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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 399 22 333

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. Juni 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 28. April 2003 wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die u. a. fir die Waren der

Klasse 9 elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll-
oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9
enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Ver-
arbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschi-
nenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten
und Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Datenverarbei-

tungsgerate und Computer;

eingetragene Wortmarke Nr. 399 22 333

Eurotel



ist Widerspruch eingelegt worden unter anderem aus der Wortmarke
Nr. 1 167 538 Eurotel und aus der Gemeinschaftsmarke 955 401

BINATONE EUROTEL,

die fur die Waren der

Klasse 9 elektrische, elektronische, wissenschaftliche, photographische
und optische Apparate und Instrumente; Apparate und Instru-
mente fur die Aufzeichnung, Wiedergabe, Verstarkung oder
Ubertragung von Ton oder Bild; Rechenmaschinen; Telepho-
ne, schnurlose Telephone, Mobiltelephone und jede beliebige
Kombination davon; Ton- und Videoaufnahmen in Form von
Platten und Bandern; CDs; Teile und Bestandteile fir alle die

vorstehend genannten Waren

eingetragen ist.

Mit Beschluss vom 28. April 2003 hat die Markenstelle fir Klasse 38 des Deut-
schen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke fir die Dienstleistungen
»Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fir die Telekom-
munikation, insbesondere fir Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen fir
die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und
Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen fur die Telekommunika-
tion“ auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 1 167 538 teilweise geléscht und
diesen Widerspruch im Ubrigen zuriickgewiesen.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 955 401 wurde insgesamt zurtck-
gewiesen mit der Begriundung, zwischen der mehrgliedrigen Widerspruchsmarke
-,BINATONE EUROTEL" und dem angegriffenen Einwortzeichen ,Eurotel* bestin-
den erhebliche Unterschiede, so dass keine Verwechslungsgefahr feststellbar sei.

Die Widerspruchsmarke werde nicht durch ihren Bestandteil ,Eurotel” gepragt.



Das Vorbringen der Widersprechenden, dass die bekannte Herstellerangabe
.Binatone® in den Hintergrund trete, sei weder liquide, noch bliebe bei Zeichen mit
kennzeichnungsschwachen Bestandteilen wie hier ,Eurotel* die Herstellerangabe

unbeachtet, da sie als Unterscheidungshilfe erforderlich sei.

Gegen die Zuruckweisung ihres Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke
955 401 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begrindung tragt
sie vor, die Widerspruchsmarke werde von dem Bestandteil ,Eurotel” gepragt. Die
Marke ,Binatone Eurotel" gehére zu einer groRen Markenfamilie mit dem Stamm-
bestandteil ,Binatone*. ,Binatone“ sei der prdgende und in Deutschland sehr be-
kannte Firmenbestandteil des Firmennamens der Widersprechenden. Als solcher
trete er nach der Rechtsprechung in der Widerspruchsmarke zuriick. Entgegen
der Auffassung der Markenstelle sei der Bestandteil ,Eurotel“ nicht kennzeich-
nungsschwach. Auf Grund der Eintragung dieses Wortes in Alleinstellung sei von
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Jedenfalls die Waren
der Klasse 9 bedurften keiner Herstellerangabe, damit sie von den maf3geblichen
Verkehrskreisen von den Produkten anderer Hersteller unterschieden werden
konnten. Telefone und Anrufbeantworter wiirden im geschéftlichen Verkehr nach
Produktnamen unterschieden. Wegen der Waren- und Markenidentitat bestehe
Verwechslungsgefahr. Diese liege wegen des gemeinsamen Bestandteils
.Eurotel” auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens
vor, zumal die Widersprechende fir die Inhaberin der jingeren Marke Telefone

fertige.

In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerdefuhrerin ihren Widerspruch
eingeschrankt und nur noch gegen die Waren der Klasse 9 der jungeren Marke
gerichtet. Das Verfahren wurde schriftlich fortgesetzt. Mit Beschluss vom 1. Fe-
bruar 2006 hat der Senat auf Ubereinstimmenden Antrag der Beteiligten wegen
zwischen ihnen schwebender Vergleichsverhandlungen das Ruhen des Verfah-

rens angeordnet. Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2007, der der Beschwerdeflhrerin



am 18. Juni 2007 zugestellt worden ist, hat die Beschwerdegegnerin gebeten, das

Verfahren wieder aufzunehmen und zu entscheiden.

Sie beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 28. April 2003 insoweit aufzuheben,
als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 955 401 zu-
rickgewiesen wurde und die Loschung der Marke 399 22 333 flr

die Waren der Klasse 9 anzuordnen.

Die Inhaberin der jungeren Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdefuhrerin in allen Punkten entgegen und ist
der Auffassung, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsge-
fahr besteht.

Nachdem das Verfahren durch die Beschwerdegegnerin wieder aufgenommen
worden ist (8 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 250 ZPO), ist nunmehr tber die Be-
schwerde zu entscheiden. Diese ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Die Markenstelle hat den Widerspruch zu Recht zurlickgewiesen (88 42 Abs. 2
Nr. 1, 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG). Die Gefahr, dass die einander gegenuberstehen-
den Markeni. S. v. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG miteinander verwechselt werden, be-

steht unter keinem Gesichtspunkt.



Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Européa-
ischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstande
des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitat oder
Ahnlichkeit der Marken und der Identitat oder Ahnlichkeit der mit ihnen gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der &lte-
ren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleis-
tungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen wer-
den kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuUGH GRUR 1998, 387 - Sabel/Puma;
GRUR Int. 1998, 875, 876 f. — Canon; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feig-
ling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12
- coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

1. Da Benutzungsfragen keine Rolle spielen, ist bei den beiderseitigen Waren
von der Registerlage auszugehen. Die noch angegriffenen Waren der jinge-
ren Marke ,elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Appara-
te zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton,
Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufs-
automaten und Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungs-
gerate und Computer” sind identisch bzw. eng ahnlich mit den Waren ,elektri-
sche, elektronische, wissenschaftliche, photographische und optische Appa-
rate und Instrumente; Apparate und Instrumente fur die Aufzeichnung, Wie-
dergabe, Verstarkung oder Ubertragung von Ton oder Bild; Rechenmaschi-
nen; Telephone, schnurlose Telephone, Mobiltelephone und jede beliebige
Kombination davon; Teile und Bestandteile fur alle die vorstehend genannten
Waren®, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Dabei ist zu berlck-
sichtigen, dass moderne Telefone ohne Datenverarbeitungstechnik nicht
auskommen bzw. selbst Computer sind, z. B. sog. Mobile Digital Assistants.
Jedenfalls liegen diese Waren im Bereich engster Ahnlichkeit unter dem Ge-

sichtspunkt konkurrierender oder sich ergdnzender Waren, da im Zuge der



Voice-over-IP-Technologie Datenverarbeitungsanlagen und Computer in be-
triebliche Telefonanlagen integriert sind und utber sie unter Zuhilfenahme des

Internet telefoniert werden kann.

Die Widerspruchsmarke ist fur die von ihr erfassten Waren uneingeschrankt
als Herkunftshinweis geeignet und verfugt daher tber eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Die Wortkombination ,BINATONE Eurotel“ hat keiner-
lei beschreibende Bedeutung fur die Waren der Widerspruchsmarke. Von ei-
ner erhéhten Kennzeichnungskraft des Bestandteils ,BINATONE" kann eben-
S0 wenig ausgegangen werden wie von einer Kennzeichnungsschwéache von
~Eurotel”.

Die von der Widersprechenden vorgetragenen erheblichen Umsatze in den
Jahren 1993 bis 2005 mit Telefonen und Anrufbeantwortern unter der Marke
.Binatone” sind nicht belegt.

Eine Verwendung von ,Eurotel” ist im Bereich der vorliegend relevanten Wa-
ren nicht nachweisbar, insbesondere nicht auf dem Gebiet der Telekommuni-
kation. ,Euro” ist den angesprochenen inlandischen Verkehrskreisen zwar
aus Zusammensetzungen wie z. B. ,Euroscheck, Eurocard, Eurovision“ oder
~eurofighter* als Wortbildungselement mit der Bedeutung ,Europa betreffend,
in Europa befindlich, gultig“ gelaufig (vgl. DUDEN, Das Fremdwoérterbuch,
7. Aufl. 2001). ,tel.” ist die gangige Abklrzung fur telefonieren, telefonisch,
telegen, telegrafieren, telegrafisch, ,Tel.“ die fur ,Telefon, Telegraf, Telegra-
fie, Telegramm® (DUDEN, Das Worterbuch der Abkirzungen, 5. Aufl. 2005).
Vor diesem Hintergrund kommt dem Begriff ,Eurotel* kein eindeutiger Sinn-
gehalt zu. Auch soweit die hier betroffenen Waren im Zusammenhang mit
der Telekommunikation stehen kénnen, haben die sich daraus allenfalls er-
gebenden Bedeutungen von ,europdaisches Telefon(ieren), europaisches Te-
legrafieren, europdaischer Telegraf“ keine konkrete sachbezogene Bedeu-
tung. Telefonie und Telegrafie sind grundséatzlich nicht an Grenzen gebun-
den, so dass offen bleibt, welche Bedeutung die Vorsilbe ,Euro” in diesem

Zusammenhang hat. Auch wenn man davon ausgeht, dass in Teilbereichen



3.1.

wie z. B. dem Mobilfunk europaweit glltige Standards angestrebt werden, er-
geben sich angesichts der unterschiedlichen Bedeutungsmaoglichkeiten keine
Anhaltspunkte dafur, dass ein Gerat, das einem solchen Standard entspricht,

korrekt mit ,Eurotel“ bezeichnet wird oder werden konnte.

Wegen der Identitat bzw. der engsten Ahnlichkeit der einander gegeniiber
stehenden Waren sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke muss die jingere Marke einen erheblichen Abstand einhalten.
Dies ist trotz des in beiden Vergleichszeichen enthaltenen Bestandteils

,Eurotel” der Fall.

