URTEIL VOM 19. 10. 2006 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-350/04 BIS T-352/04

URTEIL DES GERICHTS (Fiinfte Kammer)
19. Oktober 2006

In den verbundenen Rechtssachen T-350/04 bis T-352/04

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH mit Sitz in Bitburg (Deutschland),
Prozessbevollmichtigte: Rechtsanwiltin M. Huth-Dierig,

Klégerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollméchtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und
Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Anheuser-Busch, Inc, mit Sitz in Saint Louis, Missouri (Vereinigte Staaten),
Prozessbevollmichtigte: A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart und
B. Goebel, Rechtsanwilte,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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betreffend drei Klagen gegen die Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer
des HABM vom 22. Juni 2004, die in den Sachen R 447/2002-2, R 451/2002-2 und
R 453/2002-2 in Widerspruchsverfahren zwischen der Bitburger Brauerei Th. Simon
GmbH und der Anheuser-Busch, Inc., ergangen sind,

erldsst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN (Fiinfte Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten M. Vilaras sowie der Richter F. Dehousse und
D. Svaby,

Kanzler: K. Andovd, Verwaltungsritin,

aufgrund der am 24. August 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschriften,

aufgrund der am 9. Februar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortungen des HABM,

aufgrund der am 17. Februar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortungen der Streithelferin,

aufgrund des Beschlusses des Prédsidenten der Fiinften Kammer des Gerichts vom
26. Oktober 2005, die Rechtssachen zu gemeinsamer miindlicher Verhandlung und
Entscheidung zu verbinden,

auf die miindliche Verhandlung vom 17. Januar 2006
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

I — Die von Anheuser-Busch eingereichten Gemeinschaftsmarkenanmeldungen

Anheuser-Busch, Inc., reichte beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemif$ der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 tiber die Gemeinschaftsmarke (ABIL 1994, L 11, S. 1)
in gednderter Fassung drei Gemeinschaftsmarkenanmeldungen (im Folgenden:
angemeldete Marken) ein:

— eine am 1. April 1996 eingereichte Wortmarkenanmeldung BUD fiir der
folgenden Beschreibung entsprechende Waren der Klasse 32 des Abkommens
von Nizza {iber die internationale Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und
gednderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza): ,Bier, Ale, Porter,
gemalzte alkoholische und alkoholfreie Getrdnke®;
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— eine Bildmarkenanmeldung (im Folgenden: angemeldete Bildmarke Nr. 1):

— eine Bildmarkenanmeldung (im Folgenden: angemeldete Bildmarke Nr. 2):
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Die beiden zuletzt genannten Markenanmeldungen wurden am 16. Oktober 1996
fiir Waren der Klassen 16, 25 und 32 des Abkommens von Nizza eingereicht, die fiir
die jeweilige Klasse der folgenden Beschreibung entsprechen:

— Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie
in Klasse 16 enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreib-
waren; Klebstoffe fiir Papier- und Schreibwaren oder fiir Haushaltszwecke;
Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, soweit es in Klasse 16 enthalten ist; Spielkarten.

— Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

— Klasse 32: Bier, Ale, Porter, gemalzte alkoholische und alkoholfreie Getréinke.

Die Bildmarkenanmeldungen Nr. 1 und Nr. 2 wurden am 23. Mérz 1998 im Blatt fiir
Gemeinschaftsmarken Nr. 20/98 und Nr. 21/98 veréffentlicht.

Die Wortmarkenanmeldung wurde am 7. Dezember 1998 im Blait fiir Gemein-
schaftsmarken Nr. 93/98 veroffentlicht.

Il — Von Bitburger Brauerei erhobene Widerspriiche gegen die Gemeinschafls-
markenanmeldungen

Am 10. Juni 1998 erhob die Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (im Folgenden:
Bitburger Brauerei) zwei Widerspriiche (Nr. 48 274 und Nr. 49 173) gemifd
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Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der Bildmarken Nr. 1
und Nr. 2, und zwar gegen sémtliche in den Anmeldungen angegebenen Waren.

Am 3. Mirz 1999 erhob Bitburger Brauerei Widerspruch (Nr. 138 281) gemif}
Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der Wortmarkenan-
meldung BUD, und zwar gegen sdmtliche in der Anmeldung angegebene Waren.

Erstens waren diese drei Widerspriiche auf die folgenden élteren Marken gestiitzt:

— die nationale Wortmarke BIT, in Deutschland eingetragen am 17. September
1996 (Nr. 396 15 324) fiir ,Biere; Mineralwisser und kohlenséurehaltige Wisser
und andere alkoholfreie Getréinke; Fruchtgetrinke und Fruchtsifte; Sirupe und
andere Priparate fiir die Zubereitung von Getrianken® in der Klasse 32;

— die nachfolgend wiedergegebene Wort-/Bildmarke Bit, in Deutschland einge-
tragen am 12. Dezember 1938 (Nr. 505 912) fiir ,Bier” in Klasse 32:
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— die nachfolgend wiedergegebene Wort-/Bildmarke Bitte ein Bit !, in Deutsch-
land eingetragen am 5. Juli 1957 (Nr. 704 211) fiir die folgenden Waren der
Klasse 32: ,Bier, alkoholfreie Getrinke*:

Bt sin Bt

— die nachfolgend wiedergegebene Wort-/Bildmarke Bitte ein Bit !, in Deutsch-
land eingetragen am 3. November 1987 (n° 1 113 784) fiir verschiedene Waren
der Klassen 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 und 42:

Bote e Bit !

Diese drei Widerspriiche waren auf alle von den Marken Nr. 505 912, Nr. 396 15 324
(BIT) und Nr. 704 211 (Bitte ein Bit !) erfassten Waren gestiitzt.

Der Widerspruch (Nr. 138 281) gegen die angemeldete Wortmarke BUD war
zusitzlich auf die folgenden von der Wort-/Bildmarke Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
erfassten, in verschiedenen Klassen enthaltenen Waren und Dienstleistungen
gestiitzt: Bier und alkoholfreie Getrinke; Bewirtung von Gésten, insbesondere mit
Getrinken in Gaststitten aller Art; Vermietung von Getrinke-Zapfanlagen,
Ausschankwagen, Garten- und Festmobiliar. Die beiden Widerspriiche
(Nr. 48 274 und Nr. 49 173) gegen die beiden angemeldeten Bildmarken waren
zusitzlich auf die folgenden von der Wort-/Bildmarke Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
erfassten, in verschiedenen Klassen enthaltenen Waren gestiitzt: Bier und alkohol-
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freie Getrinke; Broschiiren, Bierdeckel, Werbeplakate, Poster, Kugelschreiber,
Zapferschiirzen, T-Shirts, Krawatten, Tiicher, Sweatshirts und Blousons.

Zweitens machte Bitburger Brauerei speziell gegeniiber den angemeldeten Bild-
marken tiber die oben in Randnummer 7 erwihnten Marken hinaus zusitzlich die in
Deutschland fiir die folgenden Waren ,notorisch bekannte“ Marke BIT geltend: Bier
und alkoholfreie Getrinke; Broschiiren, Bierdeckel, Werbeplakate, Poster, Kugel-
schreiber, Zapferschiirzen, T-Shirts, Krawatten, Tiicher, Sweatshirts und Blousons.

Drittens machte Bitburger Brauerei speziell gegeniiber der Wortmarkenanmeldung
BUD tiber die oben in Randnummer 7 erwidhnten Marken hinaus zusitzlich die
folgenden Gemeinschaftsmarkenanmeldungen geltend:

— die nachfolgend wiedergegebene, am 1. April 1996 eingereichte Gemeinschafts-
markenanmeldung (Nr. 121 608) fiir Waren der Klasse 32 des Abkommens von
Nizza, die der folgenden Beschreibung entsprechen: ,Bier, bierdhnliche
Getrinke, Ale, Porter (alle vorgenannte Waren auch in alkoholfreier, alkohol-
armer oder alkoholreduzierter Form); alkoholfreie Getrinke; Fruchtsirupe und
andere Grundstoffe fiir die Zubereitung von alkoholfreien und alkoholhaltigen
Gertrinken; Fruchtsifte, Tafelwisser:
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— die nachfolgend wiedergegebene, am 1. April 1996 eingereichte Gemeinschafts-
markenanmeldung (Nr. 139 634) fiir Waren der Klasse 32 des Abkommens von
Nizza, die der folgenden Beschreibung entsprechen: ,Bier, bierdhnliche
Getridnke, Ale, Porter (alle vorgenannte Waren auch in alkoholfreier, alkohol-
armer oder alkoholreduzierter Form); alkoholfreie Getrinke; Fruchtsirupe und
andere Grundstoffe fiir die Zubereitung von alkoholfreien und alkoholhaltigen
Gertrinken; Fruchtsifte, Tafelwisser”:

Bitourger

12 Bitburger Brauerei machte mit ihrem Widerspruch die relativen Eintragungshinder-
nisse gemdfd Artikel 8 Absitze 1 Buchstabe b und 5 der Verordnung Nr. 40/94
geltend.

Il — Entscheidungen der Widerspruchsabteilung

13 Mit drei Entscheidungen vom 27. Mirz 2002 wies die Widerspruchsabteilung die
Widerspriiche von Bitburger Brauerei zurtick.

1 Im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 stellte die
Widerspruchsabteilung zunichst fest, dass die Anmeldungen der Gemeinschafts-
bildmarken Nr. 121 608 und Nr. 139 634 nicht als éltere Rechte im Sinne dieser
Vorschrift betrachtet werden kénnten, da sie am selben Tag angemeldet worden
seien wie die angemeldete Wortmarke BUD (1. April 1996).
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Im Ubrigen war die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass der Nachweis der
Benutzung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 505 912 (BIT) in ihrer einge-
tragenen Form nicht erbracht worden sei, und dass der Nachweis der Benutzung der
deutschen Wort-/Bildmarken Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) nur fiir
LBier” und ,alkoholfreies Bier” (fiir beide Marken) und fiir ,Bierdeckel, T- Shirts,
Blousons, Biergldser, Kugelschreiber und Zapferschiirzen“ (fiir die Marke
Nr. 1 113 784) erbracht worden sei.

