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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 17 558.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 28. Marz 2001 unter Mitwirkung des Richters Kraft

als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluf3 der
Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 29. Marz 2000 insoweit aufgehoben, als die Wider-
spruche aus den Marken DD 653 603 und 1 095 150 bezugl.

"Computersoftware" zurlickgewiesen wurden.

Die Loschung der Marke 3 96 17 558.9 wird auch fur "Computer-

Software" angeordnet.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

Gegen die am 12. April 1996 angemeldete Marke 396 17 558.9

siehe Abb. 1 am Ende

die nach Einschrdnkung des Warenverzeichnisses noch fur die Waren und
Dienstleistungen

"Rationalisierung der logistischen Ablaufe der Ruckfihrung von
Mehrweg-Transportverpackungen;

Computer-Software;

Druckereierzeugnisse, insbesondere Druckschriften, Zeitschriften
und Bucher, Drucksachen, insbesondere Formulare, bedruckte
Papierwaren, soweit in Klasse 16 enthalten; samtliche vorge-
nannten Waren nur zur Verwendung im Zusammenhang mit der
Rationalisierung der logistischen Ablaufe der Ruckfihrung von

Mehrweg-Transportverpackungen”

ist Widerspruch erhoben worden aus den beiden jeweils vor 1995 angemeldeten

und ua jeweils flr die Waren

"Magnetaufzeichnungstrager und Druckereierzeugnisse"



geschuitzten Marken DD 653 603

siehe Abb. 2 am Ende

und 1 095 150

siehe Abb. 3 am Ende

Die Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
angegriffene Marke wegen der Widerspriiche aus den beiden genannten Wider-
spruchsmarken teilweise fur die Waren

"Druckereierzeugnisse, insbesondere Druckschriften, Zeitschriften
und Bucher, Drucksachen, insbesondere Formulare, bedruckte
Papierwaren, soweit in Klasse 16 enthalten, samtliche vorge-
nannten Waren nur zur Verwendung im Zusammenhang mit der
Rationalisierung der logistischen Ablaufe der Ruckfihrung von

Mehrweg-Transportverpackungen”

geldscht.



Zur Begrindung hat sie im wesentlichen ausgefihrt: Wéahrend die nicht zuriickge-
wiesenen Dienstleistungen "Rationalisierung der logistischen Ablaufe der Ruckfuh-
rung von Mehrweg-Transportverpackungen; Computer-Software" der angemelde-
ten Marke keine markenrechtlich relevante Ahnlichkeit zu den Waren und Dienst-
leistungen der beiden alteren Marken aufwiesen, wirden die Waren "Druckereier-
zeugnisse" Ubereinstimmend von allen drei Vergleichszeichen beansprucht. Deren
Gesamteindruck werde jeweils von den grafisch blickfangmaliig hervorgehobenen
Bestandteilen "MTV" gepragt, denn bei den lbrigen Bestandteilen "LOGISTIK,
VERBUND" und "MUSIC TELEVISION" handele es sich lediglich um rein be-
schreibende Angaben. Es sei deshalb davon auszugehen, dal3 erhebliche Teile
des Verkehrs die Kennzeichnungen bei ihrer Benennung auf "MTV" verkirzen
wirden, so dald eine Verwechslungsgefahr in dem im Tenor genannten Umfang
bestehe. Entgegen der von der Inhaberin der angegriffenen Marke vertretenen
Auffassung kénne die Widersprechende seit Inkrafttreten des Markengesetzes aus
dem zum Eintragungszeitpunkt noch schutzunfahigen Buchstabenteil "MTV" Ver-

bietungsrechte geltend machen.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der beiden Verfahrensbeteiligten.

Die Inhaberin der angemeldeten Marke, die das Warenverzeichnis ihrer Marke
dahingehend einschrankt, da? sich die am Ende des Warenverzeichnisses der
angegriffenen Marke aufgefiihrte Einschréankung auch auf "Computer-Software"
bezieht, halt die angefochtene Entscheidung deshalb fur rechtsfehlerhaft, well
beide Widerspruchsmarken vor Inkrafttreten des Markengesetzes eingetragen
worden seien und ihnen deshalb nur Schutz nach dem damals geltenden WZG
zukomme; den Buchstaben bzw dem Bestandteil "MTV" der Widerspruchsmarken
komme mithin kein selbstandiger Schutz zu. Sofern diese Buchstabenfolge nach
Inkrafttreten des Markengesetzes dennoch selbsténdig kollisionsbegriindend wir-
ken konne, reichten die Warenferne und Markenunterschiede aus, eine Ver-

wechslungsgefahr hinreichend auszuschliel3en.



Demgemal3 beantragt sie sinngemals,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die beiden Wider-

spruche in vollem Umfang zurtickzuweisen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluf® aufzuheben, soweit ihr Widerspruch
bezugl "Computer-Software" zurlickgewiesen wurde, sowie die

Beschwerde der Markeninhaberin zurtickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dal spatestens seit Inkrafttreten des Markengesetzes
ab 1. Januar 1995 in vollem Umfang Rechte aus der Buchstabenfolge "MTV" der
prioritatsélteren Widerspruchszeichen gegeben seien; daflir spreche die Regelung
des § 152 MarkenG. Die Markeninhaberin misse sich auch entgegenhalten las-
sen, daR sie ihre Kennzeichnung nach Anderung der Rechtslage zum
1. Januar 1995 und in Kenntnis der Existenz der Widerspruchsmarken angemeldet
habe. Im Ubrigen hélt sie die von den Widerspruchsmarken umfafdten "Magnetauf-
zeichnungstrager" und die "Computer-Software" der jungeren Marke fur ahnlich,
da sich beide Waren ganz Giberwiegend in den selben Verkaufsstatten begegneten

und ihre Zweckbestimmung weitgehend Ubereinstimme.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen.



Die zulassige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unbegriindet.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich in der Sache dage-
gen als begriindet, denn zwischen der jingeren Marke und den beiden prioritats-
alteren Kennzeichnungen besteht eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9
Abs 1 Nr 2 MarkenG auch beziglich der von der jingeren Marke beanspruchten

"Computer-Software".

1. Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Bertck-
sichtigung aller Umstande des Einzelfalls, die zueinander in einer Wech-
selbeziehung stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den malgeblichen
Umstanden gehoren insbesondere die Ahnlichkeit der Marken und der
damit gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke (vgl EUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabél/Puma; BGH
GRUR 1995, 216, 219 — Oxygenol I1).

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der betroffenen Waren sind alle erheb-
lichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhéltnis zwischen den Wa-
ren kennzeichnen; hierzu gehoren insbesondere die Art der Waren, ihr
Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Waren, wobei die Erwartung
des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fir
die Qualitat der Waren entscheidend ist (EuGH GRUR 1998, 922, 223 —
Canon; BGH GRUR 1999, 731,732 — Canon Il). Die noch im Streit befind-
lichen Waren — einerseits "Magnetaufzeichnungstrager" und "Computer-
Software" andererseits — sind im Gebrauch aufeinander bezogen und er-
ganzen sich im Sinn der genannten Rechtsprechung. Angesichts der en-
gen Verbindung der in Rede stehenden Waren kann zumindest eine —

wenn auch entfernte Warenahnlichkeit nicht verneint werden, denn die



"Magnetaufzeichnungstrager" wie zB Disketten oder Magnetbénder, fur
die die Widerspruchszeichen Schutz geniel3en, stellen gerade die unver-
zichtbaren Trager dar, auf denen die verschiedensten Software-Pro-
gramme gespeichert sind. An dieser Bezogenheit aufeinander andert die
von der Markeninhaberin vorgenommene Einschrankung der "Computer-
Software" auf einen bestimmten Verwendungszweck nichts Entscheiden-

des.

Auch bei einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden Wi-
derspruchsmarken fur "Magnetaufzeichnungstrager® halt die jingere
Marke nicht den erforderlichen Abstand ein. Bei der Beurteilung der mar-
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist grundsatzlich auf den Gesamt-
eindruck der sich gegenuberstehenden Marken abzustellen, (vgl EuGH
aaO — Sabél/Puma; BGH GRUR 2000, 506 — ATTACHE/TISSERAND
mwN). Insoweit weichen die sich gegeniuberstehenden Kennzeichnungen
ua aufgrund der unterschiedlichen Wortelemente "LOGISTIK VERBUND"
und "MUSIC TELEVISION" so deutlich voneinander ab, dal3 Verwechs-
lungen insofern offensichtlich ausgeschlossen sind. Mit der Markenstelle
ist jedoch davon auszugehen, dal3 eine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr unter dem Gesichtspunkt der Ubereinstimmung pragender Markenbe-
standteile besteht. So kann ausnahmsweise einem einzelnen Markenbe-
standteil - hier: "MTV" - eine besondere, das Gesamtzeichen pragende
Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Bestandteil in
der jeweiligen Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukommt
und er deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wach-
zurufen, wahrend die weiteren Elemente der Marke nur eine eher unter-
geordnete Bedeutung haben. Mithin setzt die Feststellung der Pragung
des Gesamteindrucks eines mehrteiligen Zeichens durch einen Bestand-
teil voraus, dalR die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund treten,

daf3 sie fur den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck



des Zeichens nicht beitragen (vgl BGH WRP 2000, 173, - RAUSCH/ELFI
RAUCH).

