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betreffend die Marke 399 33 835

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 14. Mérz 2006 unter Mitwirkung ...
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 36 des Patentamts vom
11. Dezember 2002 mit der Mal3gabe aufgehoben, dass die
Loschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs
aus der IR-Marke 672 599 fur alle Dienstleistungen aul3er fur

Versicherungswesen und Immobilienwesen angeordnet wird.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 399 33 835

SET INDEX



far

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschéafte
und Immobilienwesen, insbesondere Finanzbera-
tung, Investmentberatung, Bewertung von Versiche-
rungen, Wertpapierdepots und Grundbesitz, Informa-
tion in Finanzfragen, Finanzmanagement, Manage-
ment von und Investment in Fonds, Finanzdienst-
leistungen, Dienstleistungen eines Wertpapier-Bro-
kers, Handel mit Wertpapieren, Emissionsgeschafte,
Dienstleistungen eines Kursmaklers, Dienstleistun-
gen einer Wertpapier-Borse, Dienstleistungen eines
Clearing-House, einer Wertpapiersammelbank und
eines Wertpapier-Registerfihrers sowie Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Wertpapierinforma-
tionen, Online-Information Gber Bérsengeschafte,
Ausgabe von und Handel mit Futures, Bonds,
Schuldscheinen, Derivativen, Aktien und sonstigen
Kapitalanteilen, Grundpfandrechten, Pfandbriefen,
sonstigen Wertpapieren und sonstigen Investmentur-

kunden

ist Widerspruch erhoben worden aus der flr

Klasse 16:

Printed publications, periodicals, books and booklets,
stationery, writing instruments, diaries, address
books, paper knives, all relating to or connected with,
the trading of financial instruments, securities,

shares, options and other derivative products.



Klasse 35:

Klasse 36:

Klasse 38:

Business information services and appraisals, com-
puter-assisted business information and research
services, statistical information services, business
information storages and retrieval, all relating to, or
connected with, the trading of financial instruments,
securities, shares, options and other derivative pro-
ducts.

Financial information management and analysis ser-
vices, stock exchange quotation and listing services;
preparation and quotation of stock exchange prices
and indices, share price information services, provi-
sion of financial market for the trading of securities,
shares, options and other derivative products, auto-
mated trading of financial instruments, shares, op-
tions and other derivative products; electronic finan-
cial trading services, financial services, recording and
registering the transfer of stocks, shares and securi-
ties, maintaining and recording the ownership of
stocks, shares and securities, settlement services,
trade matching services, all relating to, or connected
with, the trading of financial instruments, securities,

shares, options and other derivative products.

Transmission of data, messages and information by
computer, electronic mail and similar technologies,
computer communication services, all relating to, or
connected with, the trading of financial instruments,
securities, shares, options and other derivative pro-

ducts.



Klasse 42: Computer time-sharing, leasing of access time to a
computer database, rental of computer programmes,
computer programming services, all relating to, or
connected with, the trading of financial instruments,
securities, shares, options and other derivative pro-

ducts

international registrierten Marke IR 672 599

SETS.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2002 hat die Markenstelle fur Klasse 36 durch
ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zuriickgewiesen. Nach Auffassung
der Markenstelle besteht trotz Identitat bzw. hochgradiger Ahnlichkeit der Dienst-
leistungen keine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG. Die Widerspruchsmarke sei originalitatsschwach und als ver-
braucht anzusehen, denn es gabe 227 Drittmarken (50 davon in den entschei-
dungserheblichen Klassen) mit dem Bestandteil "SET" in Alleinstellung oder in
Verbindung mit anderen Markenbestandteilen. Daher seien nur durchschnittliche
Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jingere Marke jedoch
genuge. Zwar weise die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke im Be-
standteil "SET", der mit dem Plural "SETS" gleichzusetzen sei, eine Gemeinsam-
keit auf, jedoch werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht allein
von ihrem Bestandteil "SET" gepragt. Denn der Verkehr habe keinerlei Veranlas-
sung, den in sich geschlossenen Gesamtbegriff "SET INDEX" auseinander zu

reillen und die jungere Marke nur mit "SET" zu benennen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zur Begrindung tragt sie vor, dass die Abweichungen zwischen den Marken nicht
ausreichten, um die sich gegentberstehenden Marken hinreichend gegeneinander

