26 W (pat) 14/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 303 00 890

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom  10. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Fuchs-Wissemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 303 00 890

PDS Entwicklungs- und Service GmbH

fur die Waren und Dienstleistungen

.Mobile Barcode-Druckermaschinen; Datenerfassungsgerate; Be-
triebsdatenerfassungsgerate und daraus bestehende Systeme;
Grof3bildprojektionsgeréate; Monitore; Spezialmonitore; AMX-Steu-
ergerate (elektrisch); Installation und Wartung von mobilen Daten-
erfassungsgeraten; Installation und Wartung von Barcode-Syste-
men 1D und 2C; Installation von Hardwarekomponenten zwecks
Veranderung von mobilen Datenerfassungsgeraten; Barcode-
Systemen, Barcode-Druckersystemen; Planung und Einbau von
AMX-Steuerungen; Entwicklung von Software fir GSM (Global
System fir Mobil Communication)/GPRS (General Package Radio



Service) - Datenfunk/Global-Positionsysteme; Softwareinstallation
und Wartung von mobilen Datenerfassungsgeraten inklusive An-
passung an diverse Betriebssysteme oder Datenbanken; Soft-
wareinstallation und Wartung von Barcodesystemen 1D und 2D;
Installation von Softwarekomponenten zwecks Veranderung von
mobilen Datenerfassungsgeraten, Barcode-Systemen, Barcode-
Druckersystemen; technische Planung von Medienraumen und
technischer Entwurf und technische Entwicklung von Computer-
hardware speziell fir den Bereich Barcode-Systeme 1D und 2D
und far mobile Barcode-Datenerfassungsgeréate; Hardware fir
GSM (Global System for Mobil Communication)/GPRS (General
Package Radio Service) - Datenfunk/Global-Position-Systeme;
technische Erstellung von Schaltungsprototypen und technische
Erprobung im Bereich mobile Datenerfassungsgerate und Bar-
code-Datenerfassungsgerate nebst technischer Erstellung von
Schaltungsunterlagen®

ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die fur die Waren und Dienstleistun-

gen

~-Entwicklung, Design, Wartung und Pflege von Computerhardware
und Computersoftware, insbesondere der vorgenannten Gerate
fur betriebliche und industrielle Datenerfassung; Dienstleistungen
eines Ingenieurs, Erstellen von Programmen fur die Datenverar-
beitung sowie Erstellen von technischen Gutachten und Kom-
plettibsungen, technische Beratung im Zusammenhang mit den
vorgenannten Waren und Dienstleistungen; elektrische, elektroni-
sche Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente ftr
betriebliche und industrielle Datenerfassung, insbesondere Gerate
zur Betriebsdaten-, Maschinendaten-, Zutrittskontrolle- und Zeit-

erfassung, im wesentlichen bestehend aus Terminals, Messwert-



aufnehmern, Ein- und Ausgabestationen; Computerhardware so-

wie Peripheriegeréte dafir; Computer Software”

eingetragenen prioritatsélteren Marke 397 10 821

PCS.

Die Markenstelle fir Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss einer Priuferin des hdheren Dienstes vom
3. Januar 2007 zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgeftihrt, trotz teilwei-
ser ldentitat bzw. engster Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistun-
gen bestehe zwischen der Widerspruchsmarke, deren Kennzeichnungskraft als
normal einzustufen sei, und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr
I.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken sowohl im Klang als auch im
Schriftbild hinreichende Unterschiede aufwiesen. Selbst wenn davon ausgegan-
gen werde, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch deren Be-
standteil ,PDS" gepragt werde, weil es sich bei den darauf folgenden Waortern
~Entwicklungs- und Service GmbH" um rein beschreibende Bestandteile ohne jeg-
liche betriebliche Hinweisfunktion handele, liege keine zur Begriindung einer Ver-
wechslungsgefahr ausreichende Marken&hnlichkeit vor. Zwar bestiinden die den
Gesamteindruck der Marken pragenden Bestandteile ,PDS* und ,PCS" jeweils aus
drei Buchstaben und stimmten dartber hinaus im ersten und letzten Buchstaben
Uberein. Die Unterschiede in den abweichenden mittleren Buchstaben seien je-
doch noch geeignet, ein Auseinanderhalten der Marken zu gewahrleisten. Der
Buchstabe ,C" in der alteren Marke sei ein klangstarker Zischlaut, der dieser
Marke ein deutlich harteres Klangbild verleihe als der weiche und stimmhafte Kon-
sonant ,D* innerhalb der angegriffenen Marke. Entscheidungserheblich sei auch,
dass Abweichungen bei Abklirzungen, besonders wenn diese aus der Abfolge von
nur drei Buchstaben bestinden, bewusst wahrgenommen wirden. Es handele
sich bei den beiderseitigen Buchstabenfolgen um kurze Zeichen, die in ihrem Ge-