Die Frage der Ahnlichkeit einander gegenuiberstehender Marken ist nach de-
ren Ahnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinnge-
halt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrs-
kreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen. Um
die Markenahnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ahnlichkeit
in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuUGH GRUR
1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabél/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH
GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). Maf3geblich fur die Beurteilung der Marken-
ahnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenuberstehenden Zei-
chen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz Rn. 17). Denn auch der durchschnittlich
informierte, aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher nimmt
eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf verschiede-

ne Einzelheiten.

Vergleicht man die Widerspruchsmarke in ihrem Gesamteindruck mit der jin-
geren Marke, so sind — wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat — die
klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede so deutlich, dass
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet. Die jingere Marke ist
eine Einwortmarke, wahrend die Widerspruchsmarke aus zwei Wortern be-
steht. Deren Bestandteil ,BINATONE" hat in der jungeren Marke keine Ent-



3.2.

sprechung. Dieser Unterschied wird sowohl akustisch als auch visuell ein-
deutig wahrgenommen. Mangels inhaltlich-gedanklicher Gemeinsamkeit der
Zeichen weisen sie auch in begrifflicher Hinsicht keine Ahnlichkeit auf.

Die altere Marke wird nicht durch ihren Bestandteil ,Eurotel* gepragt. Denn
eine solche Pragung wuirde voraussetzen, dass ,BINATONE" weitgehend in
den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt (vgl. BGH
GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).
Dies ist hier nicht der Fall, da ,BINATONE" ein reiner Phantasiebegriff ohne
jeglichen Warenbezug ist, der beim Zeichenvergleich nicht aul3er Acht gelas-
sen wird. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr ist auch dann nicht ge-
rechtfertigt, wenn man bericksichtigt, dass ,BINATONE" das Firmenschlag-
wort der Beschwerdefiihrerin ist. Der Grundsatz, dass ein Firmenschlagwort
innerhalb einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke im
Gesamteindruck regelméafdig zurtcktritt, weil der Verkehr die eigentliche Pro-
duktkennzeichnung in den anderen Bestandteilen der Kennzeichnung erblickt
(vgl. BGH GRUR 2002, 342 ff. - ASTRA/ESTRAPUREN), gilt hier nicht. Zu-
nachst kann nicht davon ausgegangen werden, dass den inlandischen Ver-
kehrskreisen die Firma der Widersprechenden als solche bekannt ist (siehe
oben 2.; vgl. Strobele/Hacker MarkenG, 8. Aufl. 2006, Rn. 414 ff. zu § 9).
Dariiber hinaus stehen die Besonderheiten der hier in Rede stehenden Wa-
rengebiete der Annahme entgegen, dass flr die Verbraucher der Firmenbe-
standteil in den Hintergrund tritt. Angesichts der Vielzahl der unterschiedli-
chen Anbieter und der unterschiedlichen Tarifstrukturen sowie der vielfaltigen
haufig sehr ahnlich aussehenden und in der Bauart vergleichbaren Geréte,
ist es fur die angesprochenen Verkehrskreise praktisch unabdingbar, sich ne-
ben der Produktkennzeichnung auch an der Herstellerkennzeichnung zu
orientieren. Bei sonstigen elektronischen und elektrischen Geraten kommt es
dem Verkehr ebenfalls auf den Hersteller an. Es ist bekannt, dass in der Re-
gel Gerate, Software und Zubehor eines Herstellers miteinander kompatibel

sind, dass aber mit Geraten anderer Hersteller oder mit Software eines ande-
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ren Herstellers ausgestatteten Geraten erhebliche Kompatibilitatsprobleme
bestehen kénnen. Daraus ergibt sich, dass das angesprochene Publikum,
auf dessen Vorstellung es maf3geblich ankommt, sehr haufig mit der Verwen-
dung der Herstellerkennzeichnung neben der Produktkennzeichnung kon-
frontiert wird, aber auch auf sie angewiesen ist (vgl. BPatG GRUR 2003,
70 ff., 73,74 - T-INNOVA/Innova).

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

V.

Im Hinblick auf die Zuriickweisung der Beschwerde ist es unschédlich, dass das
Deutsche Patent- und Markenamt aufgrund der unrichtigen Mitteilung der Senats-
geschaftsstelle vom 12. September 2006, das Verfahren sei abgeschlossen,
schon Ende 2006 davon ausgegangen ist, der Beschluss vom 28. April 2003 sei
bestandskraftig. Denn an diesem Ergebnis hat sich nichts geandert. Durch die An-
ordnung des Ruhens des Verfahrens als eines besonders ausgestalteten Falls der
Aussetzung treten lediglich die in den 88 249, 251 Abs. 1 S. 2 ZPO geregelten
prozessualen Folgen ein (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 27. Aufl. 2005, Vorbem. zu
8§ 239 ff., Rn. 8, 9). Die Fiktion der Erledigung i. S. v. 8 7 Abs. 3 S. 2 AO 1934 be-
trifft lediglich eine Erledigung i. S. der Aktenordnung.

gez.

Unterschriften
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