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Ein auf eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung gestitzter Widerspruch bleibt zuldssig, wenn
die Gemeinschaftsmarkenanmeldung rechtskréftig zuriickgewiesen und anschlie3end wirk-
sam in eine deutsche Markenanmeldung umgewandelt wird (Abweichung von BPatG Mitt.

2005, 277 - TAXI MOTO).



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 272/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 300 68 132

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mit-
wirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und

Kruppa in der Sitzung vom 8. August 2007
beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 24. Juni 2003 aufgehoben.

Die Marke 300 68 132 wird wegen des Widerspruchs aus der
Marke 305 18 876 geldscht.
2. Die Rechtsbeschwerde wird - beschrankt auf die Frage der

Zulassigkeit des Widerspruchs - zugelassen.

Grinde

Die Wortmarke

WEB VIP

ist am 12. September 2000 angemeldet und am 26. Mérz 2001 fur die Waren und
Dienstleistungen

,09: Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten, analoge und digi-

tale Ton-, Bildton und Datentrager; 38: Ausstrahlung von Rund-



funk- und Fernsehprogrammen; Telefon- und Datendienste; Inter-
net-Dienste, namlich Ubertragungen von Daten/Nachrichten; On-
line-Dienste, namlich Ubermittlung von Nachrichten aller Art in
Ton, Schrift und Bild; Betrieb und Vermietung von Telekommuni-
kationseinrichtungen; Bereitstellung und Ubermittlung von Infor-
mationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Dienstleistun-
gen eines Online-Anbieters, ndmlich Sammeln, Bereitstellen und
Ubermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern
Uber Waren und Dienstleistungen; Betrieb und Vermietung von
Einrichtungen fur die Telekommunikation; Durchfiihrung von Te-
lefondiensten; Teletext-Services; computergestitzte Ubertragung
von Nachrichten und Bildern; e-Mail-Datendienste (elektronischer
Postversand); Pagingdienste (Personalrufdienste); Bereitstellung
einer Hotline; Dienstleistungen eines Call-Centers, namlich Ver-
mittlung, Bearbeitung und Weiterleitung von Waren- und Dienst-
leistungsbestellungen, Servicebetreuung Uber Hotlines; 41: Musik-
veranstaltungen, Musikdarbietungen, Rundfunk- und Fernsehun-
terhaltung; Rundfunk- und Fernsehproduktion; Veranstaltung von
Spielen im Rundfunk, im Fernsehen, in sonstigen audiovisuellen
Medien sowie in elektronischen und digitalen Medien und Netz-
werken; 42: Internet-Dienste, namlich Vermittlung und Vermietung
von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Sammeln, Speichern und
Verarbeiten von Daten/Nachrichten; Gestaltung, Design, Bereit-
stellung von WEB-Seiten und Home-Pages; internetbezogene
Dienstleistungen, namlich Bereitstellung eines Zugangs zu Texten,
Grafiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumen-
ten, Datenbanken und Computerprogrammen; Einstellen von
WEB-Seiten ins Internet fur Dritte (WEB-Hosting); Dienstleistun-
gen eines Online-Dienstes, namlich Bereitstellung von Datenban-

ken zu interaktiven Foren*



unter der Nr. 300 68 132 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts (nachfolgend als DPMA bezeichnet) eingetragen worden. Die Vero6ffentli-
chung erfolgte am 26. April 2001.

Gegen diese Marke ist am 25. Juli 2001 Widerspruch erhoben worden aus der
beim Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (nachfolgend als HABM bezeich-
net) am 29. Marz 2000 fur Waren in Klasse 9 und Dienstleistungen in den Klas-

sen 38 und 42 eingereichten Anmeldung der Wort-/Bildmarke

welche dort unter dem Aktenzeichen 1 581 446 gefuhrt wurde.