Unter Berticksichtigung all dessen hat die Widerspruchsabteilung entschieden, dass
zwischen den angemeldeten Marken einerseits und der deutschen Wortmarke
Nr. 396 15 324 (BIT) sowie den Wort-/Bildmarken Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784
(Bitte ein Bit !) andererseits keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Hierzu fithrte die Widerspruchsabteilung im Wesentlichen aus, dass die visuellen,
klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den in Rede stehenden
Zeichen trotz der erhohten Unterscheidungskraft der Wortmarke Nr. 396 15 324 auf
dem deutschen Markt und der vorliegenden Warenidentitit (fir die Klasse 32)
ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 auszuschliefSen. Die Widerspruchsabteilung
erkannte somit auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr in Deutschland zwischen
der deutschen Wortmarke Nr. 396 15 324 (BIT) und den zur Eintragung
angemeldeten Marken. Dieselbe Schlussfolgerung sei zu ziehen, wenn man eine in
Deutschland ,notorisch bekannte“ Marke BIT zu berticksichtigen hitte, auf die sich
Bitburger Brauerei im Rahmen ihrer Widerspriiche gegen die beiden angemeldeten
Bildmarken berufen hat.

In Bezug auf die deutschen Wort-/Bildmarken Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte
ein Bit !) stellte die Widerspruchsabteilung fest, dass diese gegeniiber der deutschen
Wortmarke Nr. 396 15 324 (BIT) zusitzliche Elemente enthielten und deshalb in
jeder Hinsicht von den angemeldeten Marken verschieden seien. Die Wider-
spruchsabteilung erkannte somit auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr in
Deutschland zwischen den deutschen Wort-/Bildmarken Nr. 704 211 und
Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) und den zur Eintragung angemeldeten Marken.

II - 4267



19

20

21

URTEIL VOM 19. 10. 2006 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-350/04 BIS T-352/04

Bitburger Brauerei berief sich im Rahmen des Widerspruchs gegen die Wort-
markenanmeldung BUD darauf, dass die Wort-/Bildmarken Nr. 505 912 (BIT),
Nr. 704 211 und Nr. 1 113 748 (Bitte ein Bit ), die Wortmarke Nr. 396 15 324 (BIT)
sowie die Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 121 608 bekannte Marken
seien und als solche zur Begriindetheit des Widerspruchs geméf$ Artikel 8 Absatz 5
der Verordnung Nr. 40/94 fiihrten. Die Widerspruchsabteilung stellte fest, dass der
Nachweis der Benutzung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 505 912 (BIT) nicht
erbracht worden sei und Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht geltend
gemacht werden konne. In Bezug auf die Gemeinschaftsmarkenanmeldung
Nr. 121 608 war die Widerspruchsabteilung im Ubrigen der Auffassung, dass es
sich, da sie am selben Tag angemeldet worden sei wie die Wortmarkenanmeldung
BUD (1. April 2006), nicht um ein &lteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 5 der
Verordnung Nr. 40/94, im Licht des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i
derselben Verordnung handele. Da schliefSlich Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung
Nr. 40/94 voraussetze, dass die in Rede stehenden Marken identisch oder ihnlich
seien, kam die Widerspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass die deutsche
Wortmarke Nr. 396 15 324 (BIT) und die deutschen Wort-/Bildmarken
Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) nicht zum Erfolg des auf diese
Vorschrift gestiitzten Widerspruchs fithren konnten.

Im Rahmen der Widerspriiche gegen die angemeldeten Bildmarken machte
Bitburger Brauerei dariiber hinaus die in Deutschland notorisch bekannte Marke
BIT geltend. Da Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 voraussetze, dass die
in Rede stehenden Marken identisch oder dhnlich seien, kam die Widerspruchs-
abteilung zu dem Ergebnis, dass das Zeichen BIT nicht zum Erfolg des auf diese
Vorschrift gestiitzten Widerspruchs fiihren konnte.

IV — Entscheidungen der Beschwerdekammer

Am 24. Mai 2002 erhob Bitburger Brauerei gegen alle drei Entscheidungen der
Widerspruchsabteilung Beschwerde.

Bitburger Brauerei beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen,
soweit der Widerspruch fiir die Waren der Klasse 32 zuriickgewiesen worden war.
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Mit drei Entscheidungen vom 22. Juni 2004 (Sache R 453/2002-2 fiir die
Wortmarkenanmeldung BUD, Sache R 447/2002-2 fir die Bildmarkenanmeldung
Nr. 1 und Sache R 451/2002-2 fiir die Bildmarkenanmeldung Nr. 2), die Bitburger
Brauerei am 29. Juni 2004 zugestellt wurden (im Folgenden: angefochtene
Entscheidungen), wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerden
gegen die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung zurfick.

In Bezug auf die zwei von Bitburger Brauerei gegen die Wortmarkenanmeldung
BUD geltend gemachten Gemeinschaftsmarkenanmeldungen fiihrte die Beschwer-
dekammer zunichst aus, dass diese nicht als ,dltere Marken“ im Sinne des Artikels 8
Absiitze 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94 betrachtet werden und daher auch die
Widerspruchsgriinde des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 8
Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht auf sie gestiitzt werden kénnten. Im
Ubrigen war die Beschwerdekammer in den drei angefochtenen Entscheidungen im
Gegensatz zur Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass die deutsche Wort-/
Bildmarke Nr. 505 912 (BIT) rechtserhaltend benutzt worden sei.

In Bezug auf die Verwechslungsgefahr fithrte die Beschwerdekammer aus, dass eine
solche Gefahr zwischen den angemeldeten Marken und den élteren deutschen
Marken Nrn. 505 912 und 396 15 324 (BIT) in Deutschland trotz einer gewissen
erhohten Unterscheidungskraft und der Identitit oder Ahnlichkeit zwischen den in
Rede stehenden Waren der Klasse 32 nicht bestehe. Die Beurteilung der
Beschwerdekammer stiitzt sich insbesondere auf die schriftbildlichen und klangli-
chen Unterschiede der Zeichen sowie auf das Fehlen einer begrifflichen Ahnlichkeit.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer gilt dasselbe — sogar in verstirktem MafSe —
fir den Vergleich der angemeldeten Marken mit den deutschen Marken Nrn.
704 211 und 1 113 784 (Bitte ein Bit !), die aus mehreren Worten bestiinden.
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Im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 fiihrte die
Beschwerdekammer in den drei angefochtenen Entscheidungen aus, dass der
Abstand zwischen den Zeichen so grof§ sei, dass eine Ausnutzung oder Beein-
trachtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschitzung der édlteren Marke
nicht gegeben sei. Die Beschwerdefiihrerin habe zudem nicht dargelegt, warum eine
solche Ausnutzung oder Beeintrichtigung vorliegen sollte.

Verfahren und Antriige der Parteien

Das Gericht (Fiinfte Kammer) hat auf Bericht des Berichterstatters beschlossen, die
miindliche Verhandlung zu eréffnen, und die Parteien im Rahmen prozessleitender
Mafinahmen aufgefordert, bestimmte Fragen zu beantworten und bestimmte
Unterlagen vorzulegen, was diese innerhalb der gesetzten Frist getan haben.

Die Parteien haben in der Sitzung am 17. Januar 2006 miindlich verhandelt und
miindliche Fragen beantwortet.

Bitburger Brauerei beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
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Das HABM und Anheuser-Busch beantragen,

— die Klagen abzuweisen;

— Bitburger Brauerei die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde

I — Zur Bezugnahme auf bestimmte Verfahrensschriftsitze vor dem HABM

Anheuser-Busch nimmt am Schluss ihrer Klagebeantwortung pauschal auf die vor
dem HABM in ihren Schreiben vom 30. Miarz 1999, 2. Februar 2000, 18. Juli 2000,
18. November 2002 und 19. August 2003 vorgebrachten Argumente, Tatsachen und
Beweismittel Bezug.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass geméfd Artikel 44 § 1 der Verfahrensordnung des
Gerichts, der auf dem Gebiet des geistigen Eigentums gemifS Artikel 130 § 1 und
Artikel 132 § 1 der Verfahrensordnung anwendbar ist, die Klageschrift eine kurze
Darstellung der Klagegriinde enthalten muss. Nach stindiger Rechtsprechung kann
die Klageschrift zwar zu bestimmten Punkten durch Bezugnahme auf in der Anlage
beigefiigte Aktenausziige untermauert und erginzt werden, doch kann eine
pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstiicke nicht das Fehlen der wesentlichen
Bestandteile der Rechtsausfiihrungen ausgleichen, die nach den genannten
Bestimmungen in der Klageschrift selbst enthalten sein miissen (Urteil des Gerichts
vom 14. September 2004 in der Rechtssache T-183/03, Applied Molecular
Evolution/HABM [Applied Molecular Evolution], Slg. 2004, II-3113, Randnr. 11).
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Diese Rechtsprechung lisst sich gemdfd Artikel 46 der Verfahrensordnung, der bei
Rechtsstreitigkeiten betreffend das geistige Eigentum gemaf$ Artikel 135§ 1 Absatz 2
der Verfahrensordnung anwendbar ist, auf die Klagebeantwortung des anderen
Beteiligten am Verfahren vor der Beschwerdekammer, der am Verfahren vor dem
Gericht als Streithelfer beteiligt ist, tibertragen (Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2004
in der Rechtssache T-115/02, AVEX/HABM — Ahlers [a], Slg. 2004, II-2907,
Randnr. 11).

Hieraus folgt, dass die Klagebeantwortungen von Anheuser-Busch, soweit sie auf
beim HABM eingereichte Schriftstiicke Bezug nehmen, insoweit unzulissig sind, als
sich die darin enthaltene pauschale Bezugnahme nicht zu den Klagegriinden und
dem Vorbringen in der Klagebeantwortung in Beziehung setzen ldsst.