abzugrenzen. Hierbei sei zu bericksichtigen, dass die Widerspruchsmarke keine



verminderte Kennzeichnungskraft infolge zahlreicher Drittmarken aufweise, viel-
mehr sei von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke auszugehen. Eine Recherche im Register des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts und der Datenbank Cedelex des Schutzmarkendienstes habe fur die
Dienstleistungen der Klasse 36 nur 11 Marken mit dem Bestandteil "SET" erge-
ben, deren Datenbankauszige die Widersprechende vorlegt. Damit sei der Mar-
kenbestandteil "SET" auch geeignet, den Gesamteindruck der jingeren Marke zu
pragen, zumal dieser fur die Dienstleistungen der Klasse 36 auch nicht beschrei-

bend sei.

Hingegen sei der Markenbestandteil "INDEX" &uf3erst kennzeichnungsschwach,
wenn nicht sogar unmittelbar beschreibend. Hierauf deuteten zahlreiche eingetra-
gene Drittmarken mit dem Bestandteil "INDEX" hin, wobei die Widersprechende
auf Datenbankausziige verweist, aus denen sich die Eintragung von etwa
100 deutschen Marken, 49 Gemeinschaftsmarken und 44 international registrier-
ten Marken mit dem Bestandteil "Index" ergebe. Weiter fuhrt die Widersprechende
aus, dass es auf dem Gebiet des Finanzwesens ublich sei, Entwicklungen des
Kapitalmarkts als Index bzw. Indizes darzustellen. Beispielhaft verweist sie auf
den "Dow Jones Index", den "Info-Index" und den "FAZ Index". Dem Schlussbe-
standteil "INDEX" komme daher keine den Gesamteindruck mitpragende Bedeu-
tung zu. In Anbetracht der Identitdt der Dienstleistungen bzw. hochgradigen
Dienstleistungsahnlichkeit und der hochgradigen Ahnlichkeit der pragenden Be-
standteile "SET" und "SETS" der Marken sei es wahrscheinlich, dass der Verkehr
den irrigen Schluss ziehe, die sich gegeniberstehenden Dienstleistungen hatten

den gleichen betrieblichen Ursprung.

Erganzend hat die Widersprechende auf die im Beschwerdeverfahren erhobene
Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin Glaubhaftmachungsunterlagen vor-
gelegt. Sie ist der Meinung, dass sie damit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer
Marke zumindest flr den Betrieb einer elektronischen Handelsplattform glaubhaft

gemacht hat. Die Widersprechende beantragt sinngemal,



den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Léschung der
angegriffenen Marke 399 33 835 wegen des Widerspruchs aus
der Marke IR 672 599 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Mit am 19. November 2004 eingegangenen Schriftsatz hat sie die rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zu den von der Widerspre-
chenden vorgelegten Benutzungsunterlagen fihrt sie aus, dass damit allenfalls
eine Benutzung fur solche Dienstleistungen als glaubhaft gemacht in Betracht
kommt, die mit dem Betrieb einer elektronischen Handelsplattform in Zusammen-
hang stehen. Aber auch insoweit fehle es an einer tatsachlichen, stetigen und op-
tisch stabilen Zuordnung der Widerspruchsmarke zu solchen Dienstleistungen.
Denn auch fiir die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung von Dienst-
leistungsmarken sei eine objektive Verbindung der Marke zu den Dienstleistungen
erforderlich. Die vorgelegten Dokumente wiesen jedoch keinen ausreichenden
Produktbezug auf, insbesondere seien sie nicht geeignet, die Benutzung nach Art,
Umfang und Dauer glaubhaft zu machen. Ausdrucke von Computerbildschirmen,
ein Werbeprospekt sowie verschiedene Pressemitteilungen gében hiertiber keinen
Aufschluss. Auch zeigten die Unterlagen keine Benutzung in Deutschland, da die
als Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung des Syndikus der Widersprechen-
den vorgelegten Kundenlisten nur eine Auflistung deutscher Unternehmen dar-

stellten, die einen Bezug zur Widerspruchsmarke nicht erkennen liel3en.