Durch Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 - Beamtin des gehobenen Diens-
tes - vom 24. Juni 2003 ist der Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsge-
fahr zurickgewiesen worden. Es stunden sich Uberwiegend identische und sehr
ahnliche Waren/Dienstleistungen gegentber, weshalb bei vorhandenem durch-
schnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke hohe Anforderungen an den
Markenabstand zu stellen seien. Beim Vergleich der Zeichen sei auf den Wortbe-
standteil ,VIP* der Widerspruchsmarke abzustellen, weil es sich insoweit um die
einfachste und klrzeste Bezeichnungsform handele. In Anbetracht des zusatzli-
chen Bestandteils ,WEB" der jungeren Marke seien die Unterschiede so deutlich,
dass weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht Irrtimer in Betracht kommen
konnten. Der Bestandteil ,VIP“ sei innerhalb der angegriffenen Marke nicht selb-
standig kennzeichnend. Zwar sei ,WEB" die gebrauchliche Abkurzung fir das

~World Wide Web" (= Internet), weshalb diesem Markenbestandteil als beschrei-



bende Aussage keine Kennzeichnungskraft zukomme. Aber auch ,VIP“, die gelau-
fige Abkulrzung fur ,very important person®, sei beschreibend (im Sinne einer wich-
tigen Personlichkeit, die Gegenstand der Dienstleistungen sein kénne) und daher
kennzeichnungsschwach, weshalb fir den Verkehr keine Veranlassung bestehe,
diesen an letzter Stelle stehenden Bestandteil herauszugreifen und nur so die
Marke zu benennen. Der Verkehr werde ,WEB VIP* eher als Gesamtbegriff i. S. v.
.prominente Person im Internet* auffassen und, auch wegen des reimartigen
Klangs, die Marke nur in ihrer Gesamtheit wiedergeben. Eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr scheide aus, weil die Widersprechende nicht tber eine Zei-
chenserie mit dem Bestandteil ,VIP* verflige und es zudem eine Vielzahl von Mar-
ken unterschiedlicher Hersteller und Anbieter mit diesem Wort gebe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Angesichts des Umstands, dass die sich gegenuberstehenden Waren und Dienst-
leistungen weitgehend identisch und im Ubrigen hochgradig &hnlich seien, miss-
ten an den erforderlichen Markenabstand nicht nur ,hohe Anforderungen® gestellt,
sondern strenge Mal3stabe angelegt werden, die vorliegend nicht eingehalten wr-
den. Dem Bestandteil ,WEB*" der jingeren Marke komme keine selbstandig kenn-
zeichnende bzw. pragende Stellung innerhalb dieser Marke zu, weil es sich um
eine ersichtlich glatt beschreibende Angabe handele; dies sei auch in mehreren
Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des HABM festgestellt worden.
Das Wort ,WEB*" vermittele auch bei einer Verknipfung mit anderen Bestandteilen
den Sachhinweis, dass die jeweiligen Waren/Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dem Internet stinden oder zur Verwendung im Internet geeignet seien. Dem-
gegenuber sei der Begriff ,VIP* unterscheidungskraftig und selbstandig kenn-
zeichnend, was auch daraus folge, dass eine entsprechende Wortmarke in Allein-
stellung u. a. fur Waren in Klasse 9 und Dienstleistungen in Klasse 38 zur Eintra-
gung gelangt sei (deutsche Marke 399 56 351). Dass der Bestandteil ,VIP* in einer
Vielzahl von Marken enthalten sei, begriinde keine Kennzeichnungsschwache. Es

sei nicht bekannt, ob und inwieweit die betreffenden Drittmarken benutzt wirden;



die bloRe Registerlage sei, auch in Anbetracht des generell starken Anstiegs von
Markenanmeldungen, noch kein Indiz fur die Kennzeichnungsschwache einer Be-
zeichnung. Zudem seien die sich gegeniuberstehenden Marken insoweit verwech-
selbar, als sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden kénnten.
Sie, die Widersprechende, sei Inhaberin einer Serie von Gemeinschaftsmarken
mit dem Bestandteil ,\VIP*.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 vom 24. Juni 2003
aufzuheben und die Léschung der angegriffenen Marke anzuord-

