BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 167/03 Verkindet am
21. Juni 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 399 29 361

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 21. Juni 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 11. November 1999 verdffentlichte Eintragung der Wortmarke
399 29 361

EGGENET

fur die Dienstleistungen

Telekommunikation; Datenverarbeitung

wurde Widerspruch erhoben aus der am 6. Marz 2000 eingetragenen Wortmarke
398 52 216

EGG



der am 4. Juli 2000 eingetragenen Wortmarke 398 56 890
egg.com

sowie aus der am 14. Marz 2000 eingetragenen Wort-/Bildmarke 398 52 217

|

€gg:

Die Widerspriche wurden unbeschrankt erhoben. Alle drei Widerspruchsmarken

created for

sind jeweils mit identischem Verzeichnis eingetragen fur verschiedene Dienstleis-

tungen, u. a. fur die Dienstleistungen

Telekommunikation einschlie3lich internetbezogene Telekommu-
nikationsdienste; Bereitstellen von Zugangsmoglichkeiten zu Ver-
bindungen zu Computer-Datengrundgeraten und zum Internet;
E-Mail-Datendienste; Erstellen von Programmen fur die Datenver-
arbeitung; Verschaffen von Zugang zu und Verleihen von Zu-
gangszeit zu Computer-Datengrundgeraten; Computervermietung;
Design und Entwurf des Layouts der Netzwerkseiten (einschliel3-
lich grafisches und typografisches Design) sowie Erstellung von
Schreiben (auch Netzwerkinhalte) fur die Aufstellung von Netz-
werkseiten; Sammeln, Liefern und Bereitstellen von technischen
Informationen sowie technische Beratung, jeweils betreffend oder

in Bezug auf alle Dienstleistungen in Klassen 35 bis 42.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 21. Mai 2001 die Widerspriiche und mit Beschluss vom
24. April 2003 die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden zurtck-
gewiesen. Zwar lagen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke im ldentitats-



bzw. Ahnlichkeitsbereich mit den von den Widerspruchsmarken erfassten Dienst-
leistungen. Unter Bertcksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken halte die jungere Marke aber den erforderlichen Abstand
ein. Im malR3geblichen Gesamteindruck seien die Zeichenunterschiede offensicht-
lich. Eine Pragung der angegriffenen Marke allein durch den Bestandteil ,EGGE"
komme nicht in Betracht, weil das jingere Zeichen einen einheitlichen Gesamt-
begriff darstelle. Fur die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fehlten
hinreichende Anhaltspunkte, weil es sich bei den zu vergleichenden Wortbe-
standteilen ,EGG" und ,EGGE" nicht um wesensgleiche Stammbestandteile

handle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur
Begriindung fuhrt sie im Wesentlichen aus, dass auf Grund der erheblichen Mar-
kendhnlichkeit eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die angegriffene Marke sei
nach Art einer Internetadresse gebildet. Bei dem Bestandteil ,NET“ handele es
sich um eine Top-Level-Domain, die vom Verkehr lediglich als beschreibender
Hinweis auf eine Internetadresse erfasst werde. Der danach fir den Zeichenver-
gleich allein maRgebliche Bestandteil ,EGGE" sei mit der Widerspruchsmarke
,EGG" nahezu identisch. Hinsichtlich der beiden weiteren Widerspruchsmarken
bestehe eine enge Ahnlichkeit, weil sie im Gesamteindruck allein von dem Be-

standteil ,EGG" gepragt wirden.

Die Beschwerdefuhrerin und Widersprechende beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der
Marke 399 29 361 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt sinngema,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Die Markeninhaberin tritt der Beschwerde mit der Begrindung entgegen, dass
wegen der fehlenden Zeichenahnlichkeit fur das Publikum keine Gefahr von Ver-
wechslungen bestehe. Im mal3geblichen Gesamteindruck seien die Unterschiede
in Klang, Schriftbild und Sinngehalt deutlich. Eine Pragung der angegriffenen
Marke allein durch den Bestandteil ,EGGE" komme nicht in Betracht, da die Marke
.EGGENET" einen einheitlichen Gesamtbegriff bilde. Wegen des unterschiedli-
chen Sinngehalts der sich gegeniberstehenden Bestandteile ,EGGE* und ,EGG*
sei auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens
ausgeschlossen. Mit Schriftsatz vom 9. Juni 2006, eingegangen beim Gericht am
12. Juni 2006, hat die Markeninhaberin auf3erdem die Benutzung der Wider-
spruchsmarken bestritten.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 19. Juni 2006 beantragt, die Nicht-
benutzungseinrede als verspatet zurtckzuweisen. Die Einrede sei zeitlich so
knapp vor der mundlichen Verhandlung am 21. Juni 2006 erhoben, dass eine
fristgemale Einreichung von Benutzungsunterlagen nicht méglich sei. Der Inhabe-
rin der angegriffenen Marke sei bekannt, dass die Widersprechende ihren Firmen-
sitz in Grof3britannien habe und Benutzungsunterlagen daher nicht kurzfristig vor-
gelegt werden konnten. Sie habe aul3erdem ausreichend Zeit gehabt, die Benut-

zungseinrede zu erheben.

Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung
eingereicht. Beide Parteien haben, wie angekundigt, nicht an der mundlichen Ver-

handlung teilgenommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Ohne dass es auf die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken ankommt, besteht fur das



Publikum keine Gefahr von Verwechslungen (8 42 Abs. 2 Nr. 1i.V. m. § 9 Abs. 1
Nr. 2, 8 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Be-
urteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit, der Marken&hnlich-
keit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszuge-
hen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(vgl. EUuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61
- coccodrillo). Nach diesen Grundsatzen muss im vorliegenden Fall die Ver-

wechslungsgefahr verneint werden.

2. Ob die von der Markeninhaberin nach § 43 Abs. 1 S.2 MarkenG zulassig
erhobene Nichtbenutzungseinrede verspatet war, kann dahingestellt bleiben. Die
von der angegriffenen Marke erfasste Dienstleistung ,Telekommunikation® ist in
den Verzeichnissen der Widerspruchsmarken identisch enthalten. Zwischen der
Dienstleistung ,Datenverarbeitung” der angegriffenen Marke und der von den Wi-
derspruchsmarken erfassten Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung” besteht enge Ahnlichkeit, denn beide Dienstleistungen weisen
nach Art und Zweck eine weitgehende Ubereinstimmung auf (vgl. BGH GRUR
2001, 164, 165 - Wintergarten).

3. Fur die Widerspruchsmarken ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungs-
kraft auszugehen. Der Wortbestandteil ,EGG* entspricht zwar dem englischen
Ausdruck fur LEi“ ist aber in Verbindung mit den verfahrensgegenstandlichen
Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie nicht als be-
schreibende Angabe gebrauchlich. Eine Kennzeichnungsschwache der Wider-

spruchsmarken auf Grund des beschreibenden Anklangs des Bestandteils ,EGG*



kommt daher nicht in Betracht. Anhaltspunkte fiir eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft sind nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen.

4. Unter Beriicksichtigung der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit der beiderseitigen
Dienstleistungen und der durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken ist daher ein deutlicher Zeichenabstand erforderlich, um die Ge-
fahr von Verwechslungen fur das Publikum auszuschlieen. Diesen Abstand halt

die angegriffene Marke ein.

4.1. Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamtein-
druck der Marken in Klang, Schriftbild und Bedeutung abzustellen, wobei insbe-
sondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu bericksichti-
gen sind. Um die Markenahnlichkeit zu bejahen, geniigt in der Regel eine Ahnlich-
keit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2005,
1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - coccodrillo).

4.2. Im Verhaltnis zur Widerspruchsmarke egg: - sind die Zeichenunterschiede
auf Grund der verschiedenen Lange der Wortbestandteile und der grafischen
Gestaltung offensichtlich.

4.3. Auch von der Widerspruchsmarke ,EGG" unterscheidet sich die jlingere
Marke in Klang und Schriftbild durch Lange und Silbenzahl. Eine die Verwechs-
lungsgefahr begrindende Marken&hnlichkeit kbnnte allerdings dann anzunehmen
sein, wenn die angegriffene Marke im Gesamteindruck allein von dem Bestandteil
,EGGE" dominiert wiirde (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling).

Bei der angegriffenen Marke handelt es sich aber um einen einheitlichen Gesamt-
begriff, der im Gesamteindruck von den beiden Bestandteilen ,EGGE" und ,NET*
gleichermalRen mitgepragt wird. Im hier mafigeblichen Bereich der Telekommu-
nikations- und Providerdienste kennzeichnen vor allem regionale Netzwerkbetrei-
ber ihrer Angebote haufig mit Wortzusammensetzungen, die aus einer geografi-

schen Angabe und dem Begriff ,Net* gebildet sind, wie z. B. NetCologne, Hanse-



Net, BerlinNet (vgl. BPatG 29 W (pat) 88/02 - KieINET). Der Uberwiegende Teil
des angesprochenen Publikums erkennt in dem Begriff ,EGGE" daher den be-
schreibenden Hinweis auf das Eggegebirge und hat keinen Anlass die angegrif-

fene Marke auf den Bestandteil ,EGG" zu verkurzen.

4.4. Der Zeichenvergleich mit der Widerspruchsmarke ,egg.com® zeigt eine Uber-
einstimmung in den drei Anfangsbuchstaben, aber deutliche klangliche und be-
griffliche Unterschiede in den Bestandteilen ,egg“ und ,EGGE" sowie ,com“ und
NET", so dass im Gesamteindruck der Zeichen die Unterschiede Uberwiegen.
Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt, dass im Gesamt-
eindruck der zweiteiligen Widerspruchsmarke der Bestandteil ,egg“ dominiert, fehlt
es an einer die Verwechslungsgefahr begriindenden Markenahnlichkeit, weil die
angegriffene Marke wie oben ausgefuhrt als einheitlicher Gesamtbegriff wahrge-

nommen wird.

5. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzei-
chens ist nicht zu beflurchten. Der Stammbestandteil ,EGG" der Widerspruchs-
marken ist mit dem Bestandteil ,EGGE" der angegriffenen Marke weder identisch
noch nach Klang oder Bedeutung wesensgleich, so dass das angesprochene
Publikum keine Veranlassung hat, die angegriffene Marke der Zeichenserie der
Widersprechenden zuzuordnen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Verwechslungs-
gefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen
den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Ubereinstimmung von organi-
satorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern

ausgeht. Diese Verwechslungsgefahr kann nur unter besonderen Umstanden an-



genommen werden, insbesondere wenn die Widerspruchsmarke zugleich das
Firmenschlagwort darstellt, was hier nicht der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2004, 865,
867 - Mustang; GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibruder).

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften



