erhoben, welche fur verschiedene Waren der Klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8,9, 11,12, 17 und 20, ua fur

.Rohrschellen, Rohraufhangungen, Schlauchschellen, Heiz-
korperaufthangungen, Sanitarbefestigungsséatze und Schlau-

che”

Schutz genieldt. Das gegen die Widerspruchsmarke anhangig gewesene Wider-

spruchsverfahren ist am 17. Dezember 1996 abgeschlossen worden.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat der Inhaber der angegriffenen Marke die
Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Zur Glaub-
haftmachung der bestrittenen Benutzung hat die Widersprechende verschiedene
Unterlagen eingereicht, darunter eine eidesstattliche Versicherung des Geschafts-
fuhrers der Widersprechenden, Herrn B..., vom 21.Juli2003, in der
dieser erklart, dald die Widerspruchsmarke seit 1995 ua zur Kennzeichnung der
Waren ,Rohrschellen, Rohraufhdngungen, Schlauchschellen, Heizkérperaufhan-
gungen, Sanitarbefestigungssatze und Schlauche” benutzt worden sei und mit die-
sen Waren im Wirtschaftsjahr 2001 (1. April 2001 bis 30. Marz 2002) in der Bun-
desrepublik Deutschland EUR ... umgesetzt worden seien. Der Inhaber der
angegriffenen Marke hat daraufhin diese Waren von der Nichtbenutzungseinrede

ausgenommen.

Mit Beschlul3 vom 3. Februar 2004 hat die mit einem Beamten des gehobenen

Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 11 des Deutschen Patent- und Marken-



amts den Widerspruch aus der Marke 394 06 459 zuriickgewiesen. Zur Begrin-
dung ist ausgefiihrt, daR selbst dann, wenn man eine Ahnlichkeit der Waren der
Widerspruchsmarke, fur die eine Benutzung anerkannt sei mit den Waren der an-
gegriffenen Marke unterstelle, die Marken keine hinreichende Ahnlichkeit aufwie-
sen, um eine Verwechslungsgefahr iSv 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu begrunden.
Zwar werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von dem Wort
,BERNER" gepréagt, da dieses sich fur den Verkehr gegentiber dem weiter vorhan-
denen Bildelement als die einfachste Mdoglichkeit der Markenbenennung anbiete.
In der angegriffenen Marke kénne hingegen dem darin ebenfalls enthaltenen Wort
.Berner‘ keine den Gesamteindruck pradgende Bedeutung beigemessen werden.
Der Verkehr habe keinen Anlal3, die erkennbar aus einem Vor- und Familienna-
men bestehende Marke ,Max Berner”, die kurz und leicht auszusprechen sei, auf
.Berner‘ zu verkirzen. Es gebe keinen Erfahrungssatz, dafd sich der Verkehr bei
aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken im Regelfall am Familiennamen
als pragendem Bestandteil orientiere. Dies sei nur bei Vorliegen besonderer Um-
stande anzunehmen, die hier jedoch nicht gegeben seien. Auch wenn es sich bei
.Max“ um einen allgemein gelaufigen Vornamen handle, sei doch ,Berner” als
Nachname nicht so ausgefallen, pragnant und phantasievoll, dal3 sich die ange-

sprochenen Verkehrskreise nur daran orientieren wirden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffas-
sung hat die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken verneint. Die Waren der angegriffenen Marke seien mit den von der Be-
nutzung betroffenen Waren der Widerspruchsmarke nicht nur ahnlich, sondern
zum Teil identisch sowie it hochgradig &hnlich. Bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr misse daher ein strenger Mal3stab angelegt werden. Die Marken-
stelle habe aulRerdem keine Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke getroffen, obwohl gute Grinde flr deren gesteigerte Kennzeich-
nungskraft sprachen. So besitze der seit 1957 benutzte Firmenname ,BERNER*
der Berner GmbH, die im Bereich der gegenstandlichen Waren eine wirtschaftliche