nen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hélt die Entscheidung der Markenstelle fur zutreffend. Innerhalb der jingeren
Marke seien die Bestandteile ,WEB"“ und ,VIP* gleichgewichtig, letzterem komme
keine eigenstandige Kennzeichnungskraft zu. Der Sinngehalt der Marke (= promi-
nente Person im Internet) ergebe sich aus der Gesamtheit beider Teile. Daraus,
dass in einzelnen, im Blick auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen besondert gelagerten Fallen eine Schutzfahigkeit fir Kombinationen mit
dem Bestandteil ,WEB*" verneint worden sei, lasse sich nicht der Schluss ziehen,
dieses Wortelement durfe innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens - wie
hier der jungeren Marke - bei der Kollisionsprifung nicht berticksichtigt werden.
Zudem seien Kombinationen mit dem Bestandteil ,WEB* in einer Vielzahl von
Fallen zur Registrierung gelangt. Es gebe auch zahlreiche, fur unterschiedliche
Inhaber registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken mit dem Wortbestandteil
.VIP“. Die Widersprechende verflige bisher lediglich Uber zwei eingetragene Ge-

meinschaftsmarken mit diesem Wortbestandteil, so dass von einer Markenserie



vorliegend nicht ausgegangen werden kdnne; aul3erdem sei der Bestandteil ,VIP*
dort jeweils vorangestellt. Zudem stehe ,VIP* in der Widerspruchsmarke, anders
als in der jungeren Marke, nicht als Abkurzung fur ,Very Important Person®, son-

dern fur ,Versatile Internet Platform®”.

Seitens des HABM - Widerspruchsabteilung - wurde mit Beschluss vom
29. Oktober 2004 aufgrund eines Widerspruchs von dritter Seite die Anmeldung
der Gemeinschaftsmarke 1 581 446 zurlickgewiesen. Die Widersprechende hat
daraufhin am 24. Marz 2005 beim HABM den Antrag auf vollstandige Umwand-
lung in eine deutsche Markenanmeldung gestellt, den das HABM genehmigt und
am 31. Méarz 2005 dem DPMA uUbermittelt hat; die Anmeldung wurde dort unter
dem Aktenzeichen 305 18 876.3 gefihrt.

In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat am 23. November 2005 - zu die-
sem Zeitpunkt war das Eintragungsverfahren beztglich der aus der Umwandlung
hervorgegangenen deutschen Markenanmeldung noch nicht abgeschlossen - war
Gegenstand der Erérterung u. a. die Frage, ob der Widerspruch, nunmehr gestitzt
auf die nationale Markenanmeldung, weiterhin zulassig ist. Die Beteiligten haben
hierzu im Hinblick auf die Entscheidung des 27. Senats des Bundespatentgerichts
vom 9. November 2004 (27 W (pat) 172/02, Mitt. 2005, 277 - TAXI MOTO) unter-
schiedliche Ansichten vertreten; die Widersprechende hat ihre Auffassung in ei-

nem nachgereichten Schriftsatz vertieft.

Der Senat hat mit einem am 25. Januar 2006 an Verkindungs Statt zugestellten
Beschluss das Beschwerdeverfahren bis zum Abschluss des Eintragungsverfah-

rens der Markenanmeldung 305 18 876.3 ausgesetzt.



Die Marke 305 18 876 ist am 26. Oktober 2006 in das Markenregister des DPMA
eingetragen worden. Widerspruch wurde nicht erhoben. Das Verzeichnis der Wa-
ren und Dienstleistungen lautet nunmehr, nach zwei Beschrankungen in den Jah-
ren 2006 und 2007, wie folgt:

,09: Elektrische und elektronische Apparate und Instrumente (so-
weit in Klasse 9 enthalten) ausgenommen fir Beleuchtungszwe-
cke; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (so-
weit in Klasse 9 enthalten); Rechenmaschinen, Datenverarbei-
tungsgerate, Computer, Computer-Steckkarten, Bildschirme, Dru-
cker, Datenaufzeichnungstrager, insbesondere bespielte und un-
bespielte Disketten, CD-ROMs, CDs; elektronische Medien (so-
weit in Klasse 9 enthalten); elektronisch gespeichertes Lehrmate-
rial fur die Datenverarbeitung; Computerprogramme, insbesondere
fur Internet-Dienste, Datenbankanwendungen

38: Telekommunikation; elektronischer Datenaustausch; Kommu-
nikationsdienste Uber das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstel-
lung von Zugangsmaglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet
mittels Telekommunikation

42: Computer-Programmierdienstleistungen; Beratung, Design,
Prifung und Forschung im Bereich der Datenverarbeitung; Ver-
mietung und Leasing von Computern; Software-Dienstleistungen

in bezug auf Computernetze; Erstellung von Web-Sites.”

Beide Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren

einverstanden erklart.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.



Die Beschwerde der Widersprechenden ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004
eingelegt wurde, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulassig
(8 66, § 165 Abs. 4 a. F. MarkenG). In der Sache hat sie Erfolg.

1. Der Widerspruch ist (weiterhin) zul&ssig.

Er war urspringlich, gemafl Widerspruchsschriftsatz vom 25. Juli 2001, gestitzt
auf die ,EU-Marke 1 581 446 - VIP*, die zu diesem Zeitpunkt, wie auch aus der
dem Widerspruch beigefligten Anlage ersichtlich, zwar bereits verdffentlicht, aber
noch nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen. Da nach den Rege-
lungen von § 42 Abs. 2 Nr.1, 8 125b Nr. 1 die angemeldete Marke der bereits
registrierten (Gemeinschafts-)Marke gleichgestellt ist, war der Widerspruch aus
der Gemeinschaftsmarkenanmeldung statthaft und erfiillte auch die sonstigen (for-

malen) Voraussetzungen an die Zulassigkeit.

Der Widerspruch ist auch nicht deshalb nachtraglich unzulassig geworden, weil
die betreffende Anmeldung aufgrund der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
des HABM vom 29. Oktober 2004 zuriickgewiesen und somit nicht zur Eintragung
in das Gemeinschaftsmarkenregister gelangt ist. Denn die Widersprechende hat
- nach den insoweit bindenden Feststellungen des HABM - in zulassiger Weise die
Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1 581 446 in eine nationale,
d. h. deutsche, Markenanmeldung beantragt, die nach der gemaR § 125 d Abs. 2
Satz 1 vorgeschriebenen Prufung durch das DPMA auf absolute Schutzhinder-
nisse zur Eintragung in das deutsche Markenregister unter der Nr. 305 18 876 ge-
fuhrt hat. Diese deutsche Marke ist an die Stelle der genannten Gemeinschafts-
markenanmeldung getreten. Dass die Eintragung in das deutsche Markenregister
sich nicht (mehr) auf séamtliche urspringlich beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen erstreckt, gibt zu keiner anderen Beurteilung Anlass. die Widerspre-

chende hat durch die Beschrankung des Verzeichnisses im nationalen Eintra-
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gungsverfahren und nochmals im Anschluss an die Registrierung lediglich von

ihrer Befugnis nach 8§ 39 Abs. 1 MarkenG Gebrauch gemacht.

