BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 143/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 30 759

BPatG 152
10.99



hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
Sitzung vom 10. Oktober 2001 durch den Richter Baumgartner als Vorsitzenden,
die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 21. Januar 2000 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke 1 140 064 zuriickgewiesen worden ist
und die Loschung der angegriffenen Marke fur die Dienstleistung
"Erstellen von Programmen flir die Datenverarbeitung” wegen des

Widerspruchs aus der Marke 1 140 064 angeordnet.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

"Schreibmaschinen und Bduroartikel (ausgenommen Mdbel);
Buroarbeiten; Telekommunikation; Erstellen von Programmen fur

die Datenverarbeitung"

eingetragene Wortmarke Nr 396 30 759

"MICROSTAR"



ist aus der prioritatsalteren Marke 1 140 064

"MICROSTAR",

die fir Waren der Klassen 7, 9, 11 und 21, darunter auch fir

"Gerate der Unterhaltungselektronik, soweit in Klasse 9 enthalten,
insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassetten-
recorder, Videokameras und -recorder, CD-Player, Tonband-
gerate, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Ubertragungs-, Verstar-
kungs- und Wiedergabegerate, Lautsprecher, Fernsehgerate,
Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerat); Videokassetten

(bespielte und unbespielte)”,

Im Markenregister eingetragen ist, ein gegen die Dienstleistungen "Telekommuni-
kation; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung” gerichteter Wider-

spruch eingelegt worden.

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch teilweise zuriickgewiesen, weil keine Ahnlichkeit der Dienstleistung
"Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung” mit den Waren der Wider-
spruchsmarke bestehe. Die Waren der Widerspruchsmarke wirden nicht regelma-
Big zusammen mit einer Software angeboten. Es liege kein gegenseitiges
Bezogensein von Geraten der Unterhaltungselektronik mit den genannten Dienst-
leistungen vor, das den Verkehr — hier den Endverbraucher - dazu veranlassen
konne, bei gleichen Kennzeichnungen zwingend auf die selbe betriebliche Ur-
sprungsstatte zu schlieBen. Anders als bei programmierbaren elektronischen
Bauteilen stehe die Software nicht als isoliert zu betrachtende Ware neben Geréa-

ten der Unterhaltungselektronik.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Auf dem Gebiet
der Unterhaltungselektronik und der Kommunikationstechnik habe in den letzten
Jahren eine komplexe Vermengung von einschlagigen Waren und Dienstleistun-
gen stattgefunden. Dies fihre auch zu einer Ahnlichkeit der hier noch in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen. So gehorten etwa PC-Lenkrader, zu den
Geraten der Unterhaltungselektronik, wie sie im Warenverzeichnis der Wider-
spruchsmarke enthalten seien, fur deren Benutzung spezielle Software erforder-
lich sei, die von den selben Herstellern erstellt und angeboten werde. Daraus er-
gebe sich eine unmittelbare Verknipfung zwischen Geréaten der Unterhaltungs-

elektronik und der Dienstleistung "Erstellen von Programmen".

Die Widersprechende beantragt (sinngemalf),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit der Wider-
spruch aus der Marke 1 140 064 zuriickgewiesen worden ist und
die Loschung der angegriffenen Marke fur die Dienstleistung "Er-
stellen von Programmen fur die Datenverarbeitung" wegen des

Widerspruchs aus der Marke 1 140 064 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder An-

trage gestellt noch sich zur Sache geauliert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsatze sowie auf den
Inhalt der Amtsakte 396 30 759.0 verwiesen.



1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig und hat in der Sache im
Umfang des eingeschrankten Widerspruchs auch Erfolg. Nach Auffassung des
Senats besteht zwischen der angegriffenen und der alteren Marke auch hin-
sichtlich der Dienstleistung "Erstellen von Programmen fir die Datenverarbei-
tung" die Gefahr von Verwechslungen (8842 Abs2 Nr1, 9 Abs2 Nr2, 43
Abs 2 MarkenG).

2. Nach der Auslegung von Art 4 Abs 1 Buchst B der Markenrechtsrichtlinie durch
den Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56,
57 - Sabél/Puma), die fur die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbe-
stimmung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG von maf3geblicher
Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berucksichtigung
der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei mal3ge-
benden Umstdnden gehoren insbesondere der Bekanntheitsgrad der Wider-
spruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jlingere Zeichen zu ihr her-
vorrufen kann, sowie der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken und zwi-
schen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl Marken-
rechtsrichtlinie, 10. Erwagungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hin-
sichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den
diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unter-
scheidenden Elemente zu bertcksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend
darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl BGH GRUR 1996, 198 "Sprin-
gende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schlief3lich im-
pliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse
Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbe-
sondere der Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren
und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der gekenn-

zeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlich-



keit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int 1998,
875, 876 f "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon Il; GRUR 1999, 995, 997
"HONKA"; BGH WRP 2000, 529, 531 "ARD-1"; BGH WRP 2000, 1155, 1156
"Carl Link"; zuletzt auch BGH WRP 2001, 165 "Wintergarten"; BGH WRP 2001,
694, 695 "EVIAN/REVIAN").

Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandi-
gen Verbraucher abzustellen (vgl EuUGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz 26
Lloyd), dessen Aufmerksamkeit allerdings je nach der Art der betreffenden Wa-
ren (und/oder Dienstleistungen) unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH
GRUR 2000, 506 "ATTACHE/TISSERAND").