GroRe mit einer ... Euro Jahresumsatz darstelle, gesteigerte Be-



kanntheit, welche auf die gleichnamige Marke ausstrahle. Auch die glaubhaft ge-
machten, mit der Widerspruchsmarke getatigten Umsatze seien ein Indiz fir eine
erhéhte Kennzeichnungskraft. Das ubereinstimmende Markenwort ,BERNER* pra-
ge entgegen der Annahme der Markenstelle nicht nur den Gesamteindruck der
Widerspruchsmarke, sondern auch den der angegriffenen Marke. Wenngleich
nicht regelmaRig von der pragenden Bedeutung des Nachnamens in einer aus
Vor- und Nachnamen gebildeten Marke ausgegangen werden konne, lagen hier
besondere Umstande vor, die eine solche Annahme rechtfertigten. ,Max“ bzw
.Maximilian“ sei einer der am weitesten verbreiteten Vornamen in Deutschland,
was eine statistische Erhebung der Gesellschaft fur deutsche Sprache eV,
Wiesbaden, zeige. AulB3erdem besitze der Bestandteil ,BERNER" gesteigerte
Kennzeichnungskraft. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Ver-
gleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechseln sollten, wirden sie die
angegriffene Marke aufgrund der Ubereinstimmung mit der Widerspruchsmarke in
dem Bestandteil ,BERNER" dem Geschaftsbetrieb der Widersprechenden zuord-
nen. Wenngleich der Verkehr nicht an eine Zeichenserie mit dem Bestandtell
.BERNER" gewdhnt sei, trete dieser wegen der Beliebigkeit des Vornamens ,Max*

in der angegriffenen Marke als charakteristischer Herkunftshinweis hervor.

Die Widersprechende beantragt (sinngemal),
den angefochtenen Beschlu3 aufzuheben und die Léschung
der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs anzuord-
nen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Er stitzt sich auf den seines Erachtens zutreffenden BeschlulR der Markenstelle.

Die gegenlberstehenden Marken wiesen einen in jeder Hinsicht ausreichenden



Abstand voneinander auf, um eine Verwechslungsgefahr ausschlieen zu kénnen.
Besondere Umstande, die nach der einschlagigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs zu einer Nichtbertcksichtigung des Vornamens ,Max“ in der jingeren
Marke fuhren konnten, lagen nicht vor. Der statistische Vortrag der Widerspre-
chenden zur Beliebtheit des Vornamens ,Max“ rechtfertige nicht die Annahme,
dal} das Mehrwortzeichen ,Max Berner* auf den Bestandteil ,Berner reduziert
werde. Die Beliebtheit des Namens dokumentiere lediglich seine hervorragende
Kommunizierbarkeit und Einpragsamkeit. Die Behauptungen der Widersprechen-
den zu einer angeblich gesteigerten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke
wurden mit Nichtwissen bestritten. Sie konnten it die Wertung einer Uberdurch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft nicht untermauern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte sowie auch sonst zuldssige
Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache nicht begrtindet. Nach Auffas-
sung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Wider-
spruchsmarke keine Verwechslungsgefahr iSd des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die
Markenstelle hat daher den Widerspruch zu Recht zurlickgewiesen (8§ 43 Abs 2
Satz 2 MarkenG).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle zulas-
sig die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, deren Widerspruchsverfah-
ren am 17. Dezember 1996, und damit im Zeitpunkt der Veroffentlichung der an-
gegriffenen Marke am 30. August 2002 bereits langer als funf Jahre abgeschlos-
sen war (88 43 Abs 1 Satz 1, 26 Abs 5 MarkenG). Aufgrund der zeitlich unbe-
schrankt erhobenen Einrede war die Widersprechende verpflichtet, eine nach § 26

MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der beiden in § 43



Abs 1 Satz 1 u 2 MarkenG bestimmten Zeitraume glaubhaft zu machen. Im Hin-
blick auf das von der Widersprechenden vorgelegte Glaubhaftmachungsmaterial
hat der Inhaber der angegriffenen Marke seine Nichtbenutzungseinrede bezlglich
der Waren ,Rohrschellen, Rohraufhdngungen, Schlauchschellen, Heizkdrperauf-
hangungen, Sanitarbefestigungssatze und Schlauche” nicht mehr aufrecht erhal-
ten. Nachdem die Widersprechenden eine daruber hinausgehende Benutzung
ihrer Marke fUr weitere eingetragene Waren weder behauptet noch glaubhaft ge-
macht hat, sind bei der Entscheidung tber den Widerspruch die genannten Waren
zugrunde zu legen, fur welche die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr
bestritten ist (8 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist nach der
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs un-
ter Beachtung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Von mal3geblicher Be-
deutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden
Marken sowie der von den Marken erfaRten Waren oder Dienstleistungen.
Darlber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhan-
gig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit
einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse
Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl ua EuGH GRUR 1998,
387, 389 (Nr 22) ,Sabél/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) ,Marca/Adidas";
BGH GRUR 2002, 626, 627 ,IMS*“; WRP 2004, 763, 764 ,d-c-fix/CD-FIX*; GRUR
2004, 598, 599 ,Kleiner Feigling®).

Die oben genannten, gemal} § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG zu beriicksichtigenden
Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere die Waren ,Sanitarbefestigungssat-
ze, Rohraufh&dngungen, Rohr- und Schlauchschellen® sowie ,Schlauche” erfassen
die fur die angegriffene Marke beanspruchten Waren uberwiegend im durch-
schnittlichen Ahnlichkeitsbereich (,Wasserleitungsgerate, sanitare Anlagen, Sani-
tararmaturen, Brausen, Brausegarnituren, Brausekdpfe®), zum Teil auch im Be-

reich moglicher Identitat (,Brausehalter, -wandstangen, -schlauche®) oder engerer



Ahnlichkeit (,Verbindungsstiicke und Anschliisse fiir Brauseschlauche und —kop-
fe). Es ist daher eine - zumindest in Teilbereichen - kollisionsférdernde Waren-

situation in Rechnung zu stellen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann allerdings nicht von einer
gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw des darin enthal-
tenen Markenwortes ,BERNER" fur die hier in Rede stehenden, den Sanitéarbe-
reich betreffenden Waren der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Selbst
wenn man den diesbeziglichen, von dem Inhaber der angegriffenen Marke bestrit-
tenen Sachvortrag der Widersprechenden als zutreffend unterstellt, 1a3t dieser
nicht den Schlufd auf eine fur die hier fraglichen Waren tberdurchschnittlich stark
benutzte und bekannte Marke zu. Insbesondere ergibt sich eine solche Schluf3fol-
gerung nicht schon aus dem behaupteten langjahrigen Bestehen und der wirt-
schaftliche Grof3e des Unternehmens der Widersprechenden mit einem Jahresum-
satz (in 2001/2002) von mehr als einer ... Euro sowie einer hieraus
resultierenden mdglichen Bekanntheit des Firmennamens oder Unternehmens-
kennzeichens der Widersprechenden. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft als
Marke setzt namlich den markenmalligen Gebrauch des Firmennamens oder Un-
ternehmenskennzeichens zur Kennzeichnung von Waren eines bestimmten Unter-
nehmens voraus und ist zudem grundsatzlich auf diejenigen Waren beschrénkt,
fur die eine entsprechende intensive Benutzung erfolgt (vgl BGH GRUR 1978,
170, 171 ,FAN“; BPatG GRUR 2000, 807, 808 ,LIOR/DIOR"; BIPMZ 2001, 101,
103 ,Ayk.../AOK"). Wie dem in der mindlichen Verhandlung vorgelegten ,Gesamt-
katalog Bau-Handwerk® der Widersprechenden sowie den Internet-Ausdrucken
von ihrer Homepage zu entnehmen ist, verfigt die Berner-Unternehmensgruppe
als eines der fuhrenden europaischen Direktvertriebsunternehmen bei der Rund-
um-Leistung im Kleinteile-Geschaft (Verbrauchsmaterial und Werkzeuge) fir pro-
fessionelle Anwendungen in Handwerk und Industrie (betreute Unternehmen im
Bau- und KFZ-Handwerk sind insbesondere Schreinereien, Fachbetriebe fur Elek-
trik, Sanitér, Heizung, Klima, Hoch- und Tiefbau, Werkstatten fur KFZ, LKW, Bau-
und Landmaschinen und Speditionen) Uber eine ausgesprochen breit angelegte



Produktpalette, welche in die Sparten ,Bohr- und MeiReltechnik, Direktmontage,
Diamanttechnik, Verbrauchsmaterial, L6t- und Schweil3technik, Chemieprogramm,
Bohrtechnik Metall/Holz, Trenn- und Schleiftechnik, Sagetechnik, Dubeltechnik,
DIN- und Normteile, Sortimente, Handwerkszeug, Mel3- und Pruftechnik, Arbeits-
schutz, Maschinen und Zubehor, Druckluftwerkzeug und Zubehor sowie Werk-
stattausstattungen* untergliedert ist. Angesichts dessen lassen die nur auf das Ge-
samtunternehmen sowie den Gesamtunternehmensumsatz bezogenen Angaben
der Widersprechenden nicht erkennen, welche Marktstellung ihr Unternehmen ge-
rade bei den hier fraglichen Waren aus dem Sanitarbereich innehat, insbesondere
in welchem Umfang speziell Waren dieses Bereichs, die nur einen kleinen Teil des
Gesamtwarensortiments der Berner Unternehmensgruppe, namlich Verbrauchs-
material Sanitarhandwerk, ausmachen, unter dem Firmennamen oder der Unter-
nehmenskennzeichen vertrieben werden bzw wurden. Der im Rahmen der Glaub-
haftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eides-
stattlich versicherte, vergleichsweise geringe Umsatz in Hohe von EUR ...,
welcher mit dem Vertrieb der og, fir die Widerspruchsmarke geschitzten Waren
aus dem Sanitarbereich in der Zeit vom 1. April 2001 bis 30. Marz 2002 erzielt
worden ist, spricht jedenfalls nicht flr eine insoweit tUberdurchschnittlich benutzte
und bekannte Marke.

