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B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Marke 307 16 516

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der 

Sitzung vom 25. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters 

Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-

schlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und 

Markenamtes vom 13. August 2009 und vom 15. März 2011 auf-

gehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 416 361 

wird die Löschung der Marke 307 16 516 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die am 14. März 2007 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke



ist am 30. Mai 2007 für die Waren und Dienstleistungen 

„Computersoftware; organisatorisches Projektmanagement im 

EDV-Bereich; Erstellen von Programmen für die Datenverarbei-

tung“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 29. Ju-

ni 2007 veröffentlicht.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der am 27. April 2001 eingetragenen Ge-

meinschaftsmarke 1 416 361

deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis lautet:

„Elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, insbe-

sondere Datenverarbeitungsgeräte, Kabel, Leitungen, Kabelgar-

nituren, Schaltgeräte, PC-Cards, Netzwerkkarten, Netzwerk-Kom-

ponenten, Bridges, Hubs, Switches, Router, Brouter, Transceiver, 

Repeater, Concentrator, Modems, Print-Server, Interface-Karten, 

Media-Konverter, Kameras, Radio und TV, Schaltgeräte, inte-

grierte Schaltkreise, Programme und Software für Computer;

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Reparatur von Datenverar-

beitungsanlagen, Netzwerk-Komponenten und Kommunikations-

systemen; Installationsarbeiten im Zusammenhang mit Datenver-

arbeitungsanlagen; Netzwerk-Komponenten und Kommunika-

tionssystemen;



Durchführung von Schulungen und Seminaren; Ausbildung und 

Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbei-

tung, Netzwerke, Kommunikationssysteme.

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Mit Schriftsatz vom 9. Januar 2008 hat der Markeninhaber die rechtserhaltende 

Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur 

Glaubhaftmachung der Benutzung zwei eidesstattliche Versicherungen vom 

30. Juli 2008 und vom 26. November 2010 nebst zahlreichen Produktabbildungen 

zur Akte gereicht.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den 

Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 13. August 2009 und vom 15. März 2011, 

letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, wegen fehlender Verwechslungsge-

fahr zurückgewiesen. Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der 

Widerspruchsmarke und einem entsprechenden Schutzumfang halte die ange-

griffene Marke den geforderten Abstand auch angesichts möglicher Waren- und 

Dienstleistungsidentität ein. Zwar werde die angegriffene Marke durch den Be-

standteil „D-Linksoft“ geprägt. Dieser bilde jedoch eine gesamtbegriffliche Einheit. 

Der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Zeichenteil „D-Link“ werde 

nicht als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen. Eine Verwechs-

lungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen scheide mangels Zeichen-

serie der Widersprechenden aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie behauptet eine 

durch umfangreiche Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke. Zudem bestehe Zeichenähnlichkeit. Die angegriffene Marke habe „D-Link“ 

als selbständig kennzeichnenden Bestandteil übernommen. Ihre übrigen Be-

standteile seien beschreibend und deshalb nicht prägend. Auch das verwendete 



Logo rücke in den Hintergrund. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen 

seien teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich. Im Ergebnis bestehe Ver-

wechslungsgefahr.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und 

die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht 

Verwechslungsgefahr i. S. v. § 125b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger 

Weise nach § 125b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten. 

Der Widersprechenden oblag es daher, die rechtserhaltende Benutzung der 

Gemeinschaftsmarke 1 416 361 für die Zeiträume vom 29. Juni 2002 bis 

29. Juni 2007 und vom 25. April 2008 bis 25. April 2013 glaubhaft zu machen. 

Dies ist ihr jedenfalls im Hinblick auf die Ware „Router“ gelungen.

Was zunächst den zweiten Benutzungszeitraum angeht, ist der eidesstattli-

chen Versicherung des Geschäftsführers von B… vom 26. November 2010

zu entnehmen, dass die Widersprechende unter der Widerspruchsmarke im 

Jahr 2009 knapp 600.000 Router der Typen DIR-615, DIR-300 und DIR-655 

abgesetzt hat. Die Zahlen beziehen sich zwar neben den Gemeinschaftslän-

dern Deutschland und Österreich auch auf die Schweiz. Nach der Lebenser-



fahrung kann aber davon ausgegangen werden, dass ein für eine rechtser-

haltende Benutzung jedenfalls ausreichender Anteil davon auf die europäische 

Gemeinschaft entfällt. Die Art der Anbringung der Marke auf den Geräten ist 

den Anlagen 2, 3 und 11 zur eidesstattlichen Versicherung unzweifelhaft zu 

entnehmen. Ob auch für die anderen in der eidesstattlichen Versicherung ge-

nannten Geräte eine ausreichende Glaubhaftmachung vorliegt, kann dahin-

stehen, da es insoweit jedenfalls - wie nachfolgend dargestellt - an einer ent-

sprechenden Glaubhaftmachung auch für den ersten Zeitraum fehlt.

Die zum ersten Benutzungszeitraum eingereichte eidesstattliche Versicherung 

des Herrn S… vom 30. Juli 2008 bezieht sich in erster Linie auf verschie-

dene Softwareprodukte. Das ist insofern unbehelflich, als hierzu für den zwei-

ten Zeitraum nichts dargelegt ist. Allerdings ist in der eidesstattlichen Versi-

cherung S… auch ausgeführt, dass von der DCC-Software in den Jahren

2005 bis 2007, 42.306, 518.668 und 1.304.645 Exemplare abgesetzt worden 

seien, davon mehr als 90 % in der Europäischen Union. Des Weiteren ist dar-

gelegt, dass diese Software zusammen mit dem Produkt DSL 2741B vertrie-

ben worden sei, dem sie beigefügt gewesen sei. Ausweislich der hierzu in Be-

zug genommenen Anlage 4 handelt es sich bei dem Produkt DSL 2741B um 

einen deutlich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Router; DCC ist 

die zugehörige, nach der Verpackungsaufschrift im Lieferumfang mitenthal-

tene Installationssoftware. Damit aber kann auch für den ersten Benutzungs-

zeitraum von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke je-

denfalls für Router ausgegangen werden.

Router sind im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ausdrücklich auf-

geführt.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des 

Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beach-

tung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH 



GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 

- BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 

1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 

2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). 

Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der 

zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder 

Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren 

Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutz-

umfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der 

Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten 

Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 

2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-

GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 

Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen 

den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

a) Die von der angegriffenen Marke erfasste Software (Klassen 9 und 42) ist 

den Routern der Widerspruchsmarke ohne weiteres sogar eng ähnlich. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass es sich hierbei um Routersoftware handelt, wie sie 

zumindest im ersten Benutzungszeitraum auch von der Widersprechenden 

vertrieben worden ist. Die von der angegriffenen Marke darüber hinaus bean-

spruchte Dienstleistung „organisatorisches Projektmanagement im EDV-Be-

reich“ ist, wie die Widersprechende zu Recht dargelegt hat, äußerst weit ge-

spannt und kann auch Leistungen umfassen, die zu den Routern der Wider-

spruchsmarke zweifellos ähnlich sind, z. B. den Einbau solcher Geräte be-

treffen können.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus 

durchschnittlich. Ob - wie von der Widersprechenden geltend gemacht - er-



höhte Kennzeichnungskraft vorliegt, muss offen bleiben, da hierzu jedenfalls 

für den (auch) maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung nichts vorgetragen 

ist. Darauf kommt es aber im Ergebnis nicht an.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen 

Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen 

(z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 

- Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 

2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder 

mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamt-

eindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungs-

gefahr begründen können. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Be-

standteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der 

Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-

GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl).

Die Markenstelle ist unter Anwendung dieser Grundsätze zutreffend davon 

ausgegangen, dass die angegriffene Marke durch den Bestandteil „D-Linksoft“ 

geprägt wird. Die Angabe „Business Softwarevertrieb und -Support“ ist rein 

beschreibend; das D-L-Logo wiederholt nur in Form einer Abkürzung den do-

minant herausgestellten Zeichenbestandteil „D-Linksoft“ (s. zum Zurücktreten 

solcher abkürzender Logos auch BPatG GRUR 2010, 441, 444 - pn print-

net/PRINECT).

Nicht zutreffend ist jedoch die Annahme der Markenstelle, dass eine Zeichen-

ähnlichkeit verneint werden müsse, weil der Zeichenbestandteil „D-Linksoft“ 

eine gesamtbegriffliche Einheit bilde, der die darin enthaltene Widerspruchs-

marke nicht erkennen lasse. Die Annahme einer die Zeichenähnlichkeit hin-

dernden gesamtbegrifflichen Einheit (s. hierzu Ströbele/Hacker, Markenge-

setz, 10. Aufl., § 9 Rn. 369 ff. zur Prägung; Rn. 428 zur selbständig kenn-

zeichnenden Stellung und Rn. 464 zur mittelbaren Verwechslungsgefahr) setzt 



zwingend einen die einzelnen Elemente verschmelzenden, übergreifenden 

Sinngehalt voraus. Insoweit ist nicht ersichtlich und von der Markenstelle auch 

nicht dargetan, welchen gesamtbegrifflichen Sinngehalt das Gebilde 

„D-Linksoft“ aufweisen soll. Jedenfalls das Element „D-“ weist keinen ersichtli-

chen Sinngehalt auf; dann aber kann „D-Linksoft“ auch keine gesamtbegriffli-

che Einheit bilden.

Viel näher liegt es demgegenüber, dass der Verkehr eine Software oder Or-

ganisationsdienstleistungen, die unter einer Marke mit dem prägenden Be-

standteil „D-Linksoft“ angeboten und vertrieben werden, mit den D-Link-Rou-

tern der Widersprechenden in Verbindung bringt. Auch wenn der Verkehr die 

Vergleichsmarken nicht im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr 

gleichstellt, ist es nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern drängt es sich ge-

radezu auf, in den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten 

ergänzende Angebote zu den mit der Widerspruchsmarke versehenen Rou-

tern zu sehen und sie der Widersprechenden zuzuordnen. Das aber reicht zur 

Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbrin-

gen aus, ohne dass es hierfür zwingend einer Zeichenserie der Widerspre-

chenden bedürfte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 475 f.).

Da nach alledem eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann, war 

unter Aufhebung der Amtsbeschlüsse die Löschung der angegriffenen Marke 

anzuordnen.

3. Gründe für eine Kostenauferlegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind 

weder vorgetragen noch ersichtlich. Es verbleibt deshalb bei der Kostenfolge 



des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen 

Kosten selbst zu tragen hat.

Hacker Winter Jacobi

Cl