Weiter fuhrt die Markeninhaberin aus, dass der Gesamteindruck der angegriffenen
Marke nicht allein von ihrem Bestandteil "SET" gepragt werde. Hierbei handele es
sich um einen aul3erst kennzeichnungsschwachen Begriff. Laut einem Auszug aus
der SAEGIS-Datenbank seien 88 deutsche, 39 Gemeinschafts- und 39 IR-Marken
mit dem Wort "set" in den relevanten Klassen eingetragen. Auch die Anzeige von



Uber 2,5 Millionen Treffern in der Trefferanzeige der Suchmaschine A... bei

Eingabe des Suchbegriffs "SET" zeigten, dass es sich bei diesem Wort um einen
banalen Begriff mit geringer Kennzeichnungskraft handele. Aul3erdem wirden
nicht nur Waren, wie z. B. Ski und Bindungen "im Set" oder "als Set" angeboten,
sondern auch Dienstleistungen wie etwa Versicherungs- oder Finanzdienstleistun-
gen (z. B. Hausrat- und Haftpflichtversicherung als Set-Angebot oder Girokonto
und Kreditkarte im Set). Hinzu trete, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um
ein schlichtes Akronym fir den Begriff "Stock Exchange Trading" handele, der
wiederum einen klar erkennbaren Produktbezug aufweise. Angesichts dieser Um-
stande konne der Bestandteil "SET" den Gesamteindruck der Gesamtmarke nicht

pragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist weitgehend begriindet.

1. Die Widersprechende hat die zulassig bestrittene Benutzung ihrer Marke ge-
mal 88 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Die am
19. November 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG zuldssig. Die abschlie3ende Mitteilung Uber die Schutzbewilligung der
Widerspruchsmarke in Deutschland ist beim Internationalen Biro am 4. Juni 1999
eingegangenen, so dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke an
diesem Tag zu laufen begann (8 115 Abs.2 MarkenG i.V.m. §116 Abs. 1
MarkenG) und damit am 4. Juni 2004 abgelaufen ist.

Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke
innerhalb der letzten funf Jahre vor der Entscheidung Uber den Widerspruch

rechtserhaltend benutzt hat, und zwar - im Rahmen der entgeltlichen Zurverfu-



gungstellung eines EDV-gestitzten Wertpapierhandelssystems - fur einen Teil-

ausschnitt der fur sie in der Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungsbegriffe.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsatzlich nach Art,
Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse muissen insgesamt erflllt sein
(BPatGE 23, 158, 165f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm).
Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle prasenten Beweismittel ein-
schlie3lich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; auf3erdem kénnen auch
sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien
usw. insbesondere zur Ergdnzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Ver-
sicherung dienen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43, Rdn. 84).

Die Widersprechende hat hierzu eine eidesstattliche Versicherung eines bei ihr
angestellten Anwalts, verschiedene Listen mit zum Teil neutralisierten Kundenda-
ten Uber die Zugangsberechtigung und die Umsatze von deutschen und schweize-
rischen Kunden mit Zugriff auf das elektronische Handelssystem der Widerspre-
chenden, weiter Prospekte bzw. Werbeschriften, Bildschirmabbildungen und einen
Artikel der Deutsche Bank Research sowie Pressemitteilungen und Ausziige aus
dem Internetauftritt der Widersprechenden vorgelegt. Aus der Gesamtheit der
Unterlagen geht mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit hervor, dass die Wider-
sprechende ihre Marke "SETS" in den vergangenen funf Jahren als Kennzeich-
nung fir einen Dienst verwendet hat, mit dem Wertpapieran- und -verkaufe elek-
tronisch ausgefuhrt werden kdnnen und der in der Finanzfachsprache offenbar als
"elektronische Handelsplattform™ bezeichnet wird. Er ist insoweit dem Handels-
system "Xetra" der B... AG vergleichbar (vgl. Artikel der Deutsche

Bank Research vom 1. Dezember 2004, S. 1, 1. Abs.).

Insbesondere geht aus der eidesstattlichen Versicherung i. V. m. den dazu vorge-
legten Listen mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit hervor, dass das seit 1997
existierende Handelssystem "SETS" der Londoner Borse inzwischen von zumin-

dest 25 deutschen und schweizerischen Kunden (offenbar Wertpapierhéandler)
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genutzt wird, wobei ihnen aufgrund des jeweils getatigten Handelsvolumens zu-
mindest seit 2003 Gebuhren in Hohe von jahrlich Gber 100.000.-- £ berechnet
worden sind. Soweit in den Unterlagen nicht nur in Deutschland anséassige Wert-
papierhandler sondern - ohne gesonderte Aufzahlung oder Mdglichkeit der Aus-
sonderung - auch schweizerische Kunden berucksichtigt worden sind, ist dies im
Hinblick auf das Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892 un-
schadlich, da nach Art. 5 Abs. 1 dieses Abkommens auch Benutzungshandlungen
im Gebiet des anderen Vertragsteils die Rechtsnachteile einer Nichtbenutzung

ausschliefRen.

Zwar lassen sich nur vergleichsweise niedrige Umsatzzahlen bei einer sehr be-
grenzten Zahl tatsachlich vorhandener (und nicht blo3 in Aussicht genommener)
Kunden feststellen. Insbesondere werden von der Widersprechenden, die Betrei-
berin der Londoner Wertpapierborse ist, normalerweise weit grof3ere Umsatze er-
wartet werden mussen. Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei der "SETS"-
Handelsplattform um ein relativ junges Handelssystem handelt, das zudem als
Handelsplattform fir bestimmte britische Wertpapiere naturgemalf vornehmlich in
GrofR3britannien Verwendung findet, wo sich das Handelssystem auch etabliert hat.
Deutschland und die Schweiz missen daher als Neben- und/oder Entwicklungs-
markte des Produkts der Widersprechenden betrachtet werden, die ergéanzend
zum britischen Hauptmarkt mit "beliefert" werden. Die festgestellten Umséatze kon-
nen unter diesen Umstanden noch als auf eine ernsthafte, der dauerhaften Ge-
winnerzielung dienende Benutzung angesehen werden und gehen damit tiber eine

Scheinbenutzung hinaus.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist die Widerspruchsmarke auch
funktionsgeman zur Unterscheidung der Dienstleistungen der Widersprechenden
von denjenigen anderer Anbieter entsprechender Handelsplattformen benutzt
worden. Bei einer Marke, die zur Kennzeichnung unkdérperlicher Dienstleistungen

bestimmt ist, reicht hierbei grundsatzlich die Anbringung an Werbematerialien,
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Geschaftsbriefen, Rechnungen usw., evtl. auch an zur Dienstleistungserbringung
eingesetzten Gegenstanden aus (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,
8§ 26, Rdn. 41; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26, Rdn. 58). Hierzu hat
die Widersprechende zunachst einen Prospekt "SETS FIVE YEARS ON" vorge-
legt, in dem die Widerspruchsmarke hervorgehoben auf dem Titelblatt verwendet
wird, so dass insoweit eine korperliche und dauerhafte Markenverwendung vor-
liegt. Darliber hinaus kdnnen nach Auffassung des Senats auch die als "Attach-
ment 4" zur eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Bildschirmabbildungen und
ein im "Attachment 8" befindlicher Auszug (Screenshot) aus dem Internetauftritt
der Widersprechenden mit der hervorgehobenen Uberschrift "SETS" als funk-
tionsgemalie Art der Benutzung mitbertcksichtigt werden. Dies gilt jedenfalls im
Hinblick auf die besondere Art der erbrachten Dienstleistung, die in der Zurverfu-
gungstellung einer elektronischen Wertpapier-Handelsplattform besteht. Hierbei
handelt es sich um ein rein elektronisches Handelssystem, das dem Benutzer
nicht - wie etwa beim Parketthandel - auch in Form korperlicher Gegenstande oder
Gebaude entgegentritt, vielmehr kann es von ihm nur als Bildschirmdarstellung
wahrgenommen werden. Daher miussen auch entsprechende Bildschirmdarstel-
lungen der Widerspruchsmarke als funktionsgeméfRe Markenbenutzung angese-
hen werden (vgl. ergdnzend auch BPatG BIfPMZ 2001, 24 - VISION zur Benut-

zung einer Warenmarke im Rahmen von Internetwerbung).

