BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 30/05 Verkindet am
8. Mai 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 45 190

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 8. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 45 190

KPMG Infonova

fur

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Da-
ten, Ton und Bild; auf Datentrdgern aufgezeichnete Programme;
Computer; Computer-Software; Computer-Betriebsprogramme;
Computer-Peripheriegerate; Magnetdatentrager; optische Daten-
trager; Speicher flr Datenverarbeitungsanlagen; hauptséachlich
aus vorgenannten Waren bestehende Datenverarbeitungsanla-
gen; Druckereierzeugnisse, insbesondere in Form von Veréffentli-
chungen, Verzeichnissen, Berichten, Zeitungen, Magazinen, Zeit-
schriften und Schriftenreihen; betriebswirtschaftliche Beratung,

Beratung bei der Organisation und FUhrung von Unternehmen,



Beratung in Fragen der Geschaftsfiihrung, Hilfe bei der Fihrung
von gewerblichen und Handelsbetrieben, Managementberatung,
jeweils auch im Hinblick auf bzw. als Beratung in Bezug auf Mer-
ger & Acquisitions, Fusionen, Franchising, Geschéftsliquidationen,
der Aufspaltung und dem Verkauf von Unternehmen, Unterneh-
mensplanung und -entwicklung, Projektberatung, Unternehmens-
risiko-Management, Prozess-Management, Outplacement, Know-
ledge Management; Finanzdienstleistungen durch Unternehmens-
finanzierung und durch Kapitalaufnahme fur Unternehmen; be-
triebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Ge-
schéftsinsolvenz; Zusammenstellen von Daten in Computerdaten-
banken, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken,
Dateienverwaltung mittels Computer, Auskinfte in Geschéftsan-
gelegenheiten, Ermittlung in Geschéaftsangelegenheiten, Informa-
tionen in Geschaftsangelegenheiten, Nachforschungen in Ge-
schaftsangelegenheiten einschliel3lich Nachforschungen in Bezug
auf Betrug; Planungen bei der Geschaftsfihrung, Erteilung von
Auskinften in Handels- und Geschéaftsangelegenheiten, Erstellung
von Geschéftsgutachten, Aufstellung von Kosten- und Preisanaly-
sen, Werteermittlungen in Geschaftsangelegenheiten, Erstellung
von Wirtschaftsprognosen, Herausgabe von kommerziellen und
Geschaftsinformationen, Kostenanalysen und Beratung in Bezug
darauf, Herausgabe von Statistiken, Bereitstellung von Zugangs-
moglichkeiten zu Onlineinformationen auf den Gebieten Ge-
schéaftsfuhrung und Unternehmensverwaltung, Personal-, Stellen-
vermittiung, Personalanwerbung, Personalauswahl, Personalma-
nagement-Beratung, Marketing, Marktforschung, Meinungsfor-
schung, Werbung, Rechnungswesen, interne und externe Buch-
prufung, Buchprifung Erstellung von Steuererklarungen, Lohn-
und Gehaltsabrechnung, Organisation von Ausstellungen und

Messen fiur wirtschaftliche und Werbezwecke; Mandantenbuchfiih-



rung, Treuhandgeschéafte, namlich Verwaltung fremder Vermo-
genswerte, insbesondere durch treuhanderisches Halten von Si-
cherheiten im Zusammenhang mit Finanzierungsgeschéaften von
Banken, steuerliche und versicherungsmathematische Betreuung
von Mandanten auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung
durch Berechnung von Renten und Ruckstellungsbetragen; Ver-
mogensverwaltung, Finanzanalysen, finanzielle Schétzungen, fi-
nanzielle Beratung, Erteilung von Finanzauskiinften, Herausgabe
von Informationen hinsichtlich Wertpapieren, Risikoanalysen hin-
sichtlich Finanzinstrumenten, Derivaten und finanziellen Transak-
tionen sowie hierauf bezogene Beratung, Versicherungsberatung,
Erteilung von Auskunften in Versicherungsangelegenheiten, Er-
stellung von Steuergutachten und Steuerschatzungen, Uber-
nahme von Kautionen, Abwickeln von Geldgeschaften mit Kredit-
karten, Kreditvermittlung, Vermoégensverwaltung, Grundsticks-,
Immobilienverwaltung, Schatzung und Verpachtung von Immobi-
lien, Einziehung von Auflenstanden, Vermittlung von Kapitalin-
vestitionen fur private und offentliche Betriebe; Aus- und Weiter-
bildung, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kon-
gressen, Symposien, Workshops und Kolloquien; Erstellen von
Programmen fir die Datenverarbeitung, insbesondere zum Schutz
von Daten, Aktualisieren von Computersoftware, Design von
Computersoftware, Computer-Beratungsdienste, Vermietung von
Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, War-
tung von Computersoftware, Computer-Systemanalysen, Erstellen
von Internetprasenzen, Datenbanken und sonstigen Programmen
im Onlinebereich, Beratung auf dem Gebiet der Informationstech-
nologie, Programmierung, Implementierung, Wartung und Repa-
ratur von Computersoftware und Computernetzwerken, Nachfor-