Bei dem der Widerspruchsmarke zu bemessenden Schutzumfang ist auf3erdem zu
bertcksichtigen, dal3 dem darin enthaltenen Markenwort ,BERNER" von Haus aus
eine gewisse Kennzeichnungsschwache innewohnt. Als Adjektivform von ,Bern®,
dem allgemein bekannten Namen der Hauptstadt und eines Kantons der Schweiz,
ist das Wort ,BERNER®, insbesondere in Alleinstellung ohne weitere auf einen Na-
menscharakter hinweisende Bestandteile, von den angesprochenen Verkehrskrei-
sen nicht notwendig als individualisierender (Familien-) Name, sondern ebenso als
beschreibender Hinweis auf die geographische Herkunft der damit gekennzeich-
neten Waren zu verstehen (vgl EuG MarkenR 2003, 493 ,OLDENBURGER").
Selbst wenn daher der Widerspruchsmarke fir die betroffenen Waren ein erhdhte

Verkehrsbekanntheit zukommen sollte, wirde diese zunachst nur die besagte
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Kennzeichnungsschwache ausgleichen, nicht aber zu einer erhdéhten Kennzeich-
nungskraft und einem entsprechend vergré3erten Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke fuhren. Mithin ist der Widerspruchsmarke fur die hier fraglichen Wa-

ren allenfalls eine normal durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

Zwar sind mit Blick auf die zum Teil mdgliche Warenidentitat oder -ndhe insoweit
strenge, in Anbetracht des maximal durchschnittichen Schutzumfangs der Wider-
spruchsmarke jedoch keine sehr strengen Anforderungen an den von den Marken
zum Ausschlul einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand zu stellen.
Die hiernach erforderlichen deutlichen Unterscheidungsmerkmale weist die ange-
griffene Marke im Vergleich zu der &lteren Marke nach Auffassung des Senats

aber in jeder Hinsicht noch auf.

In ihrer Gesamtheit grenzt sich die jungere Marke schon durch das zusatzliche,
weder zu ubersehende noch zu Gberhérende Wort ,Max* ausreichend von der nur
aus dem Wort ,BERNER" und einem davor plazierten Bildelement bestehenden
Widerspruchsmarke ab. Fir die Frage, ob die Marken unmittelbar nach ihrem Ge-
samteindruck eine die Verwechslungsgefahr begriindende Ahnlichkeit aufweisen,
kommt es daher mafligeblich darauf an, ob dem in beiden Marken Ubereinstim-
mend enthaltenen Markenwort ,Berner/BERNER" eine den Gesamteindruck der
jeweiligen Marke pragende Bedeutung zukommt. Denn nur in einem solchen Fall
kann ein einzelner Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens mit der jeweils ge-
genuberstehenden Marke verglichen werden (vgl BGH GRUR 2004, 360 ,Davidoff
[I“). Voraussetzung hierfur ist allerdings, daf3 die anderen Bestandteile weitgehend
in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestim-
men (vgl ua GRUR 2003, 880, 881 ,City Plus“; GRUR 2004, 598, 599 ,Kleiner
Feigling“). Von einer in dem Sinn pragenden Bedeutung des Wortes ,BERNER*
wird man zwar bei der Widerspruchsmarke, jedenfalls was ihren klanglichen Ge-
samteindruck betrifft, ausgehen kénnen. Insoweit mi3t namlich der Verkehr beim
Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen erfahrungsgemafld dem Wort

als einfachster und kirzester Bezeichnungsform eine pradgende Bedeutung zu (vgl
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BGH GRUR 2002, 167, 169 ,Bit/Bud“). Demgegeniber hat die Markenstelle eine
im Gesamteindruck der jungeren Marke pragende Funktion des Wortes ,Berner”
nach den einschlagigen Grundsatzen der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zur Beurteilung von Marken, die, wie die angegriffene Marke aufgrund des
darin dem Wort ,Berner” vorangestellten Vornamens ,Max“, erkennbar aus einem

Vor- und einem Familiennamen gebildet sind, zutreffend verneint.

