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Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 398 05 866
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mundliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Gegen die am 20. Mai 1998 veroffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke

m Deltascout

far
~,Ccomputer und Datenverarbeitungsgerate*

ist Widerspruch eingelegt aus der Wort-/Bildmarke

/0

delta

/ \

SOFTWARE TECKNGLOGY




eingetragen am 22. Juni 1990 unter der Nr. 1 160 350 fir

"Datenverarbeitungsprogramme auf Datentrdgern und in Daten-
speichern; Softwareentwicklungsprogramme auf maschinenlesba-
ren Datentrédgern und in Datenspeichern sowie als Handblicher,
Programmdokumentationen, Bedienungs- und Benutzeranleitun-
gen; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnis-
sen, Spielen, Wandtafelzeichengeraten, als Computerprogramme
in Form von Programmablaufplanen, Programmlistings, Pro-
grammbeschreibungen und Hard- und/oder Softwaretrainingspro-
grammen; Unternehmens-, Management- und Organisationsbe-
ratung; Betrieb einer Datenbank; Ausbildung; Schulung und Fort-
bildung (einschlie3lich Fernschulung) auf dem Gebiet der Daten-
verarbeitung, der Kommunikationstechniken, der Blroorganisation
und der Prozel3steuerung; Auswertung und Verwertung von Daten
Dritter; Veroffentlichung und Herausgabe von Bilchern, Zeitungen
und Zeitschriften und Lehrgangen in gedruckter Form und auf
Datentradgern sowie auf dem Wege der Datenfernubertragung;
Entwickeln und Erstellen von Programmen fir die Datenverarbei-
tung und Prozel3steuerung; technische Beratung anderer, insbe-
sondere im EDV-Hard- und -Softwarebereich; Durchfihrung von
technischen und organisatorischen Unternehmensstudien; Ent-
wicklung und Herstellung von Schnittstellen zur Rechnerkopplung
und Datenbankanbindung; Entwicklung von Methoden und Werk-
zeugen zur Softwareerstellung*.

Die Inhaberin der jungeren Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhal-

tende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und diese auch nach Vorlage

von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten.

Die Markenstelle fiir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrundung ist ausgefuhrt: Es bestehe keine



Verwechslungsgefahr, weil trotz identischer oder jedenfalls sehr &hnlicher Waren
die jungere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte.
Die graphische Gestaltung der Vergleichsmarken sei vollkommen unterschiedlich.
Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der Bestandteil
"Delta" die angegriffene Marke nicht prage; denn dieser Bestandteil sei wegen der
Vielzahl eingetragener Marken, welche dieses Element allein oder mit anderen
Bestandteilen enthielten, zeichenrechtlich verbraucht und daher auf3erst kenn-
zeichnungsschwach. Wegen dieser Kennzeichnungsschwéche sei es nicht mog-
lich, den Bestandteil "Delta" kollisionsbegriindend aus der jingeren Marke isoliert
herauszugreifen und dem Widerspruchszeichen gegentberzustellen. Dies stehe
auch der von der Widersprechenden behaupteten Annahme eines Serienzeichens

entgegen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
ist der Ansicht, die angesprochenen Verkehrskreise wirden wegen des gemein-
samen Bestandteils "Delta" davon ausgehen, dass die so gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Geschaftsbetrieb stammten.
Der Bildbestandteil musse dabei aul3er Betracht bleiben. Auch der Bestandteil
"Scout" in der angegriffenen Marke sei unbeachtlich, da es sich hierbei um einen
Fachbegriff aus der EDV-Sprache handele, der in Wortverbindungen wie "Scout-
Prozel3", "Scout-Konfigurator”, "Scout-Datenbasis" und "Delta/Scout” von der Wi-
dersprechenden benutzt werde und bereits mehrfach als Bezeichnung vom Deut-
schen Patent- und Markenamt zuriickgewiesen worden sei. Entgegen der Auffas-
sung der Markenstelle sei der gemeinsame Bestandteil "Delta" nicht kennzeich-
nungsschwach, da die Widersprechende ihn seit Jahren vielfaltig nutze. Da die
einander gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen identisch, zumindest

aber hochgradig ahnlich seien, sei die angegriffene Marke somit zu I6schen.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Ihrer Auffassung nach besteht
schon keine Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Denn bei den Waren der angegriffenen Marke handele es sich um Multimedia-



