BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 174/00 Verkindet am
24. April 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 397 04 848

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 24. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht
Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und
Markenamt") ist gegen die —am 20. Juni 1997 verdffentlichte — Eintragung der
Marke 397 04 848

siehe Abb. 1 am Ende

fur die Dienstleistungen

"Klasse 36: Finanzierung von Fernmeldedienstleistungen durch

Kreditkarten;



Klasse 38: offentliche und private Fernmeldedienstleistungen

vom 26. Marz 1997

auf Grund der unter anderem fir die Dienstleistungen

"Klasse 38: Telekommunikationsdienste"

am 23. Oktober 1996 eingetragenen Marke 396 37 619

INTEL

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fur Klasse 36 hat die Loschung der angegriffenen Marke durch
den von einem Hilfsmitglied des Patentamts erlassenen Beschlul3 vom
6. Juli 2000 gemaR 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr mit der
Widerspruchsmarke angeordnet. In den Grinden ist ausgefihrt worden, Dienstlei-
stungen der Widerspruchsmarke aus der Klasse 38 und die Dienstleistungen der
angegriffenen Marke seien teils identisch und im Ubrigen hochgradig &hnlich. Die
angegriffene Marke werde vom Verkehr nur mit dem Wortbestandteil "ENTEL"
benannt, da der andere Bestandteil wie ein bildhaftes Emblem wirke. Im klangli-
chen Gesamteindruck seien die sich gegentuberstehenden Markenwoérter "INTEL"
und "ENTEL" hochgradig &hnlich. Selbst wenn man von einer nur durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehe, liege Verwechs-

lungsgefahr vor.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat gegen diese Entscheidung des Patent-
amts Beschwerde eingelegt. Sie tragt vor, die formell geltendgemachte Nichtbe-
nutzungseinrede werde nicht aufrechterhalten. Bei den Kommunikationsdienst-
leistungen sei nur von einer normalen Kennzeichnungkraft der Widerspruchs-

marke auszugehen. Denn die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem



Warengebiet der Computer-Hardware und Prozessoren werde zwar nicht bestrit-
ten, aber fur den Telekommunikationsbereich genief3e die Widerspruchsmarke
keine dementsprechende Verkehrsgeltung, da sie insoweit nicht ausreichend be-
nutzt worden sei. Die bildlichen und klanglichen Unterschiede der angegriffenen
Marke lieRen Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke nicht befiirchten. Die
Vergleichsmarken seien unter Bertcksichtigung des gesamten Erscheinungsbil-
des hinreichend verschieden. In der angegriffenen Marke falle der Bildbestandtell
besonders auf. Auch klanglich seien die im Telekommunikationsbereich tblichen
Unterschiede ausreichend, weil der Verkehr gewohnt sei, auf geringe Abweichun-
gen zu achten. Nach dem Rollenstand gebe es auch eine Reihe von Drittmarken
mit dem Wortbestandteil "-NTEL", die auf eine geringere Originalitat hindeuteten.
Die Abweichung "EN-" gegentuber "IN-" reiche aus und schlie3e eine ernsthafte

Verwechslungsgefahr aus.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und den Widerspruch

zurickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor, die Entscheidungsgriinde des angefochtenen Beschlusses seien
vollig Uberzeugend und sie mache sich deren Inhalt zu eigen. Die Widerspruchs-
marke geniefRe auf Grund ihrer extrem hohen Bekanntheit, insbesondere auf dem
Gebiet der Mikroprozessoren, dem Kernstick der Tatigkeit der Widerspechenden
als Weltmarktfuhrer, einen stark erweiterten Schutzumfang, der auch auf Tele-
kommunikationsdienstleistungen ausstrahle, im vorliegenden Falle allerdings nicht
notwendig ware, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen. "INTEL" leite sich vom

Begriff "intelligence” ab; der Bestandteil "TEL" sei fur Chips nicht beschreibend.



Die Benutzung der von der Inhaberin der angegriffenen Marke zitierten Drittmar-
ken werde bestritten. Die sich gegentberstehenden Marken wiesen eine nachstlie-
gende Ahnlichkeit auf; englisch wiirden sie sogar identisch ausgesprochen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre

Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unbegrindet.

Der Senat halt die Verwechslungsgefahr gemald 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwi-
schen der angegriffenen Wort-Bild-Marke "ENTEL" und der Widerspruchsmarke
"INTEL" — im Ergebnis ebenso wie die Markenstelle des Patentamts — ohne weite-
res fir gegeben. Die Markenstelle hat die Loschung der angegriffenen jingeren

Marke somit zu Recht gemal 8§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG angeordnet.

Die alle Umstande des Einzelfalls umfassende Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr wirdigt auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander die in Betracht
kommenden Fakten, insbesondere der Ahnlichkeit der beiderseitigen Dienstlei-
stungen und der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken sowie der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl EuUGH GRUR 1998, 922, 923
Ez 16, 17, 18 — Canon; EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 18, 19, 20 — Lloyd;
BGH GRUR 1999, 995, 997 — HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f — PATRIC
LION).

Ihre gemald § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG unzuléassige Nichtbenutzungsein-
rede hat die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mindlichen Verhandlung

aufgegeben, so dal3 sich Ausfiihrungen hierzu erlbrigen.