Allerdings hat der 27. Senat des Bundespatentgerichts in einem gleichgelagerten
Fall den auf der Grundlage der nationalen Folgemarke weiterbetriebenen Wider-
spruch als unzul&ssig, namlich verfristet angesehen (BPatG Mitt. 2005, 277, 278
- TAXI MOTO; dem folgend auch Kirschneck in: Strobele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl., 8 42 Rn. 8). Zur Begrindung hat er im wesentlichen ausgefiihrt, dass der
Widersprechende mit der nationalen Folgemarke zwar Uber ein prioritatsalteres
Recht verflige. Der Widerspruch aus dieser Marke sei aber nicht innerhalb der 3-
Monats-Frist des 8 42 Abs. 1 MarkenG eingelegt worden. Der auf die Gemein-
schaftsmarkenanmeldung gestutzte Widerspruch dagegen habe mit deren rechts-
kraftiger Zuriickweisung seine Erledigung gefunden. Mangels einer entsprechen-
den Regelung im deutschen Recht lebe er auch nicht nach der erfolgten Umwand-
lung wieder auf. Mit der Umwandlung entstehe eine von der Gemeinschaftsmar-
kenanmeldung unabhangige und eigenstandige nationale Anmeldung. Einziger
Rechtsvorteil einer solchen aus einer Umwandlung hervorgegangenen Anmeldung
bzw. Marke gegenuber einer reguldr angemeldeten Marke sei der durch die Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung begrindete und erhalten gebliebene Zeitrang.
Schutzlos werde der Inhaber dieser alteren Marke durch den Verlust des Wider-
spruchs im Ubrigen nicht gestellt, da ihm die Mdglichkeit der Loéschungsklage ver-
bleibe.

Dem vermag der erkennende Senat nicht beizutreten. Dass das nationale Folge-
recht den Zeitrang und gegebenenfalls die Prioritéat der gescheiterten Gemein-
schaftsmarkenanmeldung in Anspruch nehmen kann, ergibt sich aus Art. 108
Abs. 3 GMV. Darin erschopft sich das Wesen dieses Folgerechts indessen nicht.
Vielmehr verkorpern die (angemeldete) Gemeinschaftsmarke und die aus dieser
im Wege der Umwandlung entstandene nationale Anmeldung bzw. Marke, unbe-
schadet der raumlich beschrankten Geltung der Letzteren, dasselbe materielle

Schutzrecht. Besonders deutlich tritt dies in den Bestimmungen der Art. 32 und
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108 Abs. 7 GMV zutage. Nach Art. 32 GMV hat die Anmeldung einer Gemein-
schaftsmarke, deren Anmeldetag feststeht, in den Mitgliedstaaten die Wirkung
einer vorschriftsmafligen nationalen Hinterlegung. Hieran anknipfend bestimmt
Art. 108 Abs. 7 GMV, dass diese Wirkung erlischt, wenn der Umwandlungsantrag
nicht innerhalb der - vorliegend einschlagigen - Frist des Art. 108 Abs. 6 GMV ein-
gereicht wurde. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Wirkung des Art. 32
GMV zunachst bis zum Ablauf der Umwandlungsfrist und, falls der Antrag recht-
zeitig gestellt wird, auch dartber hinaus erhalten bleibt. Dabei stellt sich die Wir-
kungsanordnung des Art. 32 GMYV letztlich als eine gesetzliche Fiktion dar, die mit
der Uberleitung der Umwandlung in das nationale Verfahren zur Wirklichkeit wird.
Dieser Regelungszusammenhang steht nach Auffassung des Senats der An-
nahme entgegen, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung mit ihrer rechtskraf-
tigen Zurtckweisung schlechthin untergehe und eine aus der Umwandlung her-
vorgehende nationale Folgeanmeldung und -marke als unabhangiges und eigen-
standiges Schutzrecht zu begreifen sei, so dass zwischen dem Eintritt der
Rechtskraft der Zurickweisung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung und dem
Eingang der Umwandlungsanmeldung bei der nationalen Behdorde juristisches Nie-
mandsland liegt. Es ist vielmehr von einer Kontinuitat von Gemeinschaftsmar-
kenanmeldung und nationalem Folgerecht auszugehen. Intention des europa-
ischen Gesetzgebers war es offensichtlich, dem mit einer Gemeinschaftsmarken-
anmeldung gescheiterten Inhaber gleichwohl auf nationaler Ebene die Wirkungen
der Anmeldung so weit wie moglich zu erhalten. Zu den Wirkungen der Anmel-
dung gehort aber gerade auch die Widerspruchsbefugnis. Der Tragweite dieses
vor allem in Art. 32 und 108 Abs. 7 GMV zum Ausdruck gekommenen Anliegens
wird es nicht gerecht, als einzigen Vorteil des nationalen Folgerechts dessen aus
dem Gemeinschaftsrecht Ubernommenen Zeitrang zuzubilligen und seinen In-