Il — Zu den Bezugnahmen auf bestimmte Entscheidungen der Beschwerdekammern
des HABM

Bitburger Brauerei und Anheuser-Busch nehmen in ihren Schriftstiicken mehrfach
auf die Entscheidungspraxis des HABM Bezug.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern
des HABM iiber die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke geméfd der
Verordnung Nr. 40/94 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentschei-
dungen sind. Die RechtmifSigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der
Grundlage dieser Verordnung und nicht auf der Grundlage einer vorherigen
Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes vom 15. September
2005 in der Rechtssache C-37/03 P, BioID/HABM, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 47,
und vom 12. Januar 2006 in der Rechtssache C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/
HABM, Slg. 2006, I-551, Randnr. 48).
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Die Bezugnahmen von Bitburger Brauerei und Anheuser-Busch sind daher
unerheblich.

Il — Zur RechtmdfSigkeit der angefochtenen Entscheidungen

Die von Bitburger Brauerei eingereichten Klagen in den verbundenen Rechtssachen
T-350/04 bis T-352/04 stiitzen sich auf zwei Klagegriinde. Der erste Klagegrund
bezieht sich auf einen Verstof3 gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94. Mit dem zweiten Klagegrund wird ein Verstofy gegen
Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 vorgebracht.

A — Zum ersten Klagegrund: Verstofs gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94

Der erste von Bitburger Brauerei vorgebrachte Klagegrund besteht aus zwei Teilen.

Erstens ist Bitburger Brauerei der Ansicht, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft
entschieden, indem sie auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen den
angemeldeten Marken und den dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT) erkannt habe.

Zweitens ist Bitburger Brauerei der Ansicht, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft
entschieden, indem sie auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen den
angemeldeten Marken und den dlteren deutschen Marken Nr. 704 211 und
Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) erkannt habe,
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1. Zum ersten Teil des ersten Klagegrunds: Verwechslungsgefahr zwischen den
angemeldeten Marken und den dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT)

a) Vorbringen von Bitburger Brauerei

Zu den maflgeblichen Verkehrskreisen

Unter Hinweis auf die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr fithrt Bitburger
Brauerei aus, dass die dlteren Marken in Deutschland eingetragen und die fraglichen
Waren solche des gingigen Verbrauchs seien. Die angesprochenen Verkehrskreise
setzten sich demnach aus den durchschnittlich informierten und angemessen
aufmerksamen und verstindigen deutschen Durchschnittsverbrauchern zusammen.
In Bezug auf die in den angefochtenen Entscheidungen aufgestellte Behauptung, der
durchschnittliche Bierkonsument kenne in der Regel die Biermarken, die ihm
zusagten, und koénne zwischen den verschiedenen Marken unterscheiden, trigt
Bitburger Brauerei vor, dass diese Begriindung, sofern die Beschwerdekammer damit
zum Ausdruck habe bringen wollen, dass von einem erhéhten Aufmerksamkeitsgrad
der Verbraucher fiir die fraglichen Waren auszugehen sei, fehlerhaft wire.
Insbesondere widerspriche sie dem Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2003 in
der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei (MYSTE-
RY), Slg. 2003, I1-43, Randnr. 37, in dem festgestellt worden sei, dass fiir die Waren
»Bier* und ,alkoholfreie Getrinke* in der Klasse 32 nicht von einem besonders
erhohten Aufmerksamkeitsgrad der deutschen Verbraucher ausgegangen werden
kénne.

Zur Unterscheidungskraft der Marke BIT

Bitburger Brauerei betont die erhéhte Unterscheidungskraft der Marke BIT. Hierzu
fithrt sie unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofes vom 29. September
1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507) aus, dass sich die
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Unterscheidungskraft einer Marke aus Eigenschaften, die sie von Haus aus besitze,
oder aus ihrer Bekanntheit auf dem Markt ergebe. Im vorliegenden Fall habe die
Beschwerdekammer zundchst festgestellt, dass der Begriff ,Bit” durchschnittliche
Unterscheidungskraft besitze. Aufgrund der umfangreichen Benutzung der Marken,
die Bitburger Brauerei nachgewiesen habe, sei diese Unterscheidungskraft durch die
erworbene Bekanntheit in Deutschland erhdht worden. Nach Ansicht von Bitburger
Brauerei hat die Beschwerdekammer daher zutreffend angenommen, dass die
deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) gesteigerte Unter-
scheidungskraft beséflen. Die Einordnung durch die Beschwerdekammer, die eine
~gewisse“ gesteigerte Unterscheidungskraft festgestellt habe, sei allerdings nicht
zutreffend. Die jahrzehntelange ununterbrochene Benutzung und starke Bewerbung
der Marke BIT, die durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen seien, hitten
dazu gefiihrt, dass BIT bereits im Juli 1996 nach einer ungestiitzten Umfrage 83,3 %,
und nach einer gestiitzten Umfrage 94,8 % der deutschen Biertrinker ein Begriff
gewesen sei. Hieraus ergebe sich, dass BIT eine tiberaus bekannte Marke sei, der
somit gesteigerte Unterscheidungskraft zukomme.

Zum Zeichenvergleich

Bitburger Brauerei konzentriert sich auf den klanglichen Vergleich der in Rede
stehenden Zeichen und riigt zunichst in den Rechtssachen T-351/04 und T-352/04
die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die angemeldeten Bildmarken in
klanglicher Hinsicht nicht auf den Begriff ,Bud” reduziert werden kénnten.

Bitburger Brauerei vertritt die Ansicht, dass die Beschwerdekammer mit der
Feststellung, dass der relevante Durchschnittsverbraucher die angemeldeten Bild-
marken mit American Bud oder Anheuser-Busch Bud bezeichnen werde, einen
Rechtsfehler begangen habe.

Bitburger Brauerei trigt zunédchst vor, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
bei zusammengesetzten Marken nicht bedeute, dass nur ein Bestandteil einer
zusammengesetzten Marke zu berticksichtigen und mit einer anderen Marke zu
vergleichen wire, sondern dass vielmehr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes
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miteinander zu vergleichen seien. Das schliefle jedoch nicht aus, dass unter
Umstidnden ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke fiir den
durch diese im Gedéchtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen
Gesamteindruck prégend sein konnten (Beschluss des Gerichtshofes vom 28. April
2004 in der Rechtssache C-3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, 1-3657,
Randnr. 32, und Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache
T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002,
1[-4335, Randnrn. 33 und 34). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder
mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend
sind, seien die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der
Weise zu beriicksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile
verglichen werden (Urteil MATRATZEN, Randnr. 35).

Dariiber hinaus ist Bitburger Brauerei der Ansicht, die Rechtsprechung des Gerichts
lasse die Annahme zu, dass im Fall einer Kombination aus zwei Worten
Verwechslungsgefahr mit einer dlteren, aus einem einzigen Wort bestehenden
Marke vorliege, wenn einer der Bestandteile der Wortkombination mit der dlteren
Wortmarke identisch oder ihr dhnlich sei. Zur Stiitzung dieser Behauptung fiihrt sie
das Urteil des Gerichts vom 25. November 2003 in der Rechtssache T-286/02
(Oriental Kitchen/HABM — Mou Dybfrost [KIAP MOU], Slg. 2003, 11-4953,
Randnr. 39) an.

Fiir den vorliegenden Fall fithrt die Bitburger Brauerei aus, dass der dominierende
Bestandteil der angemeldeten Bildmarken der Begriff ,Bud” sei. In Bezug auf die
Bildmarkenanmeldung Nr. 1, die die Begriffe ,American“ und ,Bud” umfasse, trigt
die Bitburger Brauerei vor, dass der Begriff ,American” ein glatter geographischer
Herkunftshinweis und damit beschreibend sei. Der Begriff ,Bud” sei stirker
geeignet, die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auf sich zu
ziehen. In Bezug auf die Bildmarkenanmeldung Nr. 2, die die Begriffe ,Anheuser-
Busch” und ,Bud” umfasse, tréiigt Bitburger Brauerei vor, der Bestandteil ,Bud” werde
grafisch durch seine mittige Positionierung und die Tatsache, dass er von zwei
Pfeilen (rechts und links) umgeben sei, besonders betont. Dariiber hinaus biete sich
der Begriff ,Bud“ dem Verbraucher als der am leichtesten auszusprechende und
einprigsamste Bestandteil an.
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Ausgehend von der Feststellung, dass der Bestandteil ,Bud” der prigende
Bestandteil der angemeldeten Bildmarken sei (Rechtssachen T-351/04 und
T-352/04), und da im Ubrigen die angemeldete Wortmarke BUD (Rechtssache
T-350/04) ausschlieSlich aus dem Wort ,Bud” bestehe, bringt Bitburger Brauerei in
den drei Rechtssachen identische Argumente vor und riigt die Feststellung der
angefochtenen Entscheidungen, dass im vorliegenden Fall keine Verwechslungsge-
fahr mit den &lteren Marken BIT bestehe.

Indem sie angenommen habe, dass in klanglicher Hinsicht die Unterschiede
zwischen ,Bud” und ,Bit“ aufgrund der Vokale ,u“ und ,i“ ausreichend seien, habe
die Beschwerdekammer in unzuléssiger Weise eine fragmentierte Analyse einzelner
Buchstaben vorgenommen, anstatt auf die Aussprache des Wortes in seiner
Gesamtheit abzustellen. Bitburger Brauerei nimmt insofern Bezug auf das Urteil
MYSTERY, oben, Randnummer 43 (Randnr. 46). Im vorliegenden Fall seien die
tibereinstimmenden Bestandteile beider Zeichen quantitativ in der Mehrheit: jedes
Zeichen bestehe aus einem einsilbigen Wort aus drei Buchstaben, Betonung und
Klangrhythmus seien identisch, beide Marken begénnen mit dem Buchstaben ,b“
und ihr Auslaut werde in derselben Weise ausgesprochen. Unter diesen Umsténden
sei es unverstindlich, dass die Beschwerdekammer in Randnummer 51 der
angefochtenen Entscheidungen zu dem Schluss habe gelangen kénnen, dass
zwischen den Vergleichszeichen ,betrichtliche Unterschiede bestiinden.

