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26 W (pat) 75/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:260218B26Wpat75.13.0



betreffend die Marke 30 2010 054 602

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Februar 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Jacobi und Schodel
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke (dunkles turkisgrin, helles turkisgriin, grau, gelb)

¢
COSMO
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wie ich will

ist am 21. September 2010 angemeldet und am 15. Dezember 2010 unter der
Nummer 30 2010 054 602 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) gefiuihrte Register fiur Dienstleistungen der Klassen 38, 39 und 43
eingetragen worden. Nach einer am 2. Dezember 2011 erklarten Einschrankung
des Dienstleistungsverzeichnisses ist sie noch eingetragen fir die Dienstleistun-

gen der

Klasse 38: Telekommunikation, namlich Sprach- und

Datenkommunikation mittels eines Prepaid-Karten-Sys-



tems Uber Mobilfunktelefone (insbesondere Telefonie,
SMS, MMS, WAP) und Internet inklusive Mehrwertdienste,
namlich Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion
eines zentralen Computers, einer Mailbox, Kurznachrich-
ten-Dienste, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

ermdglicht;

Klasse 39: auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen,

namlich Reisebirodienste, soweit in Klasse 39 enthalten;

Klasse 43: auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen,

namlich Hotelreservierung.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 14. Januar 2011 veré6ffentlicht worden

ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspriiche erhoben

1. aus der Wortmarke

COSMO

die am 5. September 2008 in das Register unter der Nummer 30 2008 004 348

eingetragen worden ist fur Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Zeitungen,  Zeitschriften, Magