BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 4/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 061 370

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. Mai 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Rich-
ter Schodel und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weil})

oMmnic.de

ist am 11. November 2011 angemeldet und am 21. Dezember 2011 unter der
Nummer 30 2011 061 370 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefuhrte Register als Marke fur Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 35, 38, 42 und 45 eingetragen worden. Im Laufe des Widerspruchsverfah-
rens hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Waren der Klasse 9 und
die Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 verzichtet, so dass nur noch eine Ein-
tragung bestanden hat fir Dienstleistungen der Klasse 38 und Dienstleistungen

der



Klasse 35:

Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung;
Buroarbeiten, Nachforschung und Bewertung in Geschéaftsan-
gelegenheiten, Direkte Hilfe bei der Abwicklung von Geschaf-

ten und der Leitung von Handelsbetrieben.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 20. Januar 2012 verdéffentlicht worden

ist, hat die Beschwerdefuhrerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

DomiNIC

die am 12. Marz 2001 in das Register unter der Nummer 300 91 825 eingetragen

worden ist fir Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Klasse 41:

Klasse 42:

Computer und Peripheriegerate, ndmlich Dateneingabe-, -aus-
gabe-, -speicher- und -Ubertragungsgerate; auf Datentrager
aufgezeichnete Programme; Software (soweit in Klasse 9 ent-

halten);

Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und der Informationstechnologie, Veran-

staltung und Durchfiihrung von Seminaren;

technische Beratung und Planung fur die Verwendung von
Computern und Computerprogrammen; Entwickeln und Er-
stellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung und fir die

Steuerung von Peripheriegeraten.

Mit Beschliissen vom 20. Juni 2014 und 14. September 2016, wobei letzterer im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fir Klasse 38 des DPMA

die angegriffene Marke fur alle Dienstleistungen der Klasse 38 geléscht und den

Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 mangels Ahnlichkeit



mit den Widerspruchswaren und -dienstleistungen zurtickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefiihrt, es sei ausschlie3lich die Registerlage und nicht das tat-
sachliche Dienstleistungsangebot der Widersprechenden auf ihrer Webseite in
Form von Buchhaltungssoftware (,Accounting“), Software zur Integration externer
Abrechnungssysteme (,Integration®) und zur Automatisierung der Auftragseinrei-
chung (,Automation“) mafdgeblich. Das Anbieten einer ,Software®, mit der der An-
wender selbstandig sein Unternehmen verwalten und Buroarbeiten effizient erledi-
gen konne, sei nicht mit dem Erbringen der Dienstleistungen ,Unternehmensver-
waltung“ und ,Buroarbeiten® fur Dritte gleichzusetzen. Diese Beurteilung gelte
auch fur die angegriffenen Dienstleistungen ,Geschaftsfiihrung; Nachforschung
und Bewertung in Geschéaftsangelegenheiten, Direkte Hilfe bei der Abwicklung von
Geschaften und der Leitung von Handelsbetrieben®. Bei der Dienstleistung ,Wer-
bung” stehe die Werbebotschaft im Vordergrund. Aus dem Einsatz von Computer
und Software bei der Erstellung von Werbetragern schlie3e das angesprochene
Publikum nicht, dass der Werbedienstleister sich auch gewerblich mit der Herstel-

lung oder dem Vertrieb dieser Hilfsmittel befasse.

Gegen die Teilzurlickweisung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie ist der Ansicht, der Widerspruchsmarke komme aufgrund ihrer originellen Ge-
staltung und der verwendeten Kurzform ,NIC“ fur ,Network Information Center®
gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Es sei zwar zutreffend, dass das angespro-
chene Publikum die erbrachte Dienstleistung nicht mit der dafiir verwendeten
Hard- und Software in Verbindung bringe, weil sich die Verwendung digitaler L6-
sungen im Geschaftsleben mittlerweile fast vollstdndig durchgesetzt habe. Etwas
anderes musse aber dann gelten, wenn die Softwareldsung in Teilen die Dienst-
leistung ersetze. Dann ergebe sich eine Néhe zwischen der Ware und der durch
die Ware ersetzten Dienstleistung, so dass beim Verkehr der Eindruck eines er-

ganzenden Angebots des Herstellers der Softwarelésung vermittelt werde.



Die Widersprechende beantragt sinngemal,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 38 des DPMA vom
20. Juni 2014 und 14. September 2016 aufzuheben und das
DPMA anzuweisen, die Léschung der Marke 30 2011 061 370
wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 91 825 auch fur die

Dienstleistungen der Klasse 35 anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie vertritt die Auffassung, es bestehe keine Waren- und Dienstleistungsahnlich-
keit, da es an einem engen Zusammenhang des Themenbereichs der sich gegen-
Uberstehenden Waren und Dienstleistungen fehle. Von einer erhéhten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke kénne mangels vorgetragener Tatsachen nicht

ausgegangen werden.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Januar 2017 sind die Verfahrensbeteiligten

auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht in Bezug

auf die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der jingeren Marke in



Klasse 35 keine Verwechslungsgefahr geman 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurtick-

gewiesen hat.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-
bei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen, dass
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;
EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr.45 f. — Editions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 — BioGourmet m. w. N.).

Auszugehen ist dabei von dem angesprochenen inlandischen Verkehr, der alle
Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren
und Dienste Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH
GRUR 2004, 428 Rdnr. 65 — Henkel). Maf3geblich ist dabei nicht ein flichtiger,
sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verstandiger
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 — Matratzen Con-
cord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 — Chiemsee).

1. Nach der malRgeblichen Registerlage werden die Vergleichsmarken im be-
schwerdegegenstandlichen Umfang zur Kennzeichnung unahnlicher Waren und
Dienstleistungen verwendet. Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35
weisen keine Ahnlichkeit mit den fir die Widerspruchsmarke geschiitzten Waren

und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 auf.

a) Da allein von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen

auszugehen ist, kommt es nicht darauf an, fir welche Waren und Dienstleistungen



die Marken tatsachlich im Verkehr eingesetzt werden und welcher Art die tatséch-
lichen Umstande der Benutzung sind, weil Vermarktungsstrategien oder Marke-
tingkonzeptionen jederzeit geandert werden kénnen (BGH GRUR 2004, 600, 601
— d-c-fix/\CD-FIX, juris-Tz. 21; GRUR 2002, 544, 546 — BANK 24, juris-Tz. 50;
GRUR 1999, 245, 247 — LIBERO, juris-Tz. 36; 1998, 1034, 1036 — Makalu, juris-
Tz 31; BPatG 33 W (pat) 554/10 — KREDIT INFORM/CREDITREFORM). Entge-
gen dem Vorbringen der Widersprechenden spielt es daher keine Rolle, welche

Dienstleistungen sie tatsachlich auf inrer Homepage anbietet.

b) Eine Ahnlichkeit ist grundsatzlich anzunehmen, wenn die sich
gegenuberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berlcksichtigung
aller fur die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbeson-
dere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafiigen betrieblichen Herkunft, ihrer regel-
mafigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nut-
zung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander kon-
kurrierender oder einander erganzender Produkte oder Leistungen so enge Berlh-
rungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
konnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 — Editions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX];, BGH GRUR 2014, 488 Rdnr.12 -
DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 — ZOOM).

Das starkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmafdigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Ver-
antwortungsbereich fur die Qualitat der Waren und/oder Dienstleistungen zu, wah-
rend der regelméRigen Vertriebs- und Erbringungsstatte ein geringeres Gewicht
zugemessen wird. Bei der funktionellen Erganzung ist ein enger Zusammenhang
in dem Sinne erforderlich, dass die Ware oder Dienstleistung fir die Verwendung
der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH a.a.O. Rdnr.16 -
DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 — Cada De-
sign/CADA; EuG GRUR Int 2007, 1023, 1025 Rdnr. 36, 37 — TOSCA BLU).



aa) Zwischen der Dienstleistung ,Werbung“ der angegriffenen Marke in Klasse
35 und den Widerspruchswaren und -dienstleistungen in den Klassen 9, 41 und 42
besteht keine Ahnlichkeit.

aaa) Nach der bei der Anmeldung der jingeren Marke maf3geblichen und bis zur
Gegenwart unveranderten Erlauternden Anmerkung zu Klasse 35 in Teil | der
Nizza Klassifikation (9. Ausgabe, gultig ab 1.1.2007), auf die § 65 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG i. V. m. 8 19 MarkenV verweist, gehoren zur ,Werbung“ ,Dienstleistun-
gen von Werbeunternehmen, die sich in Bezug auf alle Arten von Waren oder
Dienstleistungen hauptsachlich mit Mitteilungen an die Offentlichkeit und mit Erkla-
rungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung befassen®. Damit umfasst
der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff ,Werbung“ alle Beratungs-, Mittei-
lungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeun-
ternehmen — in erster Linie Werbeagenturen — gegen Entgelt im Kundenauftrag fur
Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/98
— INDIGO IMAGES, juris-Tz. 30; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, 280, juris-
Tz. 52; EUIPO R 998/2011-4 Rdnr. 14 — MISSIS UNIVERSE/MISS UNIVERSE;
EuG T-76/09 Rdnr. 32 - Mundipharma). Ziel der Werbung ist es, Menschen unter
Einsatz spezifischer Werbemittel im Sinne des Werbenden zu beeinflussen (vgl.
Der Brockhaus Wirtschaft, 2. Aufl., Stichwort: Werbung; Vahlens Grol3es Wirt-
schaftslexikon, 2. Aufl., Band 2, Stichwort: Werbung).

bbb) Die Widerspruchswaren in Klasse 9 ,Computer und Peripheriegerate, nam-
lich Dateneingabe-, -ausgabe-, -speicher- und -tbertragungsgerate; auf Datentré-
ger aufgezeichnete Programme; Software (soweit in Klasse 9 enthalten)” weisen
keine markenrechtlich relevanten BerUhrungspunkte mit Werbedienstleistungen

auf.

(1) Dabei dirfen an eine Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen
keine uniberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden. Zwar sind

Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren



und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren
hervorbringen, ohne weiteres als ahnlich anzusehen. Besondere Umstande kon-
nen jedoch die Feststellung der Ahnlichkeit nahelegen (vgl. BGH GRUR 2012,
1145 Rdnr. 35 — Pelikan; GRUR 2000, 883, 884 — PAPPAGALLO; GRUR 1999,
731 Rdnr. 36 — Canon Il). Mal3geblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine
die Verwechslungsgefahr begriindende Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistun-
gen liegt vor, wenn das Publikum annimmt, das Dienstleistungsunternehmen be-
fasse sich selbstandig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware oder
der Warenhersteller oder —vertreiber betétige sich selbstandig gewerblich im ent-
sprechenden Dienstleistungsbereich (BGH a. a. O. — Pelikan).

(2)  Wie bereits eingehend dargestellt, dient Werbung der Bekanntmachung von
Gutern oder Dienstleistungen Dritter mit dem Ziel, diese zu verkaufen. Hierbei be-
dient sich der Anbieter von Werbedienstleistungen kommerzieller Werbetrager wie
Anschlagtafeln, Litfasssaulen, Flugzetteln, Radio und Fernsehen, Inseraten, Web-
Banner, skywriting, Bushaltestellen, Zeitschriften, Zeitungen, Omnibusflachen, der
Offnungsbereiche des Audio- und Videostreams oder der Riickseiten von Eintritts-
karten etc.. Bei der Erstellung der fiir diese Werbetrager bestimmten Werbebot-
schaften kommen auch Computer und Software zum Einsatz. Bei Erbringung und
Inanspruchnahme der Dienstleistung Werbung steht jedoch die Werbebotschaft im
Vordergrund. Sie bildet den Schwerpunkt. Mit welchen technischen Mitteln diese
hervorgebracht wird, ist zweitrangig. Dass dabei selbstverstandlich Computer
nebst Software eingesetzt werden, ist dem angesprochenen Publikum ohne weite-
res bekannt. Denn Hard- und Software samt Bau- oder Zubehdrteilen sind zu
Hilfsmitteln und Arbeitsgeraten in nahezu jedem Arbeitsbereich und damit auch fur
die Anbieter der Werbedienstleistungen geworden. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise werden daher in Kenntnis der Zweckbestimmung des Computers
nebst Software als reinem Hilfsmittel nicht davon ausgehen, der Anbieter befasse
sich gewerblich selbstandig mit deren Herstellung und Vertrieb (29 W (pat) 104/02
— PiN — Préasenz im Netz; 26 W (pat) 506/13 — MUSIC MONSTER/MONSTER
MUSIC).
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ccc)  Zu verneinen ist auch eine Ahnlichkeit von ,Werbung“ mit den fiir die Wider-
spruchsmarke geschiitzten Dienstleistungen in Klasse 41 ,Schulung, Ausbildung
und Unterricht auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstech-

nologie, Veranstaltung und Durchfiihrung von Seminaren®.

(1) Bei der Beurteilung der Dienstleistungsahnlichkeit sind alle erheblichen
Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Dienstleistungen
kennzeichnen. Hierzu gehéren nicht zuletzt angesichts der fehlenden Kérperlich-
keit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der Dienstleistung, das
heil3t der Nutzen fir den Empfanger der Dienstleistung, und die Vorstellung des
Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht
werden (BGH a. a. O. — BANK 24, juris Tz. 29; GRUR 2001, 164, 165 — Winter-
garten, juris Tz. 31).

(2) Dass die Ausbildung im IT-Bereich nicht zu den Aufgaben von
Werbeagenturen gehdrt, versteht sich von selbst (vgl. auch BPatG
27 W (pat) 571/10 — Palazzo Klenze/Palazzo; BPatG 29 W (pat) 39/10 -
CIROCOM/CIROSEC).

Aber auch der Umstand, dass einige Werbeagenturen Workshops und Seminare
zum Thema ,Marketing“ anbieten (www.tb-hallenberger.de; www.hcmedia.de;
www.satzzeichen.eu; www.engelhardt-wetzel.de; www.module23.com), reicht
nicht aus, um eine markenrechtliche Dienstleistungsahnlichkeit zwischen der an-
gegriffenen Dienstleistung ,Werbung“ und der Widerspruchsdienstleistung ,Veran-
staltung und Durchfiihrung von Seminaren® zu begriinden. Werbedienstleistungen
verfolgen in erster Linie mit ihren Kampagnen den Zweck, den Verkauf von Waren
und/oder Dienstleistungen Dritter zu fordern. Schulungen in Seminaren, z. B. im
Marketing, sind von untergeordneter Bedeutung und werden, wenn tberhaupt, nur
als Neben- oder Zusatzleistung erbracht. Dabei unterscheiden sich auch die Art
der Schulungsdienstleistung, deren Methode und Zweck ganz erheblich von der

charakteristischen Werbedienstleistung, so dass sie sich im mal3geblichen Kern-


http://www.hcmedia.de/
http://www.satzzeichen.eu/
http://www.engelhardt-wetzel.de/
http://www.module23.com/
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bereich nicht begegnen (vgl. auch EUIPO R 998/2011-4 Rdnr. 15 u. 16 — MISSIS
UNIVERSE/MISS UNIVERSE). Gegen ein funktionelles Erganzungsverhaltnis
spricht, dass die Dienstleistung der ,Veranstaltung und Durchfihrung von Semina-
ren” fir Werbedienstleistungen weder unentbehrlich noch wichtig ist. Da viele Wa-
renhersteller und Dienstleister in ihrem jeweiligen Fachbereich auch Seminare
anbieten kénnen, wirde die Einstufung als &hnlich im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG die in der hdchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Kriterien vol-
lig aulBer Acht lassen und zu einer Aushohlung des Begriffs der Waren-

/Dienstleistungséhnlichkeit fihren.

ddd) Auch zu den Widerspruchsdienstleistungen ,technische Beratung und Pla-
nung fur die Verwendung von Computern und Computerprogrammen; Entwickeln
und Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung und fur die Steuerung
von Peripheriegeraten® weist die fur die angegriffene Marke in Klasse 35 ge-
schitzte Dienstleistung ,Werbung“ keine Ahnlichkeit auf. Zwischen ihnen beste-
hen keine Bertihrungspunkte (val. BPatG 29 W (pat) 39/10 -
CIROCOM/CIROSEC).

bb) Die Widerspruchswaren und -dienstleistungen kommen den angegriffenen
Dienstleistungen ,Geschaftsfiihrung; Unternehmensverwaltung; Direkte Hilfe bei
der Abwicklung von Geschaften und der Leitung von Handelsbetrieben® ebenfalls

nicht nahe genug, um eine relevante Ahnlichkeit annehmen zu kénnen.

Beim Angebot der Dienstleistung ,Geschaftsfihrung” oder ,Unternehmensverwal-
tung“ fur Dritte, wozu auch ,Hilfe bei der Abwicklung von Geschéaften und der Lei-
tung von Handelsbetrieben® gehort, geht es um das Angebot einer Management-
Dienstleistung eines Einzelnen oder eines Unternehmens zur Fihrung eines ande-
ren Unternehmens. Gegenstand ist dabei eine (Re-)Organisation der Unterneh-
mensstruktur, eine Uberprufung fachlicher Entscheidungen, Mitarbeiterfiihrung,
eine Ausrichtung des Unternehmens in personeller und fiskalischer Hinsicht und

Ahnliches. Gegenstand sind somit vielfaltige Dienstleistungen von der Ubernahme
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der Fihrung eines gesamten Unternehmens bis hin zur Ubernahme von Teilberei-
chen eines Unternehmens, wie die Errichtung und Erhaltung von Verfahrenswei-
sen, Aufzeichnungen und Regeln im Geschaftsleben

(http://www.onpulson.de/lexikon/unternehmensverwaltung/).

aaa) Der Umstand, dass die Dienstleistung der Geschéftsfiihrung oder Unterneh-
mensverwaltung einschlie8lich der ,Hilfe bei der Abwicklung von Geschéaften und
der Leitung von Handelsbetrieben® unter Zuhilfenahme vom Computern und Com-
puterprogrammen getatigt werden kann, begriindet, wie bereits bei der ,Werbung*
naher ausgefihrt, noch keine Ahnlichkeit mit den fur die Widerspruchsmarke ge-

schitzten Waren der Klasse 9.

Soweit Software dazu bendtigt wird, die Dienstleistung gegenuber Dritten zu er-
bringen, sieht der Verkehr die Software und Hardware als zweckgebundenes Me-
dium an, das dem Dienstleistungserbringer die Nutzung der angebotenen Dienst-
leistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel ne-
ben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbstandig beworbene und bezeich-
nete Handelsware in Erscheinung treten (vgl. BGH GRUR 2004, 241 Rdnr. 25 —
GeDIOS).

bbb) Mangels eines funktionellen Erganzungsverhéltnisses gilt dies aus den be-
reits bei der ,Werbung® erorterten Grinden auch in Bezug auf die in Klasse 41
aufgefuhrten Widerspruchsdienstleistungen ,Schulung, Ausbildung und Unterricht
auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Informationstechnologie“ und

Lveranstaltung und Durchfiihrung von Seminaren®.

ccc) Eine Ahnlichkeit zwischen den Dienstleistungen ,Geschaftsfiihrung; Unter-
nehmensverwaltung; Hilfe bei der Abwicklung von Geschaften und der Leitung von

11143

Handelsbetrieben® der angegriffenen Marke und den Widerspruchsdienstleistun-
gen in Klasse 42 ,technische Beratung und Planung fur die Verwendung von

Computern und Computerprogrammen; Entwickeln und Erstellen von Program-
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men fir die Datenverarbeitung und fir die Steuerung von Peripheriegeraten® be-

steht ebenfalls nicht.

Aufgabe des geschéftsfihrenden Personals in der Fihrungsebene ist es in erster
Linie, die Unternehmenspolitik zu bestimmen. Zu diesem Dienstleistungskernbe-
reich gehort es nicht, selbst EDV-Beratung und —entwicklung durchzufuhren. Eine
dahingehende Branchenibung konnte der Senat nicht feststellen (vgl. auch
EUIPO R 982/2005-4 — IP MANAGER/MANAGER; a. A. ohne belegte Begriin-
dung: BPatG 33 W (pat) 182/98 — CAT-PRO/PATPRO; 29 W (pat) 39/10 -
CIROCOM/CIROSEC). Soweit in kleinen Firmen der Geschaftsfihrer oder Unter-
nehmensverwalter auch diese Aufgaben Ubernehmen sollte, handelt es sich um
eine Zusatzleistung, die weder wichtig noch unentbehrlich fur die Geschaftsfuh-
rung als solche ist, so dass auch ein funktionelles Ergdnzungsverhéltnis ausschei-
det.

cc) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ,Nachforschungen und
Bewertungen in Geschéftsangelegenheiten” sind den Waren und Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke wunahnlich (vgl. EUIPO BK R 248/20011-4 -
UFA/SCHUFA). Da sie inhaltlich enge Beriuhrungspunkte zu den Dienstleistungen
,Geschéftsfiihrung” und ,Unternehmensverwaltung” aufweisen, kann zur Begrin-
dung auf obige Ausfiihrungen Bezug genommen werden.

dd) Keine Ahnlichkeit besteht auch zwischen der Dienstleistung ,Biiroarbeiten”
der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren und —dienstleistungen in
den Klassen 9, 41 und 42.

Bei Buroarbeiten handelt es sich um unternehmensbezogene Dienste (vgl. BPatG
29 W (pat) 533/13 — VITA CUR/Verticur), die grofdtenteils durch Erzeugung, Bear-
beitung und Ubermittlung von Informationen gekennzeichnet sind. Biroarbeit be-
steht vorwiegend, etwa zu zwei Dritteln, aus Kommunikationsvorgdngen
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/75904/bueroarbeit-v8.html). Dazu
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gehoren neben der Telefonbetreuung die Vorbereitung und Bearbeitung der
Geschaftspost mit allen erforderlichen Schreibarbeiten, d. h. Angebote und
Rechnungen erstellen, Korrespondenz mit Kunden und Behdrden fiuhren, sowie
das Ordnen, Sortieren, Ablegen und Archivieren der Geschaftsunterlagen, das

Uberwachen der Zahlungseingange und das auf3ergerichtliche Mahnwesen.

aaa) Der Umstand, dass bei Biroarbeiten auch Computer und Software zum
Einsatz kommen, begriindet, wie bereits eingehend erdrtert, noch keine
Ahnlichkeit mit den Widerspruchswaren in Klasse9 ,Computer und
Peripheriegerate, namlich Dateneingabe-, -ausgabe-, -speicher- und -
Ubertragungsgerate; auf Datentrager aufgezeichnete Programme; Software
(soweit in Klasse 9 enthalten)”.

bbb) Keine Berihrungspunkte haben die in Klasse 35 angegriffenen
Dienstleistungen ,Buroarbeiten® mit den Widerspruchsdienstleistungen in
Klasse 41 ,Schulung, Ausbildung und Unterricht auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und der Informationstechnologie; Veranstaltung und
Durchfuhrung von Seminaren® (vgl. BPatG 27 W (pat) 571/10 - Palazzo

Klenze/Palazzo).

ccc) Dienstleister, die Buroarbeiten anbieten, erbringen auch keine ,technische
Beratung und Planung fur die Verwendung von Computern und
Computerprogrammen®, fur die die Widerspruchsmarke in Klasse 42 Schutz
geniel3t. Buroarbeiten umfassen auch nicht die in derselben Klasse aufgeftihrten
Widerspruchsdienstleistungen ,Entwickeln und Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung und fiir die Steuerung von Peripheriegeraten®. Wenn Erbringer
von Buroarbeiten solche Aufgaben ebenfalls anbieten sollten, was der Senat nicht
hat feststellen konnen, handelte es sich um eine Zusatzleistung, die weder wichtig
noch unentbehrlich fir die Ausfihrung der Biroarbeiten ware, so dass auch ein

funktionelles Erganzungsverhéltnis ausschiede.
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2. Da die sich gegenuber stehenden, beschwerdegegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen einander nicht &hnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen. Eine absolute Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
kann selbst bei Identitat der Zeichen nicht einmal durch eine erhohte
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.;
vgl. EuUGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 22 — Canon; GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 —
Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH a. a. O.
Rdnr. 9 — DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 10 — ZOOM).

Griunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG sind nicht gegeben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRiig besetzt

war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausiubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-

rens ausdrtcklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Schdodel Dr. von Hartz

pro



