BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 241/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die eingetragene Marke 397 23 576

BPatG 152
10.99



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Marz 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden,

der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Den gegen die Eintragung der Marke

siehe Abb. 1 am Ende

in den Farben rot und grau fur "Datenverarbeitungsgerate; Telekommunikation”

eingelegten Widerspruch aus der prioritatsalteren Wortmarke 395 05 939

E-TALK

eingetragen fir eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37,
38 und 42, darunter "Datenverarbeitungsgerate, Computer" sowie "Fernsprech-
dienst, insbesondere Mobilfunk, Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbe-
sondere Mobilfunknetzes" hat die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes durch Beschlu3 eines Beamten des héheren Dienstes zu-
rickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgeftihrt, zwischen den einander gegeniber-

stehenden Dienstleistungen bestehe teils Identitat, teils Ahnlichkeit. Die jungere



Marke halte jedoch den daher erforderlichen deutlichen Abstand zur Wider-
spruchsmarke ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken in
Wortlange, Klang und Schriftbild schon durch die abweichenden Wortbestandtei-
le "call emergency call" und "TALK" sowie die graphische Ausgestaltung der ange-
griffenen Marke deutlich. Selbst wenn man unterstelle, dal3 das jungere Zeichen
durch den Bestandteil "e-call" gepréagt werde, so bestehe zwischen diesem und
der Widerspruchsmarke weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Ahnlich-
keit. Begriffiche Verwechslungen seien auszuschlieen, weil zum einen die Be-
deutungen von "call" und "TALK" unterschiedlich seien, zum anderen diese Be-
standteile der einander gegenuberstehenden Marken als jeweils die relevanten
Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende und damit allein nicht schutzfahi-
ge Angaben nicht Grundlage fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr sein
konnten. Der jeweils Ubereinstimmende Bestandteil "e" bzw "E" sei nicht pragend
und daher nicht geeignet, den Gesamteindruck einer der Marken zu bestimmen.
Das "E" in der Widerspruchsmarke trete nicht mit hinreichender Eigenstandigkeit
als Wortstamm hervor, sondern sei mit dem Begriff "TALK" zu einem einheitlichen
Ganzen verschmolzen; es weise daher nicht nach Art eines Serienzeichens auf
die Inhaberin der &alteren Marke hin und sei demzufolge nicht geeignet, eine Ver-
wechslungsgefahr aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens zu begrinden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, die jun-
gere Marke werde durch "e-call" gepragt. Es bestehe die Gefahr klanglicher Ver-
wechslungen, weil "e-call" und "E-TALK" jeweils aus zwei Silben mit demselben
Anfang und derselben Vokalfolge bestiinden. Auch sei begriffliche Verwechslungs-
gefahr zu bejahen, weil sowohl "e-call" wie auch "E-TALK" die Bedeutung "e-Ge-
sprach”, "e-Anruf" bzw "e-Ruf" hatten. Der Begriff "call" werde im Deutschen ohne
weiteres ua als "Telefongesprach” verstanden. Auch das Wort "talk" verstehe der
Verkehr als "Gespréach, Telefongesprach”.

Jedenfalls sei mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, weil auf dem Gebiet der

Telekommunikation der Bestandteil "E" dem von der Widersprechenden betriebe-



nen E-Netz zugeordnet werde und daher den Charakter eines Stammbestandteils
habe. Die jeweiligen weiteren Bestandteile "call" bzw "TALK" der einander gegen-
uberstehenden Marken seien beschreibend und daher kennzeichnungsschwach.
Die Beschwerdeflhrerin sei Inhaberin einer Vielzahl von Marken mit dem Anfangs-
bestandteil "E", so "e shop", "e store", "E-Handy", "E-Mobil", "E-Phone", "E-Smart",
"E-Star", "E-STYLE", "E-Super", "E-Tech", "E-TIME" und "E-World". Selbst wenn
der Durchschnittsverbraucher die jingere Marke nicht unmittelbar dem Unterneh-
men der Widersprechenden zuordne, so werde er sie wegen des gleichen Auf-
baus der Zeichen jedenfalls einem wirtschaftlich mit der Widersprechenden ver-

bundenen Unternehmen zuordnen.

Der Markeninhaber begehrt die Zuriickweisung der Beschwerde. Er meint, zwi-
schen den einander gegeniberstehenden Marken gebe es keine begrifflichen
Ubereinstimmungen und insofern auch keine Verwechslungsgefahr. "Call" bedeu-
te in erster Linie "rufen, besuchen, bezeichnen, nennen”, "talk" hingegen "spre-
chen, reden"; dies sei einem durchschnittlich unterrichteten Anwender der engli-
schen Sprache bekannt. Ein der englischen Sprache Unkundiger werde die Mar-
kenwdrter nicht Ubersetzen. Die Gefahr mittelbarer Verwechslungen scheide aus,
weil der Buchstabe "E" nicht den Charakter eines Stammbestandteils fur die be-

reits eingetragenen Marken der Widersprechenden habe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begriindet, weil auch in Anbetracht des-
sen, dald die mit der jungeren Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen
mit solchen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchs-
marke identisch sind, die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke einen die

Gefahr von Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit ausschlieRenden Ab-



stand einhalt, so dal3 die Voraussetzungen des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vor-

liegen.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhéangig, die
miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ahn-
lichkeit oder Identitat der Marken, der Ahnlichkeit oder Identitat der von ihnen er-
falRten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 — Canon; MarkenR 1999, 236, 239 — Lloyd/Loints), wobei
bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen
ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstlei-
stungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist hinsichtlich der entschei-
dungserheblichen Waren und Dienstleistungen allenfalls als durchschnittlich anzu-
sehen. Denn sie besteht aus der Kombination der fir Telekommunikationsdienst-
leistungen und die hierfir erforderliche Hardware, zu der auch Datenverarbei-
tungsgerate gehoren, einzeln glatt beschreibenden Bestandteile "E", das im ein-
schlagigen Bereich als Abkirzung fur "electronic" bzw "elektronisch" gebréuchlich
ist, und "TALK".