Danach besteht insbesondere kein Erfahrungssatz dahin, daf3 sich der Verkehr bei
Marken, die aus Vor- und Familiennamen bestehen, regelmaRig an dem Familien-
namen als pragendem Bestandteil orientiere (vgl BGH GRUR 2000, 233, 234 f
~RAUSCH/ELFI RAUCH"; GRUR 2000, 1031, 1032 ,Carl Link*; BPatGE 44, 53
.Noelle Claris/CLARIS"). Auch rechtfertigen vorliegend die Umstande des Einzel-
falles nicht die Annahme, der Verkehr werde in der angegriffenen Marke nur den
Nachnamen ,Berner* herausgreifen und dem Vornamen ,Max" daneben lediglich
eine zu vernachlassigende, den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmende
Bedeutung beimessen. Anhaltspunkte dafir, da konkret auf dem einschlagigen
Warengebiet der Sanitaranlagen und -armaturen eine allgemeine Ubung besteht,
aus Vor- und Familiennamen bestehende Kennzeichen auf den Familiennamen zu
verklrzen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Weiterhin ist nicht zu verken-
nen, dal? der Gesamtname ,Max Berner“ relativ kurz und leicht zu merken ist.
Selbst wenn der Vorname ,Max" als eine Kurzform von ,Maximilian®, vor allem im
suddeutschen Raum, ein haufig anzutreffender Name sein sollte, tragt er gleich-
wohl als klangvoller, pragnanter Namensbestandteil zur Eigenpréagung und Indivi-
dualisierungsfunktion des Gesamtnamens bei. Zu bedenken ist aul3erdem, dafl3
das Wort ,Berner”, wie oben dargelegt, in Alleinstellung keinesfalls nur als (Nach-)
Name, sondern auch als adjektivischer geographischer Herkunftshinweis verstan-
den werden kann, das Wort seinen - eindeutigen - Namenscharakter in der ange-
griffenen Marke also nicht zuletzt durch den hinzugefiigten Vornamen erhalt. Auch
diese in begrifflicher Hinsicht mitbestimmende Funktion des Vornamens ,Max"“
steht der Annahme einer Pragung der juingeren Marke - allein - durch das Wort

.Berner‘ entgegen. Schliel3lich kann sich die Widersprechende nach den obigen
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Ausfuhrungen nicht auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke bzw des Markenwortes ,BERNER*" fur die hier fraglichen Waren berufen,
weshalb sich eine solche auch nicht starkend auf die herkunftshinweisende Funk-
tion des Ubereinstimmend in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteils
.Berner‘ auszuwirken vermag (vgl BGH MarkenR 2003, 385, 386 ,City Plus").

Zu verneinen ist letztlich auch die von der Widersprechenden geltend gemachte
Gefahr, dal3 die beiden Marken wegen des gemeinsamen Markenwortes
.BERNER/Berner* gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbil-
dung miteinander in Verbindung gebracht werden kénnten. Fur die Annahme einer
solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr, bei der die beteiligten Verkehrskreise
zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, jedoch einen in
beiden Marken Ubereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des
Inhabers der alteren Marke werten, reicht allein das Vorhandensein eines uberein-
stimmenden Elements in beiden Marken noch nicht aus. Vielmehr ist zusatzlich er-
forderlich, dal3 diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der alte-
ren Marke zukommt (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 9 Rdn 465 u 472).
Zwar ist der Widersprechenden insoweit zuzugeben, daf3 ein Bestandteil nicht nur
durch seine Benutzung als Stamm einer entsprechenden Zeichenserie im Verkehr
den erforderlichen Hinweischarakter erlangen kann, sondern sich fir den Verkehr
auch beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke der Gedanke an eine Se-
rienmarke ergeben kann. Jedoch sind in solchen Féallen besonders strenge Anfor-
derungen an den notwendigen Hinweischarakter zu stellen (vgl Strobele/Hacker,
aa0, 8 9 Rdn 486 mNachw adRspr). Hinreichende Anhaltspunkte dafir, dafl3 der
Verkehr das Wort ,Berner” in der jingeren Marke als einen derart charakteristisch
auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Serienstammbestand-
teil auffassen konnte, vermag der Senat jedoch nicht zu erkennen. Insbesondere
kann die Widerspruchsmarke, wie oben ausgefuhrt, auf dem hier betreffenden
Warengebiet der Sanitérinstallationen keine gesteigerte Kennzeichnungskraft be-

anspruchen, welche ggf in Verbindung mit dem Umstand, dal3 ,BERNER" das Fir-
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menschlagwort der Widersprechenden darstellt, eine solche Wertung zuliel3e (vgl
BPatGE 47, 198, 205 ,Ella May").

Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemafld 8 71 Abs 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Strobele Guth Kirschneck

Ko