haber auf die Moglichkeit der Loschungsklage zu verweisen.

Dass unabweisbare praktische Belange eine andere Sichtweise rechtfertigen
konnten, ist nicht ersichtlich. Allerdings tritt mit der Rechtskraft der die Gemein-

schaftsmarkenanmeldung zurtickweisenden Entscheidung zunéchst ein Schwebe-
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zustand ein, weil nicht bekannt ist, ob Gberhaupt ein Umwandlungsantrag gestellt
werden wird. Daher kann Uber den Widerspruch zunachst nicht entschieden wer-
den, es sei denn, dieser ware aus anderen Grunden, z. B. mangels Verwechs-
lungsgefahr, ohnehin und in jedem Falle zurtickweisungsreif. Dieser Schwebe-
zustand ist jedoch durch die in Art. 108 Abs. 4-6 GMV vorgesehenen Fristen fir
die Stellung des Umwandlungsantrags (jeweils drei Monate mit unterschiedlichen
Anknupfungspunkten) zeitlich abschlieRend begrenzt. Im tbrigen unterscheidet
sich dieser Schwebezustand nicht wesentlich von dem, der bei jeder Wider-
spruchserhebung aus einer blo3en Anmeldung eintritt. In diesen Féllen ist die Ent-
scheidung Uber den Widerspruch, sofern er Aussicht auf Erfolg hat, stets blockiert,
bis Uber den Bestand des &lteren Rechts Klarheit herrscht (§ 32 Abs. 2 MarkenV).

2. Der Widerspruch und damit die Beschwerde ist auch in der Sache begrindet,
da die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahekommt
(842 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Européa-
ischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstande
des Einzelfalls zu beurteilen. Von maR3geblicher Bedeutung sind insoweit die Iden-
titat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darlber hinaus ist die Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke und - davon abhangig - der dieser im Einzelfall zu-
kommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert
der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den
genannten Faktoren (vgl. EUGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabél/Puma;
GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr.40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238
(Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006,
859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grund-
satzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint wer-

den.
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a) Die sich in Klasse 9 gegeniberstehenden Waren sind identisch; ,Schallplat-
ten” umfassen auch ,CDs". Die Dienstleistung der ,Ausstrahlung von Rundfunk-
und Fernsehprogrammen® in Klasse 38 ist mit den fiir die Widerspruchsmarke ge-
schutzten Waren ,Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und/oder Bild“ &hnlich (Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 358). Die sonstigen Telekommunikations- und Inter-
netdienstleistungen der jingeren Marke finden in dem allgemeiner abgefassten
Verzeichnis der Widerspruchsmarke samtlich ihre Entsprechung. Die Dienstleis-
tungen eines Call-Centers, welche sich der Telekommunikation bedienen, sind zu
dieser Dienstleistung zumindest hochgradig &hnlich. Die fir die jingere Marke re-
gistrierten, auf das Internet bezogenen Dienstleistungen in Klasse 42 sind mit dem
vom Wortlaut her starker auf den Computerbereich abstellenden Dienstleistungen
der Widersprechenden zumindest ahnlich, wenn nicht sogar, vor allem angesichts
der weiten Oberbegriffe ,Beratung, Design, Prifung und Forschung im Bereich der
Datenverarbeitung®, teilweise gleich. Der gr63te Abstand besteht hinsichtlich der
fur die jungere Marke geschutzten musikbezogenen und sonstigen Unterhaltungs-
dienstleistungen in Klasse 41, welche im Verzeichnis der Widerspruchsmarke kei-
ne unmittelbare Entsprechung finden. Allerdings sind auch diese Dienstleistungen,
da sie in Rundfunk und Fernsehen sowie in sonstigen audiovisuellen und elektro-
nischen Medien verbreitet und reproduziert werden, mit den entsprechenden Ge-
raten in Klasse 9 zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild sowie zu den dort enthaltenen Tragern der Datenaufzeichnung und -speiche-
rung ahnlich (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 365).

b) Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke liegt von Hause aus, wovon auch
die Markenstelle ausgegangen ist, im durchschnittlichen Bereich. Dass die Kenn-
zeichnungskraft sich lediglich aus dem Bildbestandteil des Zeichens ergeben
wirde, ist in keiner Weise naheliegend, zumal die Abbildung der Weltkugel in eher
unauffalliger Weise in den Endbuchstaben ,P* integriert ist und es sich bei dieser
um ein verbrauchtes Gestaltungselement - mit vagem Hinweis auf eine globale

Bedeutung - handelt. Die Kennzeichnungskraft und somit die Schutzfahigkeit der
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Widerspruchsmarke beruhen mithin auf dem Wort (bzw. der Buchstabenfolge)
,VIP*, das fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls nicht un-
mittelbar beschreibend ist. Unberiicksichtigt zu bleiben hat dabei zunachst, dass
die Widersprechende selbst, wie aus einigen anderen flr sie registrierten Marken
ersichtlich ist, ,VIP*“ als Abkurzung fur ,Versatile Internet Platform” verwendet.
Denn es ist bereits fraglich, ob es sich hierbei um eine generell geldufige Fach-
bezeichnung handelt; jedenfalls wird ,VIP* - zumal sich die Waren und Dienstleis-
tungen nicht nur an Fachkreise richten - nicht naheliegender Weise als deren Ab-
kiirzung verstanden. Denn allgemeine Bekanntheit geniel3t die Bezeichnung ,VIP*
als Kurzform fir ,very important person®; in dieser Bedeutung ist sie als Lehnwort
in den deutschen (Alltags-)Sprachgebrauch eingegangen. Da aber nicht ersichtlich
ist, dass die fur die Widerspruchsmarke registrierten Waren und Dienstleistungen
in irgendeiner Beziehung zu ,VIPs" stiinden, insbesondere keine naheliegende
Bestimmungsangabe (nur fir wichtige oder prominente Personen bestimmte oder
geeignete Waren und Dienstleistungen) vorliegt, kann ,VIP* als wesentlicher Teil
der Widerspruchsmarke von Hause aus nicht als kennzeichnungsschwach ange-
sehen werden. Dass dieses Wort, wie von der Markeninhaberin belegt, auch in
einer Reihe weiterer Marken, die keiner der Beteiligten des vorliegenden Rechts-
streits zustehen, enthalten ist, zeigt zwar dessen Beliebtheit als Markenbestand-
teil, besagt aber mangels Erkenntnissen Uber die jeweilige Benutzung der Dritt-

marken noch nichts tUber eine etwaige Kennzeichnungsschwache.

c) Die sich gegenuberstehenden Zeichen stimmen im Wortbestandteil ,VIP*
uberein, unterscheiden sich aber durch das nur in der jungeren Marke enthaltene
und dort am Anfang stehende Wort ,WEB". Wenngleich nicht zu erwarten ist, dass
dieser Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke tUberhort oder Uberlesen bzw.
bei der Wiedergabe weggelassen wird - mithin eine unmittelbare Gefahr von Ver-
wechslungen ausgeschlossen werden kann -, besteht gleichwohl die Gefahr, dass
die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht (gemal3 § 9
Abs. 1 Nr. 2, Alt. 2 MarkenG) und unter diesem Gesichtspunkt irrtimlich ein und