Insgesamt ist dem Senat eine tUberwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung fur
spezielle Handelsdienstleistungen vermittelt worden, die unter folgende der fir die
Widerspruchmarke eingetragenen Dienstleistungen subsumiert werden kdonnen:

"Provision of financial market for the trading of securities, shares, options and
other derivative products, automated trading of financial instruments, shares, op-

tions and other derivative products; electronic financial trading services".

Wegen der Spezialitéat der glaubhaft gemachten Wertpapierhandelsdienstleistun-
gen kénnen diese Begriffe allerdings nur mit der Einschrankung nach 8 43 Abs. 1

Satz 3 MarkenG zugrunde gelegt werden, dass sie sich - als Teilausschnitt der
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0. g. Dienstleistungen - auf die Zurverfiigungstellung und den Betrieb eines EDV-

gestutzten Wertpapierhandelssystems beschranken.

Ob die rechtserhaltende Benutzung darliber hinaus auch fiir weitere Dienstleis-
tungen der Widerspruchsmarke, insbesondere zahlreiche Informationsdienstleis-
tungen i. w. S. erfolgt ist, wozu der Senat nicht neigt, oder ob im Wege der Inte-
gration eine Erweiterung der als benutzt anzuerkennenden elektronischen Wert-
papierhandelsdienstleistungen stattfinden kann, soll dahingestellt bleiben, da es

im Ergebnis hierauf nicht mehr ankommt.

2. Zwischen den Marken besteht im festgestellten Umfang die Gefahr von Ver-
wechslungen i. S. d. 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nach der standi-
gen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtli-
chen Verwechslungsgefahr i. S. von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranzie-
hung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer
Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleis-
tungsidentitdt oder -ahnlichkeit, der Markenidentitdt oder -ahnlichkeit und der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544,
545 -BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963
- AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insgesamt als normal
einzustufen, zumindest sind keine ausreichenden Anhaltspunkte fiir eine nen-
nenswerte Schwéachung ihrer Kennzeichnungskraft ersichtlich. Zunachst konnte
nicht festgestellt werden, dass eine derart beachtliche Zahl von Drittmarken ein-
getragen ist, dass das Markenwort "SETS" fUr die benutzten Dienstleistungen als
kennzeichnungsschwach eingestuft werden muss. Dabei ist zunachst zu berick-

sichtigen, dass Uber die Benutzung der von der Markeninhaberin vorgetragenen
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Drittmarken nichts bekannt ist, so dass aus einer Anzahl (nur) eingetragener
"SET"-Drittmarken nur Hinweise auf eine etwaige Originalitatsschwache der Wi-
derspruchsmarke entnommen werden kénnen. Hierflr ist eine erhebliche Anzahl
von Drittmarken erforderlich (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9, Rdn. 318). Zwar
hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. Marz 2005 einen Ausdruck aus der
Datenbank "SAEGIS" vorgelegt, nach der 88 nationale Marken, 39 Gemein-
schaftsmarken und 39 IR-Marken mit dem Bestandteil "set" eingetragen bzw.
registriert sein sollen, jedoch bezieht sich die Datenbankanfrage auf samtliche von
der Widerspruchsmarke erfassten Waren- und Dienstleistungsklassen (16, 35, 36,
38 und 42). Unter Berucksichtigung der Benutzungslage sind hier jedoch nur noch
elektronische Wertpapierhandelsdienstleistungen relevant. Daher erscheinen dem
Senat eher die von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 28. Mai 2003
vorgelegten Datenbankauszliige zu eingetragenen Drittmarken relevant, die sich
nur auf die Klasse 36 beziehen. Hieraus gehen lediglich 12 Marken mit dem
Bestandteil "SET" hervor, zu denen auch die angegriffene Marke und ihre

- ebenfalls mit dem Widerspruch angegriffene - Parallelmarke gehdren.