. Nach diesen Grundséatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gege-

ben.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist vom Wortlaut des Verzeichnis-
ses der Waren und Dienstleistungen auszugehen, denn dieses bestimmt und
begrenzt den Umfang des Schutzes der Marken. Unerheblich ist daher — wenn
wie im vorliegenden Fall die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Frage
steht - fur welche konkreten Waren oder Dienstleistungen die Marken derzeit
verwendet werden. Zu den durch die entscheidungsrelevanten Gerate der Un-
terhaltungselektronik der alteren Marke angesprochenen Verkehrskreisen geho-
ren im vorliegenden Fall sowohl die breite Schicht der Endverbraucher als auch
Handler und fachkundige Abnehmer komplizierterer, hochwertiger Aufnahme-
und Wiedergabe- bzw Beschallungsanlagen, wie etwa anspruchsvollere Musik-
liebhaber oder Abnehmer von Anlagen, die in Gaststatten oder Diskotheken
verwendet werden. Auch die Dienstleistung "Erstellen von Programmen fur die
Datenverarbeitung" richtet sich zumindest teilweise an relativ breite Verkehrs-
kreise, aber insbesondere an Abnehmer, die eine ihren Bedurfnissen ange-

passte "maf3geschneiderte” Software bendtigen.



Da die sich gegeniberstehenden Kennzeichnungen gleich sind, genigt jeder
Grad von Ahnlichkeit der gegenseitigen Waren, um eine Verwechslungsgefahr
zu begriinden. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistun-
gen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen
Faktoren zu berlcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren oder
Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehéren insbesondere de-
ren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH
MarkenR 1999, 22, 23 Tz. 23 "CANON"; BGH aaO "Canon II"; BIPMZ 1998,
226 f "GARIBALDI"; vgl auch BGH WRP 2000, 1152, 1153 "PAPPAGALLQO";
BGH WRP 2001, 694, 695 "EVIAN/REVIAN"). Auch die malf3geblichen wirt-
schaftlichen Zusammenhange, namlich Herstellungsstatte und Vertriebswege
der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestim-
mung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und
Angebotsstatten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des
EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder End-
abnehmer die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Ware oder Dienstlei-
stung zu garantieren, indem sie ihm ermoglicht, diese Ware oder Dienstleistung
ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft
zu unterscheiden. Die Marke muss also Gewéahr dafur bieten, dass alle Waren
und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzi-
gen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das fur ihre Qualitat
verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr
dann vor, wenn das Publikum glauben konnte, dass die betreffenden Waren
oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus

wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Danach sind die Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Erstellen von Pro-
grammen fur die Datenverarbeitung” und die Waren der Widerspruchsmarke
"Gerate der Unterhaltungselektronik, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere

Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrecorder, Videokameras und



—recorder, CD-Player, Tonbandgerate, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Ubertra-
gungs-, Verstarkungs- und Wiedergabegerate, Lautsprecher, Fernsehgeréte,
Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgeréat)" ahnlich.

Wie bereits die Widersprechende ausgefihrt hat, verflieRen die Unterschiede
zwischen Computern, die nach ganz allgemeiner Meinung ahnlich sind mit "Er-
stellen von Programmen fur die Datenverarbeitung” (vgl Richter/Stoppel, Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl S 374, re Sp, S 375 li Sp),
und Geréaten der Unterhaltungselektronik. Einerseits werden Computer durch
Peripheriegerate und dafur ausgelegte spezielle Programme zu multifunktiona-
len und multimedialen Geraten. So kann ein Computer mit den entsprechenden
Steckkarten und der entsprechenden Software Radio- und Fernsehsendungen
empfangen und wiedergeben, DVD-Filme abspielen und betrachten, als CD-
Player oder fir Computerspiele eingesetzt werden usw.. Andererseits arbeiten
heute viele Gerate der Unterhaltungselektronik digital und beinhalten Prozes-
soren. Diese Gerate benétigen EDV-Programme, fir die regelmallig Updates
bereitgestellt werden und sie sind haufig programmierbar. Zu denken ist nicht
nur an audiovisuelle Aufnahme- und Abspielgerédte, sondern ebenso an
Schachcomputer, "Gameboys" etc, die ohne Software nicht funktionieren und
bei denen die Software austauschbar ist. Bei diesen Geraten und Modulen wird
die Software im allgemeinen vom Hersteller der Hardware geliefert. Software ist
auch — zB als weiteres Spiel fur ein bestimmtes Gerat — allein ohne das Gerét
zu kaufen. Zu denken ist auBerdem an "mal3geschneiderte”, dh auf die kon-
krete Verwendung der Gerate in den betreffenden R&umen abgestimmte Soft-
wareversionen, wie sie haufig bei gréReren, komplizierteren Beschallungs- und
oder Videoanlagen fur Gaststatten, Sale, Diskotheken etc benétigt und mit der
Anlage vom gleichen Hersteller angeboten werden. Es ist deshalb fur den Ver-
kehr, der —wie oben ausgefuhrt — mehr oder weniger sachkundig ist, auRerst
naheliegend, wenn solche sich erganzenden Waren und Dienstleistungen mit
den selben Wortern gekennzeichnet werden, die Herkunft dieser aus dem sel-

ben Ursprungsbetrieb zu vermuten. Eine Differenzierung hinsichtlich der Ahn-



lichkeit von Computern und von Geraten der Unterhaltungselektronik mit dem
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung ist heute darum nicht

mehr sachgemalRi.

4. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden gemal § 71 Abs 1 Satz 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Baumgartner Pagenberg Guth
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