Bitburger Brauerei hebt hervor, dass der Konsonant ,d“ im Deutschen genauso
ausgesprochen werde wie der Konsonant ,t“, wenn er am Wortende stehe. Die
einzige Abweichung liege demnach in den Vokalen ,u“ und ,i“ der in Rede
stehenden Zeichen. Unter Hinweis darauf, dass auf den klanglichen Gesamteindruck
der Zeichen abzustellen sei, fithrt Bitburger Brauerei aus, dass ,Bit” und ,,Bud” kurz
betont und wie ,Bitt“ bzw. ,Butt“ ausgesprochen wiirden. Da die Vokale ,i“ und ,u”
von den dominanten Plosivlauten ,b“ und ,t“ eingerahmt wiirden, werde der
klangliche Gesamteindruck der Zeichen von den Konsonanten bestimmt.

Unter diesen Umstinden dominierten die Ubereinstimmungen beider Zeichen und
der Verbraucher, der eine der beiden Marken nur ungenau in Erinnerung habe,

1I - 4277



54

55

URTEIL VOM 19. 10. 2006 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-350/04 BIS T-352/04

werde die in Rede stehenden Marken aufgrund der Tatsache, dass sie einsilbig seien,
dieselbe Buchstabenzahl hitten sowie in ihren An- und Schlusslauten identisch
seien, miteinander verwechseln. Bitburger Brauerei fligt hinzu, dass einsilbige
Marken auf dem Biersektor selten seien. Der Verbraucher, der einer einsilbigen
Marke begegne, miisse sich also an die dlteren Marken, um die es hier gehe,
erinnern, insbesondere wenn die Vergleichsmarken fast vollstindig tibereinstimm-
ten.

Im Anschluss an ihr auf die klangliche Ahnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen
konzentrierten Vorbringen schliefllich trigt Bitburger Brauerei vor, dass den
Bildbestandteilen und den sekundiren Wortbestandteilen (im vorliegenden Fall
»~American“ und ,Anheuser-Busch®) bei der Beurteilung der visuellen Verwechs-
lungsgefahr keine Bedeutung zukomme. Unter diesen Umstinden macht Bitburger
Brauerei im Hinblick auf die drei angemeldeten Marken geltend, dass der visuelle
Vergleich der Zeichen ,Bit” und ,Bud” gezogen werden miisse, die zumindest eine
entfernte schriftbildliche Ahnlichkeit aufwiesen. Beide Zeichen hitten denselben
Anfangsbuchstaben ,,b“ und bestiinden aus drei Buchstaben. Die Buchstaben ,,i“ und
»u“ seien durch nach oben verlaufende Linien und die Buchstaben ,t“ und ,d“ durch
ein vertikales Grundelement und einen horizontalen Balken geprégt. Daher bestehe
zumindest eine entfernte visuelle Ahnlichkeit zwischen den vorliegenden Zeichen,
die im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen den relevanten Faktoren ebenfalls
ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Zur Verwechslungsgefahr

Gestiitzt auf das Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache
C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer Slg. 1999, 1-3819, Randnr. 28) vertritt Bitburger
Brauerei die Ansicht, dass die klangliche Ahnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen
ausreichend sei, um eine Verwechslungsgefahr zu begriinden. Im vorliegenden Fall
sei sie von besonderer Bedeutung, da Bier insbesondere in Gaststétten nur miindlich
bestellt werde. Bitburger Brauerei nimmt insoweit Bezug auf das Urteil MYSTERY,
oben Randnummer 43 (Randnr. 48), in dem festgestellt wurde: ,Es geniigt ..., dass
eine Verwechslungsgefahr besteht, ohne dass die Verwechslung nachgewiesen
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werden muss. Da die betreffenden Waren auch nach miindlicher Bestellung
konsumiert werden, geniigt allein die klangliche Ahnlichkeit der fraglichen Zeichen,
um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen.“ Auflerdem hebt Bitburger Brauerei
hervor, dass der in Gaststitten bestehende Gerduschfaktor die phonetische
Wahrnehmung der in Rede stehenden Zeichen beeintrichtige. Die Beschwerde-
kammer habe den konkreten Bedingungen, unter denen die fraglichen Waren
verkauft werden, keine hinreichende Bedeutung beigemessen.

Auf dieser Grundlage macht Bitburger Brauerei geltend, dass eine Verwechslungsge-
fahr bereits aufgrund der Ahnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen bestehe, die
sich aus ihren klanglichen Ubereinstimmungen ergebe. Wenn dariiber hinaus, wie
im vorliegenden Fall, die dlteren Marken tiberdurchschnittliche Unterscheidungs-
kraft besdflen und die betreffenden Waren identisch seien, verfiigten die élteren
Marken nach Ansicht von Bitburger Brauerei, die sich auf die Urteile des Gerichts
vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00, Institut fiir Lernsysteme/
HABM — Educational Services (ELS), Slg. 2002, I1-4301, Randnr. 77, und vom 3. Juli
2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch (BUD-
MEN), Slg. 2003, 11-2251, Randnr. 59, bezieht, tiber einen gréfieren Schutzumfang.
Insbesondere weist die Bitburger Brauerei darauf hin, dass der Gerichtshof
festgestellt habe, dass eine gesteigerte Unterscheidungskraft fiir und nicht gegen
eine Verwechslungsgefahr spreche.

Im Ubrigen bringt Bitburger Brauerei vor, dass die Entscheidung der Beschwerde-
kammer dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. April 2001, Bit/Bud (I ZR
212/98, MarkenR 2001, S. 465 bis 470, im Folgenden: Urteil des Bundesgerichtshofs)
widerspreche. Insbesondere habe der Bundesgerichtshof festgestellt, dass zwischen
den Wortern ,Bit” und ,Bud“ klangliche Verwechslungsgefahr vorliege, da die
Anfangslaute identisch seien und die Endlaute bei tiblicher deutscher Aussprache
tibereinstimmten. Der klangliche Unterschied zwischen den Vokalen der beiden
Worter werde durch die tiberdurchschnittliche Unterscheidungskraft der &lteren
Marke und die Tatsache, dass die umfassten Waren identisch seien, ausgeglichen.

Bitburger Brauerei verkenne nicht, dass nationalen Gerichtsentscheidungen im
Rahmen der vorliegenden Verfahren keine Bindungswirkung zukomme. Die durch
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den Bundesgerichtshof vorgenommene Wiirdigung der Verwechslungsgefahr
zwischen BIT und BUD beruhe jedoch genau auf den vom Gerichtshof entwickelten
Grundsitzen, insbesondere in Bezug auf die Beriicksichtigung aller Umstinde des
Einzelfalls und die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen relevanten
Faktoren. Bitburger Brauerei fligt hinzu, dass die Zweite Beschwerdekammer des
HABM in einer anderen Sache ein Urteil eines nationalen Gerichts berticksichtigt
habe (Entscheidung vom 11. September 2003, Kabel 1/ARD 1, R 70/2002-2).

b) Vorbringen des HABM und von Anheuser-Busch

Das HABM und Anheuser-Busch widersprechen dem Vorbringen von Bitburger
Brauerei und vertreten im Wesentlichen die Ansicht, dass der visuelle und
klangliche Unterschied sowie das Fehlen einer begrifflichen Ahnlichkeit zwischen
den in Rede stehenden Zeichen ausreichend seien, um trotz der Identitit oder
Ahnlichkeit der Waren jegliche Verwechslungsgefahr auszuschlief3en.

Anheuser-Busch wendet sich im Ubrigen gegen die Feststellung der Beschwerde-
kammer, die dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) besifSen
erhohte Unterscheidungskraft. Insbesondere trigt Anheuser-Busch vor, die in den
Instanzen des HABM vorgelegten Unterlagen nihmen auf die Marke Bitburger
Bezug und nicht auf die Marke BIT. Anheuser-Busch bestreitet aulerdem die
Erheblichkeit der eidesstattlichen Versicherung eines Angestellten der Bitburger
Brauerei sowie der im Juli 1996 erstellten Marktstudie fiir den Nachweis der
Bekanntheit der Marke BIT in Deutschland.

Anheuser-Busch weist auch mit Nachdruck auf die Eigenheiten des deutschen
Biermarktes hin, insbesondere auf den sehr starken Verbrauch dieser Ware.
Anheuser-Busch zieht hieraus den Schluss, dass der deutsche Durchschnittsbierver-
braucher ein ,Experte” sei.
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Schliefilich unterstreicht das HABM, dass die angefochtenen Entscheidungen vom
Urteil des Bundesgerichtshofs abwichen, was die umfassende Beurteilung der
Verwechslungsgefahr angehe. Anheuser-Busch fiihrt aus, dass die Entscheidungen
nationaler Gerichte fiir das HABM oder das Gericht im Rahmen der Anwendung
der Verordnung Nr. 40/94 nicht bindend seien.

¢) Wiirdigung durch das Gericht

Gemifl Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die
angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer dlteren Marke von der
Eintragung ausgeschlossen, ,wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der
ilteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die &ltere Marke Schutz geniefst;
dabei schliefit die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit
der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“.

Nach stindiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn der
Verkehr glauben konnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus
demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen.

Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend,
gemdfl der Wahrnehmung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
durch die mafigeblichen Verkehrskreise und unter Beriicksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenihnlich-
keit und der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu
beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01,
Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS],
Slg. 2003, 11-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).
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Dariiber hinaus ist die Verwechslungsgefahr umso grofler, je héher die Unter-
scheidungskraft der dlteren Marke ist (Urteil des Gerichts vom 21. April 2005 in der
Rechtssache T-164/03, Ampafrance/HABM — Johnson & Johnson [monBeBé],
Slg. 2005, 1I-1401, Randnr. 70, und entsprechend Urteil des Gerichtshofes vom
11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabel, Slg. 1997, [-6191,
Randnr. 24). Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem
Markt hohe Unterscheidungskraft besitzen, geniefien deshalb umfassenderen Schutz
als Marken, deren Unterscheidungskraft geringer ist (Urteil monBeBé, oben,
Randnr. 70, und entsprechend Urteile Canon, Randnr. 44 supra, Randnr. 18, und
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 55 supra, Randnr. 20).

Da die dlteren Marken in Deutschland registriert sind, sind die zum Zweck der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berficksichtigenden Verkehrskreise dieje-
nigen aus diesem Mitgliedstaat.