samtklangbild durch die Abweichung in nur einem Buchstaben starker beeinflusst



wirden als langere Markenwdrter. Hinzu komme, dass der Verkehr auf dem hier
malf3geblichen Waren- und Dienstleistungsgebiet an die Verwendung einer Viel-
zahl von Abkirzungen gewohnt sei und deshalb besonders auf Unterschiede
achte. Aul3erdem richteten sich die maf3geblichen Waren und Dienstleistungen an
ein Fachpublikum, das Kennzeichnungen grundsatzlich mit groRerer Aufmerksam-
keit begegne als der Allgemeinverkehr. Vor diesem Hintergrund kdnne eine Ver-
wechslungsgefahri. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als ausgeschlossen betrachtet

werden.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der An-
sicht, die angegriffene Marke halte den unter Beriicksichtigung der ldentitat bzw.
groRen Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen gebotenen Ab-
stand gegenuber der Widerspruchsmarke weder in schriftbildlicher noch in klangli-
cher Hinsicht ein. Zu Recht sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass der
Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die am Markenanfang stehende
Buchstabenfolge ,PDS* gepragt werde. Da diese Buchstabenfolge mit der Wider-
spruchsmarke im ersten und letzten Buchstaben lbereinstimme, reiche die Ab-
weichung im mittleren Buchstaben nicht aus, um die Unterscheidbarkeit der Mar-
ken zu gewahrleisten. Klanglich handele es sich bei den zu vergleichenden Buch-
stabenfolgen ,PDS* und ,PCS* nicht um Kurzworter, da sie dreisilbig wie ,PE-DE-
ES" bzw. ,PE-CE-ES" ausgesprochen wirden. Eine einzelne klangliche Abwei-
chung falle daher im Gesamteindruck nicht besonders ins Gewicht. Aber selbst bei
kurzen Marken mussten Abweichungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung
treten, was vorliegend nicht der Fall sei. Sie Buchstaben ,C* und ,D* seien klang-
lich zu ahnlich, um Verwechslungen verhindern zu kénnen. Die jeweils dreifache
Wiederholung des Vokals ,E“ in beiden Buchstabenfolgen trage noch zu einer
Verstarkung der klanglichen Ahnlichkeit bei. Letztlich diirfe bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr auch nicht allein auf das Fachpublikum abgestellt werden,
weil sich jedenfalls das Angebot eines Teils der Waren und Dienstleistungen, wie
z. B. von Computerhardware und -software” auch an die Allgemeinheit richte. Auf

die im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin erhobene Einrede der



Nichtbenutzung hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung
der Widerspruchsmarke des Geschaftsfiuhrers der Widersprechenden vom

2. Juli 2008 sowie Prospekte, Preislisten und Rechnungen vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
wegen des Widerspruchs die Léschung der angegriffenen Marke

anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, eine Reduzierung der angegriffenen Marke auf ihren ersten
Bestandteil ,PDS* sei nicht zulassig. Ein mit der vom 25. Senat des BPatG
- 25 W (pat) 268/02 — entschiedenen Sache ,CDS/CBS* vergleichbarer Fall sei in
der vorliegenden Sache nicht gegeben, weil die Wortfolge ,Entwicklungs- und
Service GmbH* in der angegriffenen Marke in gleicher Schriftgrof3e wie die voran-
gehende Buchstabenfolge ,PDS* und zudem unmittelbar im Anschluss daran wie-
dergeben sei, wahrend in der vom 25. Senat entschiedenen Widerspruchssache
die Buchstabenfolge ,CDS*" deutlich groRer als das weitere Wort ,events” und zu-
dem in einer eigenen Zeile dargestellt gewesen sei. Auch wiesen die abweichen-
den Buchstaben ,D* und ,,C* sowohl in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hin-
sicht deutlicher wahrnehmbare Unterschiede auf als die Konsonanten ,D* und ,B*

in dem von der Widersprechenden herangezogenen Vergleichsfall.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegrtindet.