demselben Hersteller bzw. Anbieter zugeordnet werden.
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Innerhalb der jingeren Marke ist der Bestandteil ,VIP“ - wie oben bereits bei der
Erorterung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargelegt - nicht in
gleicher Weise kennzeichnungsschwach wie der Eingangsbestandteil ,WEB".
Dass dem Wort ,WEB" als Teil einer Kombinationsmarke - wie hier der angegriffe-
nen - wegen der waren- und dienstleistungsbeschreibenden Bedeutung keine
Kennzeichnungskraft zukommt, hat die Markenstelle zutreffend erkannt. Fir Wa-
ren und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich, unabhangig davon, ob tech-
nische, wirtschaftliche oder Unterhaltungszwecke im Vordergrund stehen, weist
~WEB" den beschreibenden Sinngehalt auf, dass der Ort des Einsatzes oder die
Bestimmung (im Internet oder fir das Internet) angezeigt werden. Mit ,WEB VIP*
gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen konnen also ohne weiteres, gerade
auch von einem halbwegs aufmerksamen Betrachter, auf den bei der Beurteilung
einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen vorrangig
abzustellen ist (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 773, 776 - Blue Bul/RED BULL), im
Sinne eines Hinweises auf eine ,Web-Variante* von Erzeugnissen und Angeboten

der Marke ,VIP" verstanden werden.

Andererseits verkorpert ,WEB VIP“ - entgegen der Auffassung der Markenstelle -
keinen im Bedeutungsgehalt feststehenden Gesamtbegriff (i. S. v. wichtige Person
im Internet); fur diese Annahme fehlen jegliche tatsachlichen Anhaltspunkte, ins-
besondere auch Belege. Da beide Wortelemente unterschiedliche Vokale enthal-
ten, erschlief3t sich auch nicht, aus welchen Grinden der - angeblich - reimartige
Klang die angegriffene Marke zu einer Einheit verbinden soll. Mithin kommt dem
Bestandteil ,VIP* in der jungeren Marke durchaus die Eignung zu, den Hinweis auf
den Betrieb der Widersprechenden zu vermitteln und so in einer Verwechslungs-
gefahr begriindenden Weise gedankliche Verbindungen zur gleichlautenden Wi-
derspruchsmarke auszulésen. Anders ware der Fall mdglicherweise dann zu be-
urteilen, wenn die jungere Marke eine besondere schriftbildliche oder grafische
Gestaltung aufwiese, insbesondere einen von der Weltkugel in der Widerspruchs-
marke vollig abweichenden Bildbestandteil enthielte (vgl. BPatG GRUR 2006, 868,
871 - go seven). Da ,WEB VIP“ aber eine reine Wortmarke ist und die Abbildung
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in der Widerspruchsmarke - wie ausgefuhrt - im Gesamteindruck zuricktritt, ver-
mag sich dieser Gesichtspunkt im vorliegenden Fall letztlich nicht gegen die An-

nahme mittelbarer Verwechslungsgefahr auszuwirken.

Unter diesen Umstanden kann dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende be-
reits - was die Anzahl weiterer Marken und deren Wortbildung anbetrifft - Gber eine
Zeichenserie mit ,VIP* verfugt, zumal es sich hierbei nicht um ein zwingendes Er-
fordernis fur die Bejahung einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inver-
bindungbringen handelt (vgl. z. B. BGH GRUR 1998, 927, 929 - COMPO-SANA).

3. Fdur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemafl3 8 71 Abs. 1 MarkenG) be-

steht kein Anlass.

4. Die Rechtsbeschwerde wird - beschrankt auf die Frage der Zuldssigkeit des
Widerspruchs - gemal3 § 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zugelassen, weil die
hiermit im Zusammenhang stehenden Fragen sowohl von grundsatzlicher Bedeu-
tung als auch Gegenstand divergierenden Rechtsprechung des Bundespatentge-

richts sind.

Hacker Kruppa Viereck
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