Computer, mit denen man fernsehen, Radio hoéren, Musik abspielen und im
Internet surfen konne; demgegenuber richteten sich die Waren der
Widersprechenden als Organisations- und Managementwerkzeuge, die mit den
Waren der angegriffenen Marke nicht kompatibel seien, an Firmenfachanwender.
Aber auch die Marken seien nicht ahnlich, insbesondere kénne angesichts der
Vielzahl von Zeichen, welche den ubereinstimmenden Bestandteil "Delta"
enthielten, da niemand allein Gber den Begriff "Delta" eine Zuordnung der Waren
und Dienstleistungen vornehmen. Der weitere Wortbestandteil "Scout" in der
angegriffenen Marke sei fir die beanspruchten Waren nicht beschreibend, so dass
er nicht unbeachtet bleiben konne. Mangels Verwechslungsgefahr sei die

Beschwerde daher zuriickzuweisen.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da eine Gefahr von
Verwechslungen beider Marken i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht, so

dass die Markenstelle zu Recht den Widerspruch zurtickgewiesen hat.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann dahingestellt bleiben, ob und
fur welche Waren und Dienstleistungen die Widersprechende die von der Marken-
inhaberin gemaR 8§ 43 Abs. 1 Satz1l MarkenG zuldssigerweise bestrittene
Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat. Selbst wenn alle von
der Widerspruchsmarke erfaldten Waren und Dienstleistungen berucksichtigt
werden und zumindest hinsichtlich eines Teils dieser Waren und Dienstleistungen
(etwa Datenverarbeitungsprogramme auf Datentragern, Entwickeln und Erstellen

von Programmen fur die Datenverarbeitung und Prozef3steuerung) eine enge



Ahnlichkeit mit den "Computern und Datenverarbeitungsgeraten" der
angegriffenen  Marke unterstellt wird, reicht der Abstand der sich
gegenuberstehenden Marken aus, um die Gefahr von Markenverwechslungen

auszuschliefRen.

Von ihrem jeweiligen Gesamteindruck her, auf den grundsatzlich bei der Beurtei-
lung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhéngig vom Prioritatsalter
der sich gegenuberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 1998,
397, 390 Tz. 23 - Sabel/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch),
sind beide Zeichen sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht verschie-
den. Denn weder lassen sich Gemeinsamkeiten bei der jeweiligen grafischen
Ausgestaltung erkennen noch sind die jeweiligen Wortbestandteile verwechselbar,
weil die altere Marke das in der jingeren Marke zusatzliche Wortelement "-scout"

nicht enthalt.

Die jungere Marke wird entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch
nicht von dem Wortteil "Delta" gepragt. Es ist schon zweifelhaft, ob die von der
Rechtsprechung entwickelten Grundsatze zur Pragung des Gesamteindrucks ei-
ner mehrteiligen Marke durch einen einzelnen Wort- oder Bildbestandteil tGber-
haupt auf ein zusammengeschriebenes Markenwort wie "Deltascout” anwendbar
sind (vgl BPatGE 44, 254, 257 — WISCHMAX/Max). Aber auch wenn man davon
ausgeht, dal3 auch einem Wortteil unter Umstanden eine pragende Wirkung bei-
gemessen werden kann, wenn ihm im Rahmen des Gesamtworts eine selbstandig
kennzeichnende Stellung zukommt und die weiteren Wortteile so in den Hinter-
grund treten, dal® sie fur den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamt-
eindruck nicht beitragen (vgl. BGH, GRUR 2000, 233, 234 - Rausch/Elfi Rauch),
besteht kein Anlal3, von einer pragenden Wirkung des Wortteils "Delta" auszuge-
hen, denn eine solche Pragung ist in der Regel zu verneinen, wenn die Elemente
eines Zeichens einen einheitlichen Gesamtbegriff darstellen (vgl. Altham-
mer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl., 8 9 Rn. 184 m.w.N.). Dies ist hier aber der