schungen In Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung und -ver-



tretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Ent-

wicklungs- und Recherchedienste bezuglich neuer Produkte

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Wortmarke 398 01 756

far

Klasse 9:

Klasse 35:

Klasse 41:

Klasse 42:

INFONEA

Datenverarbeitungsprogramme; maschinenlesbare
Datentrager; Computer, einschlieBlich vernetzter,
elektrische Kommunikationsend- und -verbindungsge-

rate;

Tatigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, namlich
Werbung und Werbemittlung, insbesondere Ent-
wickeln von Werbekonzepten; Corporate-ldentity-Be-

ratung, Unternehmensberatung;

Durchfihrung von Schulungen zum innerbetrieblichen
Einsatz von Rationalisierungslosungen und Pro-

gramm-Anwendungen;

gewerbsmalige Beratungen, innenarchitektonische
Einrichtungsberatung; EDV-Systemberatung; Erstel-
lung von Programmen fur die Datenverarbeitung so-
wie entgeltliche Gebrauchsiberlassung von Pro-
grammen fur die Datenverarbeitung in Form von be-
sonderen Vertragsverhaltnissen (Lizenzen); techni-
sche und/oder betriebsorganisatorische Beratung tber

Kommunikationstechniken; Erstellen von technischen



Dokumentationen, insbesondere Bedienungs-, War-
tungs- und Schulungsanleitungen fur andere; Internet-
Dienstleistungen, namlich Bereithalten eines Informa-
tions-Management-Systems ber das Internet, Uber-
mittlung von Daten eines Knowledge- oder Doku-
menten-Management-Systems uber das Internet, Be-
reitstellung des Zugriffs auf das Internet.

Mit Beschlissen vom 19. Dezember 2003 und vom 8. Dezember 2004, letzterer
davon im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zu-
rickgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht keine Verwechslungs-
gefahr. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, auch wenn der Be-
standteil "KPMG" bekannt sei. Es konne dahingestellt bleiben, ob die Waren und
Dienstleistungen teilweise im Identitats- oder Ahnlichkeitsbereich lagen, da es je-
denfalls an einer hinreichenden Ahnlichkeit der Marken fehle. Bei dem Bestandteil
"KPMG" handele es sich um eine sehr bekannte Bezeichnung eines grof3en Wirt-
schaftsprufungsunternehmens, so dass nicht auszuschlie3en sei, dass diese als
Herstellerangabe gegeniber dem weiteren Bestandteil "Infonova” in den Hinter-
grund trete und letzterer den Gesamteindruck der Marke préage. Selbst in diesem
Fall bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Bezeichnungen "Infonova" und
"INFONEA" wiesen verschiedene betonte Endvokale ("o/e") auf, wobei nur "Info-
nova" einen Bedeutungsanklang habe. Aufgrund der verschiedenen Buchstaben-
anzahl (8/7) wirden beide Worte auch schriftbildlich nicht verwechselt werden.
Insbesondere sei die Buchstabenfolge "ov" dem Buchstaben "e" keinesfalls ahn-
lich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.
Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke im Laufe des Beschwerdeverfah-

rens die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, fuhrt der Widersprechende un-



ter Einreichung von Benutzungsunterlagen aus, dass die Widerspruchsmarke
nicht nur fur Software und damit zusammenhangende Dienstleistungen, sondern
insbesondere auch fir Unternehmensberatung benutzt werde. Die Waren und
Dienstleistungen seien damit - auch im Bereich der Klasse 35 - teilweise identisch
oder sehr ahnlich, so dass an den Abstand der Marken erhéhte Anforderungen zu
stellen seien. Unter Hinweis auf die Entscheidung BGH GRUR 2001, 164 - ZDF-
Wintergarten meint der Widersprechende, dass der Gesamteindruck der jingeren
Marke ausschlie3lich durch den Bestandteil "INFONOVA" gepragt werde, da es
sich bei der Herstellerangabe "KPMG" um eine sehr bekannte Unternehmensbe-
zeichnung handele. Entsprechend den Grundsatzen der Entscheidung EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE behalte das Wort "Infonova" innerhalb der
jungeren Marke jedenfalls eine selbststandig kennzeichnende Stellung. Somit
stinden sich die Bezeichnungen "INFONEA" und "Infonova" gegenuber. In
klanglicher Hinsicht bestiinden beide Marken lbereinstimmend aus vier Silben, so
dass sich derselbe Sprechrhythmus ergebe. Die starker beachteten Anfangssilben
stimmten vollstandig Uberein. Ebenso sei der Schlussvokal "a" identisch. Der
Wortanfang und das Wortende wiesen identische Vokale auf, womit insgesamt ein
ahnliches Klangbild gegeben sei. Demgegeniber stelle die Abweichung am Ende
der dritten Silbe nur einen geringfiigigen Unterschied dar, der gerade durch die ihn
umschlie3enden Silben und Buchstaben vollig untergehe.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht liege eine hochgradige Ahnlichkeit der Marken
vor. Der einzige Unterschied liege in der Buchstabenfolge "ov" gegeniber "e" in
der weniger beachteten Wortmitte, wobei sich die Buchstaben "o0" und "e" durch
die Rundungen optisch nahe kdamen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle
verfiige das Markenwort "INFONOVA" Uber keinen Bedeutungsanklang. Das Wort
"Info" stehe umgangssprachlich fir "Informationsblatt" und sei demnach nicht die
Kurzbezeichnung fir das Wort "Information”. Bei dem Wort "NOVA" handele es
sich um einen lateinischen Begriff mit der Bedeutung "neuer Stern" bzw. um den
Plural des lateinischen Begriffs "Novum”, mit dem Neuerscheinungen im Buch-

handel bezeichnet wiirden, wahrend das lateinische Wort fiir "Neuheiten" "nova-



res" laute. Der Verkehr werde diesen Begriffsinhalt nicht kennen und keine analy-
sierende Betrachtungsweise vornehmen. Aul3erdem sei die Widerspruchsmarke
entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht durch zahl-
reiche eingetragene Marken mit der Buchstabenfolge "INFON" geschwécht. Nach
Abzug von geléschten Marken und solchen, in denen der Gesamtbegriff "Infonet"
enthalten sei, verblieben nur etwa 20 Marken mit der Buchstabenfolge "infon", die
als blof3 eingetragene Marken noch keine Schwachung der Widerspruchsmarke
bewirken konnten. Vielmehr werde der Verkehr das Wort "INFONOVA" als reine

Fantasiebezeichnung auffassen, ohne es in seine Bestandteile aufzuspalten.

Der Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die Loschung der

Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2005 hat sie die Nichtbenutzungseinrede gegen
die am 4. Januar 1999 (ohne nachfolgendes Widerspruchsverfahren) eingetra-
gene Widerspruchsmarke erhoben, wobei sie ausgefihrt hat, dass die Wider-
spruchsmarke "lediglich fur eine Software genutzt" werde. Nach ihrer Auffassung
hat der Widersprechende seine Marke nur fir Software benutzt. Eine weiterge-
hende Benutzung gehe aus den von ihm vorgelegten Glaubhaftmachungsunterla-
gen nicht hervor. lhnen lieBe sich insbesondere keine selbststandige Kennzeich-
nung von Dienstleistungen wie etwa Unternehmensberatung oder Schulungen mit
der Widerspruchsmarke entnehmen. Im Ubrigen besteht nach Auffassung der
Markeninhaberin keine Verwechslungsgefahr. Der Gesamteindruck der jingeren
Marke werde nicht allein durch den Bestandteil "INFONOVA" gepragt, sondern
allenfalls durch die bekannte Buchstabenfolge "KPMG". Inhaberin der angegriffe-



nen Marke sei nicht mehr die A..., sondern die
B... GmbH, so dass die Buchstabenfolge "KPMG" nicht als Herstelleran-
gabe zurucktrete. Auch die Grundsatze der Entscheidung EuGH - THOMSON
LIFE seien hier nicht einschlagig, diese betreffe nur die identische Ubernahme
eines Markenbestandteils. Selbst bei einem isolierten Vergleich der Markenwdrter
"INFONEA" und "Infonova" ergaben sich deutliche Unterschiede. Deren Anfangs-
bestandteil "INFO" sei dem Verkehr ohne weiteres als beschreibende Kurzform fur
"Information” bekannt und zudem ein haufig verwendeter Markenbestandteil, wie
auch zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "Infon" zeigten. Zudem sei der Be-
standteil "INFO" in den Benutzungsunterlagen haufig sogar hervortretend hervor-
gehoben und werde laut einem darin abgedruckten Interview des Widersprechen-
den von ihm selbst als Abktrzung fir "Information” erlautert. Dies gelte gerade in
Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden. Den Uberein-
stimmungen im Markenbestandteil "INFO" kame daher nur eine geringe Bedeu-
tung zu. Die weiteren Wortbestandteile "nova” und "NEA" stimmten lediglich in
ihren Endbuchstaben tberein, wobei "NOVA" durch den dunklen Konsonanten "o"
und die weich beginnende Silbe "va" gepragt werde. Das helle, fast einsilbig klin-
gende "NEA" unterscheide sich hiervon erheblich. Es bestehe auch keine assozia-
tive Verwechslungsgefahr. Der Bestandteil "Infonova" der jiingeren Marke bedeute
so viel wie "neue Information”, wahrend der Endbestandteil "NEA" der Wider-

spruchsmarke keine besondere Bedeutung habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Widersprechenden ist nicht begriindet.

Dabei kann zu seinen Gunsten die rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke fir samtliche ihrer Waren und Dienstleistungen unterstellt werden,
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da der Widerspruch jedenfalls mangels Verwechslungsgefahr nicht begriindet ist.
Die Gefahr von Verwechslungen liegt vor, wenn die Offentlichkeit glauben kénnte,
dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen
oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung al-
ler Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der
Ahnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den
Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die
sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu bertcksichtigen sind. Fir
die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend
darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder
Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittverbraucher nimmt eine Marke regelmafig
als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH
Mitt. 2006, 512 - THOMSON LIFE m. w. N.).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist man-
gels anderweitiger Anhaltspunkte als normal zu beurteilen. Insbesondere rechtfer-
tigen die in der eidesstattlichen Versicherung vom 26. Januar 2006 mitgeteilten
Umsatzzahlen von jahrlich tber 1,5 Millionen €, flr welche der dort genannten
Waren und Dienstleistungen sie auch immer erzielt sein mégen, keine Zugrunde-

legung einer erhéhten Kennzeichnungskratft.

b) Die sich gegeniberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im
Identitatsbereich, etwa bei Computersoftware und -hardware einschlie3lich der
Dienstleistung "Erstellung von Programmen fur die Datenverarbeitung”, teilweise
auch in engeren Ahnlichkeitsbereich. Dies gilt fur die meisten Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 9, 35, 41 und 42, was hier jedoch ebenfalls keiner Vertie-
fung bedarf.

c) Die angegriffene Marke halt jedenfalls den insoweit erforderlichen deutlichen

Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Dabei geht der Senat mit dem Widerspre-



-11 -

chenden davon aus, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von we-
sentlichen Teilen des Verkehrs durch die Produktbezeichnung "Infonova" gepréagt
wird. Die Buchstabenfolge "KPMG" stellt unbestritten ein bekanntes Unterneh-
menskennzeichen dar, so dass sie von grol3en Teilen des Verkehrs als das mit
einer Produktmarke kombinierte Unternehmenskennzeichen angesehen wird. Zur
genauen Identifizierung des konkreten Produkts wird der Verkehr daher haufig
(verkurzend) allein die Produktmarke benennen. Unmalfigeblich ist hierbei, dass
die angegriffene Marke inzwischen auf eine Gesellschaft tbertragen worden ist,
die nicht die Buchstabenfolge "KPMG" als Firmenkern fihrt, da diese Inhaberver-
haltnisse aus der Marke selbst nicht hervorgehen bzw. - worauf es allein an-
kommt - die Marke aus der Sicht des Verkehrs, wenn sie ihm ohne ergénzende
Hintergrundinformationen als Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen
begegnet, andere Inhaberverhaltnisse vorspiegelt. Letztlich kommt es hierauf aber
ebenso wenig an wie auf die Frage, ob der Bestandteil "Infonova” nach den
Grundsatzen der Entscheidung BGH BIfPMZ 2006, 368 - Malteserkreuz zumindest

eine selbstandig kennzeichnende Stellung aufweist.