Auflerdem sind die hier betroffenen Waren normalerweise Gegenstand des
allgemeinen Vertriebs, der vom Lebensmittelbereich eines Kaufhauses bis zu Bars
und Cafés reicht (vgl. in diesem Sinne fiir Warenklassen, die auch Bier erfassen,
Urteil des Gerichts vom 9. Mirz 2005 in der Rechtssache T-33/03, Osotspa/HABM
- Distribution & Marketing [Hai], Slg. 2005, 1I-763, Randnr. 44). Unter diesen
Voraussetzungen bestehen die angesprochenen Verkehrskreise aus den Durch-
schnittsverbrauchern, die als normal informiert und angemessen aufmerksam
anzusehen sind (vgl in einer Rechtssache, die ebenfalls Bier betraf, das Urteil
MYSTERY, oben, Randnr. 43, Randnrn. 32 und 37, und in Bezug auf alkoholische
Getrinke das Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2005 in der Rechtssache
T-296/02, Lidl Stiftung/HABM - REWE-Zentral [LINDENHOF], Slg. 2005, II-563,
Randnr. 45).

Die Beschwerdekammer hat also zu Recht festgestellt, dass ,[d]er relevante
Verbraucher der im vorliegenden Fall betroffenen Waren ... der allgemeine
deutsche Durchschnittsverbraucher” ist (Randnr. 40 der angefochtenen Entschei-
dung in der Rechtssache T-352/04 und Randnr. 41 der angefochtenen Entschei-
dungen in den Rechtssachen T-350/04 und T-351/04). Aus denselben Griinden ist
der Schlussfolgerung der Beschwerdekammer zuzustimmen, dass sich der relevante
Verkehr nicht aus ,Experten” zusammensetze (angefochtene Entscheidungen,
a. a. 0.).
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Ferner ist daran zu erinnern, dass im Rahmen der umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr der Umstand berticksichtigt werden muss, dass sich dem
Durchschnittsverbraucher nur selten die Moglichkeit bietet, verschiedene Marken
unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvoll-
kommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedichtnis behalten hat (Urteil
Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben Randnr. 55, Randnr. 26).

Im Licht dieser Erwégung ist zu priifen, ob die Beschwerdekammer im vorliegenden
Fall, wie Bitburger Brauerei meint, bei der Priifung der Verwechslungsgefahr einen
Rechtsfehler begangen hat.

i) Zur Ahnlichkeit der in Rede stehenden Waren

Es ist daran zu erinnern, dass Bitburger Brauerei gegen jede der Entscheidungen der
Widerspruchsabteilung nur insoweit Beschwerde zur Beschwerdekammer erhoben
hat, als der Widerspruch fiir die in der Klasse 32 enthaltenen Waren zurtickgewiesen
wurde. Dies sind die in den vorliegenden Rechtssachen betroffenen Waren.

Hierzu wird in den angefochtenen Entscheidungen zu Recht festgestellt, dass ,die
sich gegeniiberstehenden Waren ... identisch bzw. dhnlich” sind. (Randnr. 40 der
angefochtenen Entscheidungen in den Rechtssachen T-350/04 und T-351/04 und
Randnr. 39 der angefochtenen Entscheidung in der Rechtssache T-352/04). Diese
Feststellung der Beschwerdekammer wird von den Parteien nicht bestritten.
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ii) Zur Ahnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen

Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass bei der umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ahnlichkeit der fraglichen Marken im Bild, im
Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die
Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominie-
renden Elemente zu berticksichtigen sind (Urteile SABEL, oben Randnr. 66,
Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben Randnr. 55, Randnr. 25).

Zur visuellen Ahnlichkeit der in Rede stehenden Marken

— Zur visuellen Ahnlichkeit zwischen der angemeldeten Wortmarke BUD und den
dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT)

Die Beschwerdekammer hat entsprechend den Uberlegungen der Widerspruchsab-
teilung und von Anheuser-Busch dargelegt:

~Zwar weisen beide Marken eine identische Linge auf, doch sind die zwischen ihnen
bestehenden Unterschiede grofSer als ihre Ahnlichkeiten. Beide Marken weisen zwar
denselben Anfangsbuchstaben auf, unterscheiden sich aber in ihrem Rest. Dies wird
der Verbraucher schriftbildlich wahrnehmen.“ (Randnr. 42 der angefochtenen
Entscheidung in der Rechtssache T-350/04-.)

Erstens ist hervorzuheben, dass, wie die Beschwerdekammer zu Recht feststellt, die
Bestandteile ,Bud” und ,Bit” denselben Anfangsbuchstaben gemeinsam haben,
nidmlich den Buchstaben ,b“.
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Zweitens sind, wie die Beschwerdekammer ebenfalls zu Recht feststellt, die
einsilbigen Begriffe ,Bit” und ,Bud” von identischer Léinge, da sie aus drei
Buchstaben bestehen. Eine genauere Analyse fithrt zwar, wie Anheuser-Busch
vorbringt, zu der Feststellung, dass das Zeichen BUD tatsiichlich linger ist als das
Zeichen BIT. Dieser Unterschied ist aber fiir den deutschen Durchschnittsver-
braucher nicht wahrnehmbar.

Drittens trifft es zu, wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen ausfithrt, dass sich
die in Rede stehenden Zeichen in ihren zwei letzten Buchstaben unterscheiden
(nédmlich ,ud” bei der angemeldeten Wortmarke BUD und ,it“ bei den élteren
deutschen Marken), selbst wenn die betreffenden Buchstaben, wie Bitburger
Brauerei vortrigt, die Gemeinsamkeit besitzen, z. T. aus vertikalen Balken zu
bestehen.

Unter Beriicksichtigung all dieser Gesichtspunkte ist festzustellen, dass die in Rede
stehenden Zeichen beachtliche Unterschiede aufweisen, insbesondere aufgrund der
Tatsache, dass zwei der drei Buchstaben, aus denen sie bestehen, verschieden sind.
Wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, sind diese Unterschiede
bedeutender als die Ahnlichkeiten der in Rede stehenden Zeichen. Der relevante
Verbraucher wird diese Unterschiede wahrnehmen. Es ist daher festzustellen, dass
die angemeldete Wortmarke BUD und die &lteren deutschen Marken Nr. 505 912
und 396 15 324 (BIT) einen allenfalls als schwach zu bezeichnenden Grad der
visuellen Ahnlichkeit aufweisen. Bitburger Brauerei selbst stellt im Ubrigen in ihren
Klageschriften fest, dass die visuelle Ahnlichkeit der in Rede stehenden Marken eine
Lentfernte sei.

Was die dltere deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 505 912 angeht, die eine Gestaltung
aufweist, die geeignet ist, den Grad der visuellen Ahnlichkeit mit der Wortmarke
BUD weiter zu verringern, ist hinzuzufiigen, dass, wie die Beschwerdekammer
festgestellt hat, diese Marke von Bitburger Brauerei in verschiedenen Formen, u. a.
auch ohne besondere Gestaltung, benutzt wurde.
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— Zur visuellen Ahnlichkeit zwischen den angemeldeten Bildmarken und den
dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT)

Die Beschwerdekammer hat ausgefiihrt:

,Bei der Anmeldemarke handelt es sich um ein komplexes Label, das nicht allein auf
den Begriff ,Bud‘ reduziert werden kann. Zwar mag es sich bei ,Bud’ um einen
unterscheidungskriftigen Bestandteil der Marke handeln, doch dominiert dieser die
angemeldete Marke schriftbildlich nicht derart, dass die anderen in ihr enthaltenen
Elemente, insbesondere die detaillierte graphische Ausgestaltung im oberen Teil der
Marke und die interessante Farbgebung, véllig dahinter zuriickstehen wiirden. Der
Verbraucher nimmt die Marke als Ganzes wahr und erinnert sich an einen
Gesamteindruck. Selbst wenn die Anmeldemarke auf die Wortelemente [American
Bud oder Anheuser Busch Bud] reduziert wiirde, so bestiinde doch ein wesentlicher
schriftbildlicher Unterschied zwischen dieser Wortkombination und der kurzen
Widerspruchsmarke ,BIT*.“ (Randnr. 42 der angefochtenen Entscheidung in der
Rechtssache T-351/04 und Randnr. 41 der angefochtenen Entscheidung in der
Rechtssache T-352/04.)

Zunichst ist festzustellen, dass der Durchschnittsverbraucher die Marke zwar
normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten
achtet, dass aber bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr
insbesondere die dominierenden und unterscheidungskriftigen Merkmale der
betreffenden Zeichen zu beriicksichtigen sind (Urteil Sabel, oben Randnr. 66,
Randnr. 23) und dass es im Allgemeinen diese dominierenden und unter-
scheidungskriftigen Merkmale eines Zeichens sind, an die man sich am besten
erinnert (vgl in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der
Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM - DPetit Liberto [Fifties], Slg. 2002,
I[-4359, Randnrn. 47 und 48, und vom 6. Oktober 2004 in den Rechtssachen
T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, New Look/HABM — Naulover [NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE UND NLCollection], Slg. 2004, I1-3471, Randnr. 39).

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich die Wortbestandteile ,American”
und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke Nr. 1) oder ,Anheuser-Busch“ und ,Bud”
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(angemeldete Bildmarke Nr. 2) im Zentrum der angemeldeten Bildmarken befinden.
Dariiber hinaus sind sie in grofSen Buchstaben geschrieben, in blauer Farbe auf
weiflem Untergrund, was diese Begriffe visuell hervortreten lafSt, und dies umso
mehr, als der Hintergrund der angemeldeten Marke rot ist.

Die anderen Wortbestandteile, die auf dem weiflen Untergrund erscheinen,
insbesondere der Name und die Adresse von Anheuser-Busch, befinden sich
unterhalb der Begriffe ,American“ und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke Nr. 1) oder
»~Anheuser-Busch“ und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke Nr. 2) und sind in viel
kleineren Buchstaben geschrieben. Dasselbe gilt fiir die Wortbestandteile, die im
oberen Teil der Bildmarke erscheinen, insbesondere die Buchstaben ,,ab“, die zudem
im Zentrum eines Wappens platziert sind. Das Wort ,genuine“ ist zwei Mal
vorhanden, auf jeder Seite des weilSen Rechtecks, in dem sich die Worter
»~American“ und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke Nr. 1) oder ,Anheuser-Busch”
und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke Nr. 2) befinden. Dieses Wort ist allerdings
vertikal ausgerichtet, was seine Lesbarkeit nicht erleichtert.

Die Bildbestandteile, die sich im oberen Teil der angemeldeten Marke befinden,
stellen ein Wappen mit hervorgehobenem Wahlspruch dar. Diese Bestandteile
entsprechen dekorativen Elementen eines Etiketts und werden daher nicht als deren
Hauptbestandteil angesehen werden.

Es ist daher davon auszugehen, dass die dominierenden Elemente der beiden in Rede
stehenden Marke die Wortbestandteile ,American“ und ,Bud“ (angemeldete
Bildmarke Nr. 1) oder ,Anheuser-Busch® und ,Bud“ (angemeldete Bildmarke
Nr. 2) sind.

Selbst wenn angenommen werden konnte, dass der Begriff ,Bud“ unter den
dominierenden Wortbestandteilen der einzige mit Unterscheidungskraft ist und
somit die Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise noch stirker auf sich zieht,
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kénnte in diesem Rahmen im #ufersten Fall eine schwache visuelle Ahnlichkeit
zwischen den angemeldeten Bildmarken und den élteren deutschen Marken
Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) angenommen werden, da bereits oben in
Randnummer 79 eine schwache visuelle Ahnlichkeit zwischen der angemeldeten
Wortmarke BUD und denselben élteren deutschen Marken festgestellt wurde.

Allerdings ist bei der bildlichen Gesamtwiirdigung der fraglichen Zeichen auch die
recht komplexe Beschaffenheit der angemeldeten Bildmarken zu berticksichtigen,
die als kombinierte Zeichen nicht nur die genannten Wortbestandteile, sondern
auch mehrere Bildelemente in stark variierenden Farben enthalten (vgl. in diesem
Sinne Urteil FIFTIES, oben, Randnr. 82, Randnr. 38).

Unter Berticksichtigung all dieser Gesichtspunkte ist festzustellen, dass die
angemeldeten Bildmarken und die &lteren deutschen Marken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT) visuell nicht dhnlich sind.

Zur klanglichen Ahnlichkeit der in Rede stehenden Marken

— Zur klanglichen Ahnlichkeit zwischen der angemeldeten Wortmarke BUD und
den dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT)

In den Randnummern 43 und 44 der angefochtenen Entscheidung zu der
angemeldeten Wortmarke BUD hat die Beschwerdekammer ausgefiihrt:

»43. Im Hinblick auf den klanglichen Vergleich zwischen den Marken, ist die
Kammer der Ansicht, dass die angemeldete Marke ,BUD‘ und die Widerspruchs-
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marke ,BIT* einen ausreichenden Abstand voneinander einhalten. Die Vokale ,i und
,u’ sind klanglich klar zu unterscheiden. Der Unterschied dieses Buchstabens in den
aus drei Buchstaben bestehenden Begriffen ,BUD’ und ,BIT" ist ausreichend, um dem
Verbraucher eine Unterscheidung zu ermdéglichen.

44. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des Gerichts [,ELS’, oben
Randnr. 56]. In diesem Fall stellte das Gericht fest, dass ,e' und ,i‘ ... dhnlich
ausgesprochen werden und zudem eine véllige Ubereinstimmung zwischen den
Konsonantenphonemen ,I° und ,s* der Zeichen besteht (siehe Randnr. 71). Dagegen
werden die Vokale ,i und ,u‘ (oder bei englischer Aussprache ,a‘) nicht dhnlich
ausgesprochen. Zudem ist keine véllige Ubereinstimmung der Konsonanten
gegeben. Die Unterschiede sind auch ausreichend bei einer Bestellung der Produkte
in Gaststdtten.”

Erstens ist festzustellen, dass der Anfangsbuchstabe der Zeichen identisch und dass
seine Aussprache in der deutschen Sprache nicht unterschiedlich ist.

Zweitens werden die Buchstaben ,,i“ (im Zeichen BIT) und ,u“ (im Zeichen BUD) im
Deutschen unterschiedlich ausgesprochen. Dieser Unterschied in der Aussprache
wird von Bitburger Brauerei nicht bestritten.

Drittens nidhern sich die Buchstaben ,t“ (im Zeichen BIT) und ,d“ (im Zeichen
BUD) im vorliegenden Fall in ihrer Aussprache einander an, auch wenn die
Aussprache moglicherweise nicht vollig identisch ist. Entsprechende Beweismittel
wurden im Laufe des Verfahrens vor den Stellen des HABM vorgelegt.
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Viertens ist hervorzuheben, dass die Ausfithrungen der Beschwerdekammer nicht
allein auf die Tatsache gestiitzt sind, dass die Buchstaben ,,i und ,,u” unterschiedlich
ausgesprochen werden. Die Beschwerdekammer hat ndmlich zu Recht bertick-
sichtigt, dass die Begriffe ,Bit“ und ,Bud“ ,aus drei Buchstaben [bestehen]“
(Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidungen). Entgegen dem Vorbringen von
Bitburger Brauerei spricht im Hinblick hierauf nichts fiir die Annahme, dass die
Buchstaben ,,i“ und ,,u”, als die einzigen Vokale der in Rede stehenden Zeichen, bei
der Aussprache der Begriffe ,Bit“ und ,Bud” insgesamt eine zu vernachldssigende
Stellung hétten.

Im Rahmen der Aussprache der Gesamtbegriffe fithren die vorgenannten Gesichts-
punkte zu der Feststellung einer begrenzten klanglichen Ahnlichkeit zwischen der
angemeldeten Wortmarke BUD und den élteren deutschen Marken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT). Jedenfalls ist, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt
hat, der Unterschied in der Aussprache der Vokale ,,i“ und ,u” in den beiden aus drei
Buchstaben bestehenden in Rede stehenden Zeichen ausreichend, um dem
relevanten Verbraucher eine klangliche Unterscheidung zu erméglichen.

— Zur klanglichen Ahnlichkeit zwischen den angemeldeten Bildmarken und den
dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT)

In Randnummer 43 der angefochtenen Entscheidung zu der angemeldeten
Bildmarke Nr. 1 hat die Beschwerdekammer ausgefiihrt:

... die Kammer [ist] der Ansicht, dass der relevante Durchschnittsverbraucher die
Anmeldemarke als ,American Bud‘ bezeichnen wiirde, so dass ein ausreichender
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Abstand zu der einsilbigen Widerspruchsmarke ,Bit* gegeben ist. Doch selbst wenn
die angemeldete Marke auf den Bestandteil ,Bud‘ reduziert wiirde, ob aus dem
Grund, dass ,American’ die geographische Herkunft beschreiben konnte oder aus
Griinden der Einfachheit der Bezeichnung, hielten die Marken einen ausreichenden
Abstand voneinander ein. Die Vokale ,i' und ,u‘ sind klanglich klar zu unterscheiden.
Der Unterschied dieses Buchstabens in den aus drei Buchstaben bestehenden
Begriffen ,Bud‘ und ,Bit‘ ist ausreichend, um dem Verbraucher eine Unterscheidung
zu ermoglichen.”

In den Randnummern 42 und 43 der angefochtenen Entscheidung zu der
angemeldeten Bildmarke Nr. 2 hat die Beschwerdekammer ausgefiihrt:

LA2. ... die Kammer [ist] der Ansicht, dass der relevante Durchschnittsverbraucher
die Anmeldemarke als ,Anheuser Busch Bud‘ bezeichnen wiirde, so dass ein
ausreichender Abstand zu der einsilbigen Widerspruchsmarke ,Bit’ gegeben ist. Es
liegt nach Auffassung der Kammer kein Grund vor, warum der Durchschnittsver-
braucher die Bezeichnung ,Anheuser Busch Bud’ zur Aussprache auf den letzten
Bestandteil, ,Bud’, verkiirzen sollte. Ferner gibt es keinen Grund, warum der
Verbraucher, selbst wenn er die Worte ,Anheuser’ und ,Busch’ fiilr Familiennamen
hielte, diese bei der Aussprache vernachldssigen sollte. Familiennamen koénnen
durchaus Teile einer Marke formen.

43. Doch selbst wenn die angemeldete Marke auf den Bestandteil ,Bud’ reduziert
wiirde, hielten die Marken einen ausreichenden Abstand voneinander ein. Die
Vokale ,i' und ,u’ sind klanglich klar zu unterscheiden. Der Unterschied dieses
Buchstabens in den aus drei Buchstaben bestehenden Begriffen ,Bud’ und ,Bit’ ist
ausreichend, um dem Verbraucher eine Unterscheidung zu ermdoglichen.”
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Im Ubrigen hat die Beschwerdekammer, wie im Rahmen der Entscheidung
betreffend die angemeldete Wortmarke BUD, in Randnummer 44 der beiden die
angemeldeten Bildmarken betreffenden angefochtenen Entscheidungen hinzuge-
fugt:

sEtwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des Gerichts [ELS’, oben
Randnr. 56]. In diesem Fall stellte das Gericht fest, dass ,e und ,i ... dhnlich
ausgesprochen werden und zudem eine véllige Ubereinstimmung zwischen den
Konsonantenphonemen ,I° und ,s der Zeichen besteht (siehe Randnr. 71). Dagegen
werden die Vokale ,i und ,u’ ... nicht dhnlich ausgesprochen. Zudem ist keine véllige
Ubereinstimmung der Konsonanten gegeben. Die Unterschiede sind auch aus-
reichend bei einer Bestellung der Produkte in Gaststétten.”

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass eine Bildmarke, wenn sie ein oder mehrere
Wortelemente enthilt, klanglich wiedergegeben werden kann (Urteil des Gerichts
vom 4. Mai 2005 in der Rechtssache T-359/02, Chum/HABM — Star TV [STAR
TV], Slg. 2005, 11-1515, Randnr. 49).