Fall. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die jingere Marke, in wel-



cher die beiden Worte "Delta" und "Scout" zusammengeschrieben sind, stets nur
als Einheit aufnehmen und verstehen. Dass die Widersprechende selbst eine Be-
zeichnung verwendet, bei der diese beiden Bestandteile durch einen Schragstrich
getrennt sind, steht dem nicht entgegen, da es allein auf die Gestaltung der
angegriffenen Marke in ihrer eingetragenen Form ankommt, die durch eine
Zusammenfigung beider Elemente zu einem (neuen) Gesamtbegriff gekenn-
zeichnet ist. Schlief3lich kann auch auf sich beruhen, ob der Bestandteil "Scout",
wie die Widersprechende behauptet, ein Fachbegriff in der elektronischen
Datenverarbeitung und damit nach ihrer Auffassung glatt beschreibend ist; denn
auch rein beschreibende Bestandteile eines Kombinationszeichens kdnnen zu
dessen Gesamteindruck beitragen (vgl. Althammer/Strobele, aaO, 8§ 9 Rn. 185),
wovon vor allem dann auszugehen ist, wenn der (angeblich) beschreibende Be-
standteil wie hier mit anderen Elementen derart zusammengeflgt ist, dass das

Kombinationszeichen vom Publikum als (neuer) Gesamtbegriff angesehen wird.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Der Wortbe-
standteil "Delta" der Widerspruchsmarke bildet zwar zugleich das Firmenschlag-
wort der Widersprechenden. Dies kann fir sich allein jedoch nicht zur Anerken-
nung einer Hinweiswirkung auf ihren Geschéftsbetrieb fuhren, denn bei "Delta"
handelt es sich, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgefiihrt hat, um eine
haufig verwendete verbrauchte Kennzeichnung. Eine Abfrage des Senats bei
DEMAS hat insgesamt 443 Marken ergeben, welche den Bestandteil "delta" allein
oder in Verbindung mit anderen Bestandteilen enthalten, von denen 113 in der
Klasse 9 eingetragen sind. Soweit die Widersprechende in der mundlichen Ver-
handlung darauf hingewiesen hat, dass die fur Klasse 9 eingetragenen "Delta"-
Zeichen nicht den hier in Rede stehenden Bereich der elektronischen Datenverar-
beitung, sondern allein den "klassischen" Elektrik- und Elektroniksektor betrafen,
fuhrt dies zu keiner anderen Beurteilung; denn die Beruhrungspunkte zwischen
beiden Warenbereichen, welche derselben Warenklasse angehéren, sind mittler-
weile so vielfaltig und eng, dass der Verkehr keine Veranlassung hat, ein Daten-

verarbeitungsprogramm oder ein Datenverarbeitungsgerat, welches mit einem das



Element "Delta" enthaltenden Zeichen gekennzeichnet ist, stets nur der Wider-
sprechenden zuzuordnen. Das gilt umso mehr, als sie — anders als die Inhaberin
der jungeren Marke — den Verkehr weder an eine Zeichenserie mit dem Bestand-
teil "Delta" gewdhnt noch Tatsachen dargelegt hat, die fur eine erhdhte Verkehrs-
geltung der Marke "Delta" sprechen kénnten (vgl Althammer/Strébele, MarkenG,
6. Aufl., Rdn. 213).

Da somit die Markenstelle dem Widerspruch zu Recht den Erfolg versagt hat, war

die hiergegen gerichtete Beschwerde zurtickzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG verwiesen.

Dr. Schermer Albert Schwarz
Na
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