Die unter der Klasse 38 aufgefiihrten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke,
insbesondere "Telekommunikationsdienste", und die Dienstleistungen "6ffentliche
und private Fernmeldedienstleistungen” der jungeren Marke aus der Klasse 38
sind offensichtlich identisch. AuRerdem besteht zwischen den "Telekommunika-
tionsdiensten” der Widerspruchsmarke und den Ubrigen, der Klasse 36
angehorenden Dienstleistungen "Finanzierung von Fernmeldedienstleistungen
durch Kreditkarten" der angegriffenen Marke eine verhaltnismaRig enge Ahnlich-
keit. Die Beurteilung der Dienstleistungsahnlichkeit bertcksichtigt alle erheblichen
Umstande, die das Verhdltnis der beiderseitigen Dienstleistungen bestimmen;
dazu gehdren insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie
ihre Eigenart als einander erganzende Dienstleistungen (vgl EuGH aaO Ez 23 —
Canon). Bei den Finanzdienstleistungen der angegriffenen Marke handelt es sich
im wesentlichen um einen Zahlungs- und Abrechnungsmodus speziell fir die
durch die Inanspruchnahme von Fernmelde-/Telekommunikationsdienstleistungen
entstandenen Kosten mittels eigens hierfir ausgegebener Kreditkarten. Diese
stellen in erster Linie praktisch eine Art von Telephonkarten dar, die nicht — wie die
in Deutschland bisher regelmafiig ublichen, als Prepaid-Cards eingesetzten Tele-
phonkarten — vorausbezahlt worden sind, sondern die erforderlichen Daten fur die
spatere Rechnungsstellung erfassen. Auch solche Telephonkarten sind typische
erganzende Nebenleistungen von Telekommunikationsunternehmen, die damit
einerseits ihren Kunden einen bargeldlosen Service bieten und andererseits eine
vereinfachte Zahlungsabwicklung sowie eine engere Kundenbindung einschliel3-

lich der Kenntnis und Ansprachemadglichkeit erreichen wollen.

Der Senat geht im vorliegenden Fall ebenso wie die Inhaberin der angegriffenen
Marke von einer — bereits urspriinglich vorhandenen — normalen Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke "INTEL" aus. Ihr Bestandteil "TEL" ist zwar als inter-
national allgemein geléaufige Abkirzung fur "Telephon" fur sich allein gesehen be-
zuglich Telekommunikation eine glatt beschreibende Angabe, die auch haufiger in
Drittmarken und Firmennamen vorkommt. Die Wortbildung "INTEL" wirkt aber ins-

gesamt nicht wie eine ohne weiteres ersichtliche Anlehnung an einen beschrei-



benden Sachbegriff, zumal auch die von der Widersprechenden vorgetragene be-
absichtigte Verkirzung und Ableitung von "intelligent” oder "intelligence" insbe-
sondere im Hinblick auf die zahlreichen weiteren Waren der Widerspruchsmarke
in Betracht kommen kann. Ob oder inwiefern die von der Widersprechenden gel-
tendgemachte Uberragende Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke auf dem
Warengebiet der Mikroprozessoren (vgl zB BPatG Beschlu3 vom 6. Novem-
ber 2000 — 30 W (pat) 206/99 — INAEL/INTEL) noch auf den Dienstleistungsbe-
reich der Telekommunikation ausstrahlt, erscheint fraglich, kann aber hier als nicht

entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Denn bereits unter Berlcksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke mufd angesichts der Dienstleistungsidentitdt oder jedenfalls er-
heblichen Dienstleistungsnahe ein verhaltnismalig strenger Mal3stab an die Pri-
fung der Verwechslungsgefahr angelegt werden (vgl BHG GRUR 1999, 735, 736 —
MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TIS-
SERAND). Die angegriffene jungere Wort-Bild-Marke "ENTEL" hélt den dement-
sprechend zum Ausschlul3 der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu

der Widerspruchsmarke "INTEL" demnach nicht ein.

Da allein die klangliche Ahnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr hervor-
rufen kann (vgl EUGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 28 — Lloyd; BGH GRUR 1999,
241, 242 — PATRIC LION), bedarf der bildliche Gesamteindruck der sich gegenu-
berstehenden Marken hier keiner ndheren Betrachtung. Die beiden Marken sind

namlich klanglich auf3erordentlich &hnlich.

Wie die Beschwerdeflhrerin auch nicht in Frage stellt, wird die angegriffene Marke
vom Verkehr ausschliel3lich nach ihrem Wortbestandteil "ENTEL" benannt, da der
vorangestellte Bildbestandteil offensichtlich ein Firmenlogo darstellt, das tblicher-
weise nur optisch wahrgenommen wird, weil es sich zur Benennung nicht eignet
(vgl zB Beschlul3 des Senats vom 10. April 2001 - 33 W (pat) 22/01 - Logos
"D"/"ID").



Die sich demnach klanglich gegeniuberstehenden Markenwérter "ENTEL" und
"INTEL" stimmen nahezu Uberein und unterscheiden sich lediglich in ihren An-
fangsvokalen "e" gegenuber "i", die allerdings — gleichermalRen hell und ungerun-

det — phonetisch sogar noch eng verwandt sind.

In der Gesamtwurdigung ist somit eine hochgradige Verwechslungsgefahr festzu-

stellen.

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens

jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler Dr. Hock v. Zglinitzki

Cl

Abb. 1