Aber selbst wenn sich damit die Markenwdrter "Infonova™ und "INFONEA" ge-
genuberstehen, vermag der Senat mangels ausreichender Ahnlichkeit dieser
Worter keine Verwechslungsgefahr festzustellen. Eine solche kame allein in
klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht in Betracht. Dabei ist zu berlcksichtigen,
dass sich beide Markenwdorter unter Berilicksichtigung der natirlichen Silbenglie-
derung aus dem Anfangsbestandteil "INFO-..." und einem nachgestellten Teil zu-
sammensetzen.“Info" stellt aber nicht nur eine gelaufige und allgemein bekannte
Kurzform fir "Information” dar (vgl. a. Wahrig, Deutsches Wérterbuch, 6. Aufl.),
sondern taucht als Anfangsbestandteil auch in weiteren Wortzusammensetzungen
als ein auf Information(en) hinweisendes Wortelement auf (z. B. "Infostand"”, "In-
fothek", "Infomobil", "Infopost”). Da Informationen im Bereich der hier als ahnlich in
Betracht kommenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41 und 42
eine zentrale Rolle spielen, etwa als Informationstechnik, als Sicherung, Aufbe-

reitung oder Zuganglichmachung von Informationen oder sei es im Hinblick auf
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den Inhalt der Informationen selbst, weist der Markenbestandteil "INFO" bei bei-
den Marken eine bis zur Kennzeichnungsunfahigkeit gehende Kennzeichnungs-
schwéache auf. Auch wenn solche Bestandteile beim Markenvergleich nicht véllig
unbertcksichtigt gelassen werden dirfen, so wird der Verkehr den kennzeichnen-
den Schwerpunkt der Markenwdérter dennoch im Wesentlichen in den Ubrigen Be-
standteilen "...-nova" und "...-NEA" sehen. Gerade hier unterscheiden sich die
Marken trotz gleicher Buchstaben am Beginn und am Ende jedoch ausreichend
deutlich. In klanglicher Hinsicht weist das Markenwort "Infonova” den dunklen Vo-
kal "0" auf, wobei nicht zuletzt die Wiederholung des "0" im Gesamtwort auffallt.
Demgegeniber befindet sich bei der Widerspruchsmarke an der entsprechenden
Stelle der helle Vokal "e", der mit dem nachfolgenden "a" einen in der jingeren
Marke nicht vorhandenen Doppelvokal bildet. Zudem sind die abweichenden Vo-
kale "o/e" in der jeweils letzten Silbe betont, was die klangliche Unterscheidbarkeit

zuséatzlich erleichtert.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Marken noch ausreichend.
Dies gilt auch, wenn man von einer verkehrstblichen Schreibweise beider Marken
ausgeht (also beiderseits in Normalschrift oder beiderseits in Grof3schrift). In dem
fur die Kennzeichnungskraft der Markenwdorter wesentlichen Schlussbestandteil
weist das Markenwort "Infonova" der jingeren Marke einen zusétzlichen Buchsta-
ben und damit eine gré3ere Wortlange auf. AuRerdem hebt sich der nur in ihr ent-
haltene Buchstabe "v/V", gleich in welcher Schreibweise, gegeniber den umlie-
genden Buchstaben deutlich ab. Hinzu kommt die auch beim schriftbildlichen Ver-
gleich feststellbare Wiederholung des Buchstabens "0/O" im Wort "Infonova". Zu-
dem ist der Bestandteil "nova" auch als Wortteil wissenschaftlich-technischer
Worter bekannt (etwa "Supernova”), so dass er vom Verkehr leichter erfasst wer-

den kann, was zusatzlich die Gefahr von Verwechslungen mindert. Damit kann
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insgesamt keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden, so dass die Be-

schwerde zuriuckzuweisen war.

gez.

Unterschriften