Hiervon ausgehend kommt dem Zeichenteil "mtv" sowohl in der angegrif-
fenen Marke als auch in den beiden Widerspruchsmarken eine selbstan-
dig kennzeichnende Stellung zu. Fur eine derartige Annahme spricht, daf3
es sich bei den weiteren Markenbestandteilen wie "LOGISTIK VERBUND"
und "MUSIC TELEVISION" erkennbar um beschreibende Angaben
handelt, die ua auf die Tatigkeitsschwerpunkte der betreffenden
Unternehmen hinweisen, wahrend die optisch durch GroRe und zentrale
Anordnung hervorgehobenen Buchstabenfolgen "mtv" bzw "MTV" sich als

Kurzbezeichnungen anbieten.

Der hiergegen von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Ein-
wand, den beiden Widerspruchsmarken komme kein selbstandiger Schutz
aus der Buchstabenfolge "MTV" zu, weil beide Marken vor Inkrafttreten
des Markengesetzes eingetragen wurden, als nach dem damals geltenden
84 Abs2 Nrl Halbs2 WZG Buchstabenfolgen schutzunfahig waren,
greift nicht durch. Die Frage, ob aus einem Bestandteil eines vor dem
1. Januar 1995 eingetragenen mehrteiligen Zeichens, der nach damaligem
Recht schutzunfahig war, nach geltendem Markenrecht (8 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG) aber schutzfahig ist, im Widerspruchsverfahren Rechte gegen-
Uber anderen Marken hergeleitet werden kénnen, ist gesetzlich nicht aus-
dricklich geregelt. Da maf3geblicher Zeitpunkt fur die im Widerspruchs-
verfahren zu prifende Schutzfahigkeit von Bestandteilen der alteren
Marke grundsatzlich der Anmeldetag der jingeren Marke ist, sind die tat-
sachlichen und rechtlichen Umstande im Zeitpunkt dieser jingeren An-
meldung maf3geblich (vgl BGH GRUR 1961, 347, 350 - Almglocke). Das
allgemeine Prioritatsprinzip, wonach im Fall des Zusammentreffens von
Kennzeichenrechten der Zeitrang grundsatzlich Vorrang hat (vgl 86
MarkenG), spricht deshalb daftir, daR der mit dem Inkrafttreten des Mar-

kengesetzes einem friher schutzunfahigen Element der alteren Marke zu-



Kraft
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gewachsene Schutz gegenlber einer jungeren Marke dann geltend ge-
macht werden kann, wenn diese erst nach dem 1. Januar 1995 angemel-
det worden ist. Den fur absolute Schutzhindernisse geltenden 88 153, 156
MarkenG kann auRerdem entnommen werden, dal’ beim Inkrafttreten des
Markengesetzes dadurch Chancengleichheit hergestellt werden sollte,
dald alle erst nach neuem Recht schutzfahigen Zeichen (-teile) auch dann
den 1. Januar 1995 als Zeitrang erhalten, wenn sie schon vorher ange-
meldet wurden (vgl dazu BPatG GRUR 1996, 413 f — ICPI/ICP; Ingerl-
Rohnke Markengesetz § 153 Rdn 17).

Hiergegen kann sich die Markeninhaberin nicht mit Erfolg auf die Ent-
scheidung des BGH GRUR 1998, 165 —RBB berufen. Der dortige Streitfall
unterscheidet sich von dem vorliegenden Verfahren bereits dadurch we-
sentlich, dal3 beide sich dort gegenliberstehenden Zeichen vor Inkrafttre-
ten des Markengesetzes eingetragen waren und deshalb eine Beurteilung
der Umstéande nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes nicht erfolgt

ist.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 MarkenG)

bestand kein Anlal3.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf 8§83 Abs2 Nrl
MarkenG, weil die gesetzlich nicht ausdricklich geregelte Rechtsfrage, ob
ein durch das Markengesetz neu hinzugewonnener Schutz eines Marken-
bestandteils gegeniiber nach dem 1. Januar 1995 angemeldeten Marken

geltend gemacht werden kann, von grundséatzlicher Bedeutung ist.

Reker Richterin Eder ist erkrankt
und deshalb gehindert zu
unterschreiben

Kraft

Wilpré
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Abb. 1

LOGISTIK

VERBUND

Abb. 2
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Abb. 3