Auch fur eine Schwéachung der Kennzeichnungskraft im Hinblick auf die Gelaufig-
keit des englischen Worts "set" mit dem Bedeutungsgehalt "Satz, Serie, Samm-
lung, Garnitur (zusammengehoriger Dinge)" bestehen keine zureichenden An-
haltspunkte. Eine Verwendung des Begriffs "Set" ist dem Senat zwar vornehmlich
fur zusammengehorige korperliche Gegenstande bekannt, was insbesondere die
fur die Widerspruchsmarke eingetragenen Schreibwaren der Klasse 16 betreffen
kann. Fur die hier allein noch relevanten speziellen computergestiutzten Wertpa-
pierhandelsdienstleistungen hat die Markeninhaberin hingegen nicht dargelegt,
inwieweit hier Sets verkehrswesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen dar-
stellen kdnnen. Dies geht auch nicht aus dem von ihr weiter vorgelegten Auszug
aus der ersten Seite der Google-Trefferliste zum Suchwort "set" (ohne jegliche
begriffliche oder inhaltliche Eingrenzung) hervor. Der einzige daraus ersichtlichen
Treffer, der mit Wertpapierhandel in Zusammenhang stehen kann, weist vielmehr

auf die Markeninhaberin selbst hin (3. Treffer) und deutet damit eher auf eine
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kennzeichnende Verwendung, wenngleich in diesem Fall durch die Markeninhabe-

rin.

Auch der Behauptung der Markeninhaberin, "SET" stelle ein Akronym fir "Stock
Exchange Electronic Trading“ dar, und spreche mit seinem klar erkennbaren Pro-
duktbezug fir einen beschreibenden Bedeutungsgehalt, vermag nicht zu Uberzeu-
gen. Abgesehen davon, dass diese Bedeutung vom o. g. Begriffsinhalt "Satz, Gar-
nitur" wegfuihren wirde, geht (nur) aus den vorgelegten Benutzungsunterlagen
hervor, dass die Widersprechende ihre Kennzeichnung "SETS" als Buchstaben-
folge prasentiert, die fur "Stock Exchange’s Electronic Trading System" stehen
soll. Dabei handelt es sich jedoch offensichtlich um eine von der Widersprechen-
den selbst gebildete, sozusagen "kinstliche” Abklrzung, die in ihrer Buchstaben-
zusammensetzung ein griffiges Wort ergeben soll (&hnlich wie "ELSTER" fur elek-
tronische Steuererklarung). Solange sich solche Abklrzungen nicht tbergreifend
fur eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern als reine Fach- bzw. Sachabkiirzung
durchsetzen, tritt keine Minderung oder gar ein Verlust an Unterscheidungs- bzw.

Kennzeichnungskraft ein. Fur letzteres liegen keine Anhaltspunkte vor.

a) Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise,
namlich im Umfang der Loschungsanordnung, im ldentitatsbereich bzw. im Be-
reich einer engeren Ahnlichkeit. Von der Léschungsanordnung sind die Dienst-
leistungen "Finanzwesen, Geldgeschafte” und die darunter fallenden weiteren
Dienstleistungsbegriffe erfasst, die in einer mit einer mit "insbesondere ..." einge-
leiteten Aufzahlung enthalten sind und die letztlich nichts anderes als Finanz-
dienstleistungen im weiteren Sinne darstellen. Da auf Seiten der Widerspruchs-
marke in Form von speziellen Wertpapierhandelsdienstleistungen ebenfalls ein
Ausschnitt aus dem Oberbegriff "Finanzwesen" rechtserhaltend benutzt und damit
nach 8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu Grunde zu legen ist, liegt insoweit Identitat
mit dem flr die jungere Marke eingetragenen Oberbegriff "Finanzwesen" und den
in der "insbesondere ..." - Aufzahlung enthaltenen Unterbegriffen vor. Soweit man

hinsichtlich des weiteren Oberbegriffs "Geldgeschafte" nicht bereits ebenfalls eine
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Identitat annimmt, liegt wegen der Zugehdrigkeit der beiderseitigen Dienstleistun-
gen zum Bereich des Finanzwesens, insbesondere der Boérsen- und Bankge-

schéfte, auch insoweit zumindest eine hochgradige Ahnlichkeit vor.

b) Wegen der Ahnlichkeit der Markenbestandteile "SET" und "SETS" halt die
angegriffene Marke den danach erforderlichen gréRReren Abstand zur Wider-
spruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Zwar ist von der re-
gistrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsatzlich nicht zulassig ist,
aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Uberein-
stimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht
dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr
kann auch ein Markenbestandteil eine selbstandig kollisionsbegriindende Bedeu-
tung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke préagt, indem
er eine eigenstandige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl. Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 370, 373 m. w. N.).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke wird danach der Ge-
samteindruck der jiungeren Marke von ihrem Bestandteil "SET" gepréagt. Wie oben
unter a) dargelegt, waren im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt der Singularform
"Set" keine Anhaltspunkte fur eine nennenswerte Schwachung der Kennzeich-
nungskraft dieses Wortes erkennbar, was erst recht fur die Pluralform "SETS"
gelten muss. Demgegenuber stellt der weitere Bestandteil "INDEX" fur die von der
Loschungsanordnung betroffenen Dienstleistungen des Finanzbereichs eine glatt
beschreibende Angabe daruber dar, dass sich die Dienstleistungen auf einen
(Wertpapier-) Index beziehen. Zwar mag das Wort "Index"”, wie die Widerspre-
chende vortragt, noch weitere Bedeutungen haben, wie "Ubersicht", "Anzeiger",
"Informant”, "Titel", im Finanzbereich steht jedoch der Begriffsinhalt eines Wertpa-
pierindex klar im Vordergrund. Daher wird der Gesamteindruck der angegriffenen

Marke von ihrem Bestandteil "SET" gepragt.
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Dieser ist mit der Widerspruchsmarke "SETS" trotz der Kirze der Markenwdérter
klanglich hochgradig &hnlich. Der abweichenden Laut "S" befindet sich am regel-
malfig weniger beachteten Wortende und kommt als stimmloser Zischlaut wegen
des vorangehenden klangstarken Konsonanten "T" zudem nur schlecht zur Gel-
tung. Ansonsten entsprechen sich die beiden Markenwdrter nach allen Kriterien
der klanglichen Verwechslungsgefahr, was insbesondere die Vokalfolge und An-
fangslaute mit einschlief3t. AuRerdem stellt die Widerspruchsmarke die Pluralform
von "SET" dar, so dass erganzend zu den klanglichen Annaherungen unter Be-
achtung der Grundséatze der sog. komplexen Verwechslungsgefahr auch die enge
begriffiche Verwandtschaft dieser Markenworte mit zu bertcksichtigen ist. Nach

alledem war eine teilweise Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

3. Im Ubrigen, namlich hinsichtlich der Dienstleistungen "Versicherungswesen"
und "Immobilienwesen” konnte eine Verwechslungsgefahr schon mangels jegli-
cher Ahnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen nicht festgestellt werden.
Zwar hat der Senat wiederholt eine Ahnlichkeit zwischen Finanzwesen auf der
einen und Versicherungswesen, Immobilienwesen auf der anderen Seite festge-
stellt, dabei war aber stets der Oberbegriff "Finanzwesen" in den Vergleich einzu-
beziehen. Vorliegend kdnnen auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1
Satz 3 MarkenG nur spezielle Wertpapierhandelsdienstleistungen als rechtser-
haltend benutzt berticksichtigt werden. Diese werden Ublicherweise nur von Bor-
sen oder ihnen gleichkommenden speziellen Institutionen angeboten, die einen
Platz bzw. eine Plattform fur den Wertpapierhandel bieten. Weder betétigen sich
solche Unternehmen im Bereich des Versicherungs- oder Immobilienwesens noch
konkurrieren sie mit Versicherungs- oder Immobilienunternehmen. Die beiderseiti-
gen Dienstleistungen weisen auch nach ihrem Zweck keine erkennbaren wirt-
schaftlichen Beruhrungspunkte zueinander auf, so dass insoweit jegliche Dienst-
leistungsahnlichkeit und damit die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen ist.
Eine andere Beurteilung ware auch dann nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn
zusatzlich weitere Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berticksichtigen

gewesen waren, etwa bestimmte Informationsdienstleistungen. Auch hier waren
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die allenfalls als benutzt anzuerkennenden Dienstleistungen auf das Wertpapier-
borsenwesen beschrankt gewesen, so dass keine weitergehende Dienstleistungs-
ahnlichkeit vorliegen wirde.

Damit musste die Beschwerde teilweise erfolglos bleiben.

gez.

Unterschriften