Bei der Priifung der Ahnlichkeit der Marken ist auf deren jeweiligen Gesamtein-
druck abzustellen; der Schutz eines einzelnen aus einer Kombinationsmarke her-
ausgeldsten Elements ist dem Markenrecht fremd. Allerdings kann einem einzel-
nen Bestandteil eines Zeichens besondere, das Gesamtzeichen pragende Kenn-
zeichnungskraft beigemessen werden, so daB bei einer Ubereinstimmung einer
Bezeichnung mit dem so gepragten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen
ist (vgl BGH BIPMZ 1996, 415, 416 — Sali Toft; BGH BIPMZ 1998, 524 — ECCO II).

Vorliegend ist das jedoch nicht der Fall.



In schriftbildlicher Hinsicht werden die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen
es sich um die grol3e Masse der Verbraucher handelt, die Marken schon aufgrund
der graphischen Gestaltung der jingeren Marke und aufgrund des Bestandteils
"emergency call", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, deutlich
auseinanderhalten. In klanglicher Hinsicht ist die jingere Marke, wenn der Verkehr
sie mit sdmtlichen Wortbestandteilen benennt, ebenfalls aufgrund des Bestandteils
"emergency call" deutlich langer als die Widerspruchsmarke, so dal3 auch in die-
sen Fallen die Gefahr von Verwechslungen ausscheidet. In den Fallen, in denen
sich der Verkehr allein an dem Bestandteil "e-call" orientiert, wird er - im Hinblick
darauf, daf3 der Anfangsbuchstabe "e" bei Waren und Dienstleistungen der hier in
Rede stehenden Art ausgesprochen haufig ist - insbesondere auf die folgenden
Worter "call" bzw "TALK" achten, die in klanglicher Hinsicht in den Anfangs- und
Endkonsonanten deutlich unterschiedlich sind, was gerade in Anbetracht der Kir-
ze der Worter dazu fihrt, dal3 Verwechslungen in einem rechtlich erheblichen Um-

fang nicht zu erwarten sind.

In begrifflicher Hinsicht ist zu berlcksichtigen, dal’ die Begriffe "call* und "talk" kei-
ne Synonyme sind; "call" bedeutet in erster Linie "rufen, anrufen”, "talk" dagegen
"sprechen, reden". Auch wenn sie in Nebenbedeutungen mit ein- und demselben
deutschen Wort Ubersetzt werden mogen, so wird in der Regel der Verkehr die un-
terschiedliche Bedeutung erkennen, zumal durch den vom Verkehr als "Notruf"
verstandenen Zusatz "emergency call" in der jingeren Marke die Bedeutung "ru-

fen" fUr "call" auch noch besonders nahegelegt wird.

Die Gefahr mittelbarer Verwechslungen scheidet schon deshalb aus, weil der ein-
Zig Ubereinstimmende Bestandteil "e" bzw "E" als einzeln stehender Anfangsbuch-
stabe bei Marken auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor extrem
haufig (vgl S 3048 bis 3057 des Markenlexikons 2000), damit verbraucht und als
Herkunftshinweis nicht geeignet ist. Hinzu kommt seine — als gangige Abkirzung
fur "electronic" bzw "elektronisch" auf dem entsprechenden Produktsektor — origi-

nare schwache Kennzeichnungskraft.



Auch unter Bertcksichtigung dessen, dalR die Widersprechende Inhaberin mehre-
rer Marken ist, die nach dem Muster "Buchstabe "e" bzw "E" + weiteres Wort" ge-
bildet sind, ist es in Anbetracht der Vielzahl fir Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9 und 38 eingetragener Marken mit dem einzeln stehenden Anfangsbuch-
staben "e" bzw "E" und weiteren Bestandteilen auszuschliel3en, dal’ der Verkehr
in rechtlich erheblichem Umfang diesem Buchstaben in der jingeren Marke einen
Hinweis auf die Widersprechende entnimmit.

Weiter ist zu berlcksichtigen, dal3 — was den fir die mittelbare Verwechslungsge-
fahr zu bertcksichtigenden Verkehrskreisen, die fachlich orientiert oder zumindest
interessiert sind, eine beachtliche Branchenkenntnis aufweisen und detaliierte
Uberlegungen anstellen (Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 RdNr 212),
nicht verborgen bleiben wird — die angegriffene Marke gerade nicht wie die Mar-
ken der Widersprechenden nach dem Muster "e + weiteres Wort" gebildet ist, son-
dern noch weitere Wortbestandteile aufweist.

Nach alledem war die Beschwerde zuriickzuweisen.
Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des 8§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG.

Grunde, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Albert Richter Schwarz Friehe-Wich
kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.

Albert

Pl
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