Selbst wenn angenommen werden konnte, dass der Begriff ,Bud“ der einzige
unterscheidungskriftige Bestandteil unter den dominierenden Wortbestandteilen
»~American“ und ,Bud“ oder ,Anheuser-Busch“ und ,Bud“ der angemeldeten
Bildmarken ist und somit die Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise
verstirkt auf sich zieht, kénnte im vorliegenden Fall unter Berticksichtigung der
oben in Randnummer 95 getroffenen Feststellung in Bezug auf die klangliche
Ahnlichkeit zwischen der angemeldeten Wortmarke BUD und den ilteren
deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) im #dufSersten Fall eine
begrenzte klangliche Ahnlichkeit zwischen den angemeldeten Bildmarken und
diesen dlteren Marken angenommen werden. Jedenfalls ist, wie bereits oben in
Randnummer 95 festgestellt worden ist, der Unterschied in der Aussprache der
Vokale ,i“ und ,,u“ in den beiden in Rede stehenden Zeichen ausreichend, um dem
relevanten Verbraucher eine klangliche Unterscheidung zu erméglichen.
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Zur begrifflichen Ahnlichkeit der in Rede stehenden Marken

In Randnummer 45 der angefochtenen Entscheidungen hat die Beschwerdekammer
festgestellt, dass zwischen den angemeldeten Zeichen und den &lteren deutschen
Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) keine begriffliche Ahnlichkeit besteht.

Die dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) konnen mehrere
begriffliche Bedeutungen haben. Anheuser-Busch trigt hierzu vor, der Begrift ,Bit"
konne von den relevanten Verkehrskreisen entweder als in der Informatik
verwendete Einheit oder als Bezugnahme auf die Stadt Bitburg verstanden werden.
Diese verschiedenen Bedeutungen gehen auch aus der im Auftrag von Bitburger
Brauerei durchgefiihrten Markstudie hervor, die vor den Instanzen des HABM
vorgelegt wurden.

Was die angemeldeten Marken angeht, ist zundchst darauf hinzuweisen, dass der
Begriff ,Bud” in der Vorstellung der relevanten Verkehrskreise keine besondere
Bedeutung zu haben scheint. Die Parteien haben nichts vorgebracht, was dieser
Feststellung widerspréche.

Daher ist davon auszugehen, dass die angemeldete Wortmarke BUD in der
Vorstellung der relevanten Verkehrskreise keine besondere begriffliche Bedeutung
hat.
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Was die angemeldeten Bildmarken betrifft, entstiinde, auch wenn der Begriff
»~American“ (Bildmarke Nr. 1) daran denken lassen kénnte, dass die betreffenden
Waren amerikanischer Herkunft oder jedenfalls amerikanischer Art sind, und die
Begriffe ,,Anheuser Busch“ (Bildmarke Nr. 2) von einem Teil der Verkehrskreise so
verstanden werden konnten, dass sie sich auf das Unternehmen beziehen, das die
betreffenden Waren herstellt, durch die Verbindung dieser Begriffe mit dem Begriff
~Bud” keine besondere begriffliche Bedeutung. Jedenfalls gibt es keinen Anhalts-
punkt fiir die Annahme, dass diese Begriffe, zusammen genommen, eine begriffliche
Bedeutung haben, die den moglichen begrifflichen Bedeutungen der élteren
deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) entspriche.

Angesichts dieser Gesichtspunkte ist festzustellen, dass die angemeldeten Marken
und die dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und 396 15 324 (BIT) in begrifflicher
Hinsicht nicht dhnlich sind.

Schlussfolgerung in Bezug auf die Ahnlichkeit der in Rede stehenden Marken

In Anbetracht all dessen ist bei umfassender Beurteilung der in Rede stehenden
Marken festzustellen, dass unter Beriicksichtigung der beachtlichen Unterschiede
zwischen den in Rede stehenden Marken sowie des Fehlens einer begrifflichen
Ahnlichkeit

— die angemeldete Wortmarke BUD und die é&lteren deutschen Marken
Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) trotz einer schwachen visuellen und
klanglichen Ahnlichkeit insgesamt verschieden sind,
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— die angemeldeten Bildmarken und die ilteren deutschen Marken Nr. 505 912
und Nr. 396 15 324 (BIT) trotz einer schwachen klanglichen Ahnlichkeit
insgesamt verschieden sind.

Es ist daher festzustellen, dass die angemeldeten Marken und die &lteren deutschen
Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) nicht dhnlich sind.

iii) Zur Verwechslungsgefahr

Unter Beriicksichtigung der bereits festgestellten Unterschiede zwischen den
angemeldeten Marken und den dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT) ist ungeachtet der Identitit oder Ahnlichkeit der in Rede
stehenden Waren davon auszugehen, dass trotz des Bestehens einer geringen
visuellen und klanglichen Ahnlichkeit im vorliegenden Fall, selbst angesichts einer
eventuell erhohten Unterscheidungskraft der lteren Marken, keine Verwechslungs-
gefahr besteht.

Das Vorbringen von Bitburger Brauerei steht dem nicht entgegen.

Was, erstens, die Bedingungen des Verkaufs der in Rede stehenden Waren angeht,
insbesondere die Frage, ob diese Waren im Wesentlichen miindlich bestellt werden
und ob ein Lirmfaktor die klangliche Wahrnehmung der Verbraucher beein-
trichtigen kann, geniigt die Feststellung, dass die von Bitburger Brauerei
vorgebrachten Argumente blofle Behauptungen darstellen, die sich auf kein
rechtzeitig bei den Stellen des HABM vorgelegtes Beweismittel stiitzen.
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Dariiber hinaus hat Bitburger Brauerei nicht den geringsten Beweis dafiir vorgelegt,
dass ihre Produkte im Allgemeinen auf eine Art und Weise verkauft werden, bei der
die Verkehrskreise die Marke nicht visuell wahrnehmen. Zwar stellen Bars und
Restaurants tatsdchlich fiir die Produkte der Kldgerin einen nicht zu vernach-
lissigenden Vertriebsweg dar, es ist aber unstreitig, dass der Verbraucher die in Rede
stehenden Marken dort visuell wahrnehmen kann, insbesondere durch Uberprﬁfung
der ihm servierten Flasche oder auf dem Umweg iiber andere Triger (Gliser,
Werbeplakate u. d.). Uberdies und vor allem ist unstreitig, dass Bars und Restaurants
nicht den einzigen Absatzweg fiir die in Frage stehenden Produkte darstellen. Diese
werden ndmlich auch in Supermérkten und Einzelhandelsgeschiften verkauft. Dort
jedoch konnen die Verbraucher die Marken beim Kauf optisch wahrnehmen, da die
Getrinke in Regalen aufgestellt sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom
24. November 2005 in der Rechtssache T-3/04, Simonds Farsons Cisk/HABM- Spa
Monopole [KINJY by SPA], Slg. 2005, I11-4837, Randnrn. 57 bis 59). Folglich ist das
an die Bedingungen des Verkaufs der betreffenden Waren ankniipfende Argument
von Bitburger Brauerei jedenfalls zuriickzuweisen.

Zweitens ist in Bezug auf die erhohte Unterscheidungskraft der élteren Marke und
die Bezugnahme von Bitburger Brauerei auf das Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer,
oben Randnummer 55, hervorzuheben, dass der Gerichtshof in Randnummer 28
dieses Urteils ausgefiihrt hat, dass je nach dem Grad der Unterscheidungskraft der
dlteren Marken ,sich nicht ausschlieSen lisst, dass allein die klangliche Ahnlichkeit
der Marken eine Verwechslungsgefahr ... hervorrufen kann“. Aus diesem Urteil
geht, erstens, hervor, dass die vom Gerichtshof ins Auge gefasste Konstellation eine
blofse Moglichkeit ist, die andere relevante Faktoren des Einzelfalls beriicksichtigen
muss, und zweitens, dass der Gerichtshof einen Fall betrachtet, in dem die in Rede
stehenden Marken in klanglicher Hinsicht dhnlich sind. In den vorliegenden
Rechtssachen schlieflen aber die oben festgestellten Unterschiede zwischen den
betreffenden Marken im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr ungeachtet einer moglicherweise erhéhten Unterscheidungskraft der
dlteren Marken aus, dass zwischen ihnen in Deutschland Verwechslungsgefahr
besteht.

Drittens ist in Bezug auf die Tatsache, dass die Schlussfolgerung der Beschwerde-
kammer dem Urteil des Bundesgerichtshofs zuwiderlduft, darauf hinzuweisen, dass
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die Gemeinschaftsregelung fiir Marken ein autonomes System ist, das aus einer
Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen
Anwendung von jedem nationalen System unabhingig ist (Urteile des Gerichts vom
5. Dezember 2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe Miinchen/HABM [elec-
tronica], Slg. 2000, I1I-3829, Randnr. 47, und vom 14. Juli 2005 in der Rechtssache
T-312/03, Wassen International/ HABM — Stroschein Gesundkost [SELENIUM-
ACE], Slg. 2005, 11-2897, Randnr. 46).

Im Ubrigen ist die Rechtmifligkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern
ausschliellich anhand der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den
Gemeinschaftsrichter zu priifen, und nicht auf der Grundlage einer nationalen
Rechtsprechung, selbst wenn diese auf Vorschriften beruht, die denen der
Verordnung entsprechen (Urteile des Gerichts in der Rechtssache GIORGIO
BEVERLY HILLS, oben Randnr. 65, Randnr. 53; vom 4. November 2003 in der
Rechtssache T-85/02, Diaz/HABM — Granjas Castell6 [CASTILLO], Slg. 2003,
11-4835, Randnr. 37, und Ahlers [a], oben Randnr. 34, Randnr. 30).

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesgerichtshof nur eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen der deutschen Marke Nr. 505 912 und einer mit der
angemeldeten Bildmarke Nr. 1 identischen Bildmarke festgestellt und dies mit der
zwischen den in diesen Marken enthaltenen Wértern ,,Bud“ und ,,Bit“ bestehenden
klanglichen Ahnlichkeit begriindet hat.

Auflerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer die Verwechslungs-
gefahr zwischen der dlteren Wort-/Bildmarke Nr. 505 912 (BIT) und der
angemeldeten Bildmarke Nr. 1 umfassend gewiirdigt und sich nicht ausschliefSlich
auf deren klanglichen Vergleich gestiitzt hat. Diese umfassende Wiirdigung muss
nédmlich alle relevanten Umstidnde des Falles beriicksichtigen und darf sich, was das
HABM angeht, einzig auf die Verordnung Nr. 40/94 stiitzen.
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Viertens gentigt, was die Bezugnahme von Bitburger Brauerei auf das Urteil des
Gerichts vom 23. November 2005 in der Rechtssache T-396/04 (Soffass/HABM —
Sodipan [NICKY], Slg. 2005, 11-4789) in der miindlichen Verhandlung angeht, der
Hinweis darauf, dass das Gericht in diesem Fall, anders als Bitburger Brauerei
anzudeuten scheint, nicht auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der
angemeldeten Marke NICKY und den é&lteren Marken NOKY erkannt hat. Das
Gericht hat angenommen dass zwischen den erwihnten Zeichen eine gewisse
Ahnlichkeit bestehe und eine Beurteilung der Ahnlichkeit der betreffenden Waren
vorzunehmen sei (vgl. insbesondere Randnrn. 38 und 39 des Urteils), und insofern
die Entscheidung der Beschwerdekammer bestitigt, die die Sache an die Wider-
spruchsabteilung zuriickverwiesen hat. Das Gericht hat im Ubrigen hervorgehoben,
dass die beiden in Rede stehenden Zeichen den Anfangsbuchstaben ,N“ und die
Endung ,ky"* gemeinsam hétten. Da diese Endung in der franzésischen Sprache nicht
gebrduchlich sei, kénne sie als das dominierende Element der beiden Zeichen
angesehen werden, das die Aufmerksamkeit des franzésischen Verbrauchers auf sich
lenke (Randnr. 34 des Urteils). Dieser Fall unterscheidet sich dadurch von den
vorliegenden Rechtssachen.

In Anbetracht all dessen ist der erste Teil des ersten von Bitburger Brauerei
vorgebrachten Klagegrundes als unbegriindet zurtickzuweisen, ohne dass die von
Anheuser-Busch vorgetragenen Argumente zur Bedeutung der Unterscheidungs-
kraft der dlteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) gepriift zu
werden brauchten.

2. Zum zweiten Teil des ersten Klagegrundes: Verwechslungsgefahr zwischen den
angemeldeten Marken und den dlteren deutschen Marken Nr. 704 211 und
Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !)

a) Vorbringen der Parteien

Aufgrund der Erwéigungen des ersten Teils des ersten Klagegrunds zur Verwechs-
lungsgefahr zwischen den angemeldeten Marken und den élteren deutschen Marken
Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT) ist Bitburger Brauerei der Ansicht, dass auch
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Ahnlichkeit zwischen den angemeldeten Marken und den deutschen Marken
Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit!) besteht. Bitburger Brauerei fiihrt in
dieser Hinsicht aus, dass der Slogan ,Bitte ein Bit I“ vom Verkehr als prignante
Verkiirzung einer Bestellung verstanden werde. Der Verkehr werde sich am Wort
,Bit“ orientieren, das die dlteren Marken dominiere.

Das HABM ist im Gegenteil der Ansicht, dass die &lteren deutschen Marken
Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) von den angemeldeten Marken weiter
entfernt seien als die &lteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324
(BIT). Wenn daher keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen zuletzt genannten
Marken und den angemeldeten Marken bestehe, konne sie auch nicht in Bezug auf
die dlteren Marken Bitte ein Bit ! vorliegen.

b) Wiirdigung durch das Gericht

In Anbetracht der Wiirdigung der Verwechslungsgefahr zwischen den angemelde-
ten Marken und den &lteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324
(BIT) durch das Gericht ist davon auszugehen, dass zwischen den angemeldeten
Marken und den élteren deutschen Marken Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein
Bit T) erst recht keine Verwechslungsgefahr besteht.

Die dlteren deutschen Marken Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
enthalten némlich zusétzliche Wort- (,bitte*, ,ein“) und Gestaltungselemente (,!“)
sowie eine im Verhiltnis zu den dlteren deutschen Wortmarken Nr. 505 912 und
Nr. 396 15 324 (BIT) besondere Gestaltung. Somit sind sie visuell noch weiter von
den angemeldeten Marken entfernt als diese. Im Ubrigen wire in klanglicher
Hinsicht, selbst wenn man annimmt, dass die dlteren deutschen Marken Nr. 704 211
und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) so ausgesprochen werden konnten, dass
ausschliefilich auf den Begriff ,,Bit“ Bezug genommen wird, die Schlussfolgerung des
Gerichts keine andere als die in Bezug auf den ersten Teil des ersten Klagegrundes.
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Aus begrifflicher Sicht schliellich haben die Parteien keine Gesichtspunkte
vorgetragen, die die Annahme zulieffen, dass die in Rede stehenden Marken
irgendeinen Ahnlichkeitsgrad aufwiesen.

Daher sind die angemeldeten Marken und die dlteren deutschen Marken
Nr. 704 211 und Nr. 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bei umfassender Wiirdigung nicht
dhnlich. Zwischen diesen Marken besteht somit keine Verwechslungsgefahr.

Aus diesen Griinden ist der zweite Teil des ersten von Bitburger Brauerei
vorgebrachten Klagegrundes als unbegriindet zuriickzuweisen.

B — Zum zweiten Klagegrund: Verstofs gegen Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung
Nr. 40/94

1. Vorbringen der Parteien

Bitburger Brauerei trigt unter Berufung auf den Wortlaut des Artikels 8 Absatz 5
der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass die Beschwerdekammer in den angefochtenen
Entscheidungen die Auffassung vertrete, dass der Abstand der Zeichen so grof} sei,
dass eine Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Unterscheidungskraft oder der
Wertschitzung der dlteren Marken nicht gegeben sei.
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Die Beschwerdekammer habe den erheblichen Ahnlichkeitsgrad zwischen ,Bit“ und
»=Bud in klanglicher Hinsicht verkannt. Zwar treffe es zu, dass in den vorliegenden
Fillen auch Identitit oder starke Ahnlichkeit zwischen den betreffenden Waren
vorliege. Jedoch habe der Gerichtshof entschieden, dass Artikel 8 Absatz 5 der
Verordnung Nr. 40/94 iiber den Wortlaut dieser Vorschrift hinaus auch im Fall von
Warenidentitit oder -dhnlichkeit anwendbar sei (Urteil des Gerichtshofes vom
9. Januar 2003 in der Rechtssache C-292/00, Davidoff, Slg. 2003, 1-389).

Die Marke BIT sei in Deutschland eine bekannte Marke im Sinne von Artikel 8
Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94. Diese Bekanntheit habe Bitburger Brauerei im
Verfahren vor dem HABM nachgewiesen.

Die Anmeldung der Marke BUD beeintrichtige die Unterscheidungskraft der
dlteren Marken, denn es sei ein dhnliches Zeichen fiir identische Waren angemeldet
und damit die Unterscheidungskraft dieser dlteren Marken geschwicht worden.

Das HABM trigt vor, selbst wenn die Bekanntheit der dlteren Marken nachgewiesen
werden konnte, habe Bitburger Brauerei nicht nachgewiesen, dass die fraglichen
Zeichen identisch oder dhnlich seien und dass die angemeldeten Marken die
Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der &lteren Marken in unlauterer
Weise ausnutzten.

Im Ubrigen sei gemif3 Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Priifung
der Stellen des HABM auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen und
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Beweismittel beschrinkt. Die Beschwerdekammer habe daher den auf Artikel 8
Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestellten Antrag zu Recht mit der Begriindung
zuriickgewiesen, Bitburger Brauerei habe ,nicht dargelegt, warum eine solche
Ausnutzung oder Beeintrichtigung vorliegen sollte”.

Anheuser-Busch fiihrt zunéchst aus, dass Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung
Nr. 40/94 voraussetze, dass die fraglichen Zeichen identisch oder dhnlich seien. Im
vorliegenden Fall seien die Zeichen, wie bereits dargelegt worden sei, nicht dhnlich.

Sodann hebt Anheuser-Busch hervor, dass die dltere Marke bekannt sein miisse, um
in den Genuss des Schutzes nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu
gelangen. Im vorliegenden Fall sei es Bitburger Brauerei nicht gelungen, die
Bekanntheit der Marke BIT nachzuweisen.

Schliefilich fithrt Anheuser-Busch aus, dass die von Bitburger Brauerei vorgetra-
genen Argumente nicht ausreichend seien, um einen Imagetransfer bei einem Teil
der relevanten Verkehrskreise nachzuweisen.

2. Wiirdigung durch das Gericht

Gemif} Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist ,[aJuf Widerspruch des
Inhabers einer dlteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ... die angemeldete Marke
auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der élteren Marke
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identisch ist oder dieser &hnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen
eingetragen werden soll, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die &ltere Marke
eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer élteren Gemeinschaftsmarke um eine in
der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer élteren nationalen Marke um
eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung
der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der
dlteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrichtigen wiirde®.

Dieser Artikel setzt u. a. voraus, dass die angemeldete Marke und die dltere Marke
identisch oder &hnlich sind. Da festgestellt worden ist, dass die angemeldeten
Marken und die ilteren deutschen Marken Nr. 505 912 und Nr. 396 15 324 (BIT)
sowie Nr. 704 211 und Nr. 13 784 (,,Bitte ein Bit ) nicht identisch oder @hnlich sind,
kann der Widerspruch der Bitburger Brauerei im vorliegenden Fall nicht mit Erfolg
auf Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestiitzt werden.

Daher ist der zweite von Bitburger Brauerei vorgebrachte Klagegrund zurtick- und
damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Bitburger Brauerei unterlegen ist, sind ihr
gemifs dem Antrag des HABM und von Anheuser-Busch die Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Fiinfte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Die Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH trigt die Kosten des Verfahrens.

Vilaras Dehousse Svaby

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 19. Oktober 2006.

Der Kanzler Der Prisident

E. Coulon M. Vilaras
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