Soweit die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene, gemaf
8§43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zuléassige Einrede der Nichtbenutzung hin Unterlagen
vorgelegt hat, bestehen bereits erhebliche Zweifel daran, ob diese den Erforder-
nissen einer ordentlichen Glaubhaftmachung der Benutzung fur die im Verzeichnis
der Widerspruchsmarke aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen gentigen. Er-
forderlich sind insoweit Angaben, die es ermoglichen festzustellen, fir welche der
im Verzeichnis der Widerspruchsmarke im einzelnen aufgefuhrten Waren und
Dienstleistungen die Widerspruchsmarke im fraglichen Benutzungszeitraum im
Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die in der von der Widersprechenden vorge-
legten eidesstattlichen Versicherung vom 2. Juli 2008 enthaltenen Angaben be-
ziehen sich auf eine Anzahl verschiedener Daten- und Zeiterfassungsterminals
sowie auf Zutrittskontrollsysteme, die daftr bendtigte Hard- und Software sowie
Service- und Supportleistungen fiir die zuvor genannten Waren. Die im weiteren in
der eidesstattlichen Versicherung angegebenen Umsatzzahlen enthalten jedoch
keinerlei Differenzierung nach den vielen verschiedenen zuvor angegebenen Wa-
ren und Dienstleistungen, so dass bereits nicht hinreichend eindeutig feststellbar
ist, in welchem Umfang die angegebenen Umsatze den angegebenen Bereichen
.Betriebsdatenerfassung“ oder ,Zutritt* zuzuordnen sind und ob und ggf. in wel-
chem Umfang sie mit Waren oder Dienstleistungen der entsprechenden Bereiche
erzielt wurden. Diese Pauschalitat der eidesstattlich versicherten Angaben erlaubt
insbesondere keine Abgrenzung dahingehend, fir welche der im Verzeichnis der
Widerspruchsmarke aufgefihrten Waren und/oder Dienstleistungen im malf3gebli-
chen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung durch die Widersprechende stattgefun-
den hat. Da die Glaubhaftmachung der Benutzung der alteren Marke eine Oblie-
genheit der Widersprechenden darstellt, gehen Mangel der Glaubhaftmachung, zu
denen auch die Unbestimmtheit einer eidesstattlichen Versicherung zahlt, zu
Lasten der Widersprechenden (BPatGE 33, 228, 231 - Lahco).

Letztlich kann die Frage, ob die vorgelegten Unterlagen geeignet sind, eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls fir einen Teil der

eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen, jedoch dahin-



gestellt bleiben, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahri. S. d. § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat
unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu erfolgen. Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbeson-
dere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-
neten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistun-
gen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine er-
hohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und um-
gekehrt (BGH GRUR 2008, 258, Tz. 20 - INTERCONNECT/T - InterConnect). Bei
dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die
Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre
unterscheidungskréaftigen und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind
(EuGH GRUR 2007, 700, Tz. 35 - Limoncello; BGH GRUR 2008, 1002, Tz. 23
- Schuhpark).

Im vorliegenden Verfahren besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke sowie denjenigen der Widerspruchsmarke, soweit von deren
Benutzung auf Grund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom
2. Juli 2008 zu Gunsten der Widersprechenden ausgegangen werden kann, in
erheblichen Teilen groRe Ahnlichkeit und teilweise sogar Identitat, die fiir sich be-
trachtet in den entsprechenden Bereichen einen deutlichen Abstand der Marken

erfordert, um die Gefahr von Verwechslungen ausschlielen zu kénnen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dagegen von Haus aus nur
unterdurchschnittlich, weil die Buchstabenfolge ,PCS*, aus der die Widerspruchs-
marke allein besteht, auf dem Gebiet der Computerhardware- und -software u. a.
als Abkurzung fur ein ,process control system®, also ein Prozesssteuerungs-

system, dient (vgl. z. B. ITWissen, Das grol3e Online-Lexikon fur Informations-



technologie, unter ,www.itwissen.info/definition/lexikon/Prozess-Steuerungs-
system-PCS-process-c...”). Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auf-
gefuhrten Waren ,Elektrische, elektronische Mess-, Signal- und Kontrollapparate
und -instrumente fur betriebliche und industrielle Datenerfassung, insbesondere...,
im wesentlichen bestehend aus Terminals, MeRwertaufnehmern, Ein- und Ausga-
bestationen“ kdnnen auch Prozess-Steuerungssysteme bzw. Teile von solchen
Systemen enthalten oder sein, weil eine Prozesssteuerung auch eine vorange-
hende Erfassung von Prozessdaten erfordert. Die weiteren Waren ,Computer-
hardware sowie Peripheriegerate daflr; Computer Software* kénnen fur ein ,pro-
cess control system (PCS)" geeignet und bestimmt sein. Bei dieser Sachlage kann
nicht von einer von Haus aus normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke fur die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgefiihrten Waren und
Dienstleistungen ausgegangen werden, da der Fachverkehr, an den sich diese
Waren und Dienstleistungen Uberwiegend richten, die Abkirzung ,PCS* kennt und
in seiner Bedeutung versteht. Der Umstand, dass die Buchstabenfolge ,PCS* ne-
ben der zuvor dargestellten Bedeutung im Computerbereich noch weitere Bedeu-
tungen hat und als Abklrzung weiterer Fachbegriffe dient, vermag seine Eignung
als beschreibende Angabe nicht in Frage zu stellen (BGH GRUR 2000, 882,
883 - Bucher fur eine bessere Welt) und deshalb eine normale Kennzeichnungs-
kraft nicht zu begrinden.

Fur eine nachtragliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke kbnnen die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeflihrten Umsatzzahlen
allein, d. h. ohne Kenntnis des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Inten-
sitdt, geografischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, der hierfir
aufgewendeten Werbemittel und der dadurch erreichten Bekanntheit im Verkehr,
keinen gentgenden tatsachlichen Anhalt bieten (BGH GRUR 2003, 1040, 1044
- Kinder).

Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden bei der Prifung der

Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Wider-
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spruchsmarke unterstellt wird, besteht zwischen den beiderseitigen Marken keine
Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken in jeder
Richtung ausreichende Unterschiede aufweisen, die selbst bei einer Benutzung fur
identische Waren und Dienstleistungen die betriebliche Unterscheidung gewahr-

leisten.

Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der
sich gegenuberstehenden Marken zu berlcksichtigen. Das schliefl3t nicht aus,
dass unter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fur
den durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervor-
gerufenen Gesamteindruck pragend sein kdénnen (EuGH GRUR 2005, 1042,
Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 — coccodrillo). Weiterhin
ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusam-
mengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine
selbstandig kennzeichnende Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild
der zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung dominiert
oder pragt (EuGH a.a.O-THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865,
866 - Mustang).

Ausgehend von diesen rechtlichen Beurteilungsgrundsatzen ist im vorliegenden

Fall eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Marken zu verneinen.

In schriftbildlicher Hinsicht fehlt es bereits an einer pragenden oder einer selb-
standig kennzeichnenden Stellung des als kollisionsbegriindend in Betracht kom-
menden Bestandteils ,PDS" innerhalb der angegriffenen Marke; denn bei einer
kombinierten Marke, in der alle Bestandteile einzeilig und in gleicher Schriftart und
Schriftgro3e dargestellt sind und deshalb wie eine zusammengehorige Einheit wir-
ken, darf keiner der Einzelbestandteile von vornherein aul3er Betracht bleiben, da
es keinen Erfahrungssatz gibt, nach dem sich der Verkehr bei der rein visuellen
Wahrnehmung einer aus mehreren grafisch gleichgewichtigen Bestandteilen be-

stehenden Wortmarke an nur einem Bestandteil orientiert (BGH GRUR 2002,
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1067, 1069 - DKV/OKYV). Aber selbst dann, wenn die Buchstabenfolge ,PDS" auch
in schriftbildlicher Hinsicht als pragender Bestandteil der angegriffenen Marke be-
wertet wirde, weil der restliche Markenteil aus beschreibenden bzw. nicht unter-
scheidungskréftigen Bestandteilen besteht, ist eine die Gefahr von Verwechslun-
gen begrundende visuelle Ahnlichkeit der Marken wegen der deutlich unterschied-
lichen Konturen der Buchstaben ,,C* und ,D“ unter Bertcksichtigung der bei den
fraglichen Waren und Dienstleistungen zu erwartenden erhéhten Aufmerksamkeit

des Verkehrs zu verneinen.

In klanglicher Hinsicht ist zwar von einer Verklrzung der angegriffenen Marke und
einer Benennung mit der Buchstabenfolge ,PDS* auszugehen, weil diese zum ei-
nen deutlich kennzeichnungsstarker ist als der restliche, das Tatigkeitsfeld der
Markeninhaberin beschreibende Markenteil ,Entwicklungs- und Service GmbH*
und sich zum anderen auch am Anfang der Gesamtmarke findet. Zwischen den
Buchstabenfolgen ,PDS" und ,PCS* besteht jedoch, wie bereits die Markenstelle
zutreffend festgestellt hat, trotz der Ubereinstimmungen im jeweils ersten und
letzten Buchstaben sowie der anklingenden Vokalfolge ,e-e-e* ein ausreichender
klanglicher Unterschied. Das mit dem scharfen und markant in Erscheinung tre-
tenden Anlaut ,Z“ gesprochene ,,C* in der Widerspruchsmarke gibt dieser ein deut-
lich anderes Gesamtklangbild, als dies bei dem weichen Konsonant ,D* in der
Buchstabenfolge ,PDS" innerhalb der angegriffenen Marke der Fall ist. Angesichts
dieses markanten Unterschieds ist ein Verhoren zwischen den Marken auch bei

einer Verkirzung der angegriffenen Marke auf ,PDS* zweifelsfrei ausgeschlossen.

Zu bericksichtigen ist hier auch, dass auf dem hier maRRgeblichen Waren- und
Dienstleistungsgebiet der Buchstabe ,S* als Endbestandteil von Buchstabenmar-
ken haufig vorkommt, weil es der Anfangsbuchstabe des Begriffs ,.System(e)* und
zugleich der Anfangsbuchstabe des Begriffs ,Service(s)” ist. Beide Worter stellen
zentrale beschreibende Begriffe aus dem Hard- bzw. Softwaresektor dar und wer-
den in Abkirzungen haufig auf ihren Anfangsbuchstaben ,S* verkirzt. Der Verkehr

kommt deshalb bei Buchstabenfolgen, die diesen Bestandteil enthalten, nicht um-
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hin, zur Unterscheidung der Buchstabenfolgen, die diesen Buchstaben an letzter

Stelle enthalten, auf die anderen Buchstaben zu achten.

Letztlich kommt hier auch dem Umstand Bedeutung zu, dass die beiderseitigen
Waren fur Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, die dem héherpreisigen
Bereich zuzuordnen sind und bei deren Auswahl der Verkehr im Allgemeinen auch
den Marken eine eher grol3ere Aufmerksamkeit zuwendet und Unterschiede der
Marken daher eher erkennt als bei Waren und Dienstleistungen von geringem
Wert. Bei dieser Sachlage kann im vorliegenden Fall eine die Gefahr klanglicher
Verwechslungen begriindende Ahnlichkeit der Marken nicht angenommen wer-

den.

Fur die Gefahr begrifflicher Verwechslungen oder die Gefahr, dass die Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden kdnnten, fehlt es an jegli-
chen tatsachlichen Anhaltspunkten. Die Beschwerde der Widersprechenden kann

daher keinen Erfolg haben.

Fur eine vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abweichende Auferlegung
der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Beteiligten gemald 8 71 Abs. 1
S. 1 MarkenG gibt die Sach- und Rechtslage keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wissemann Kopacek Reker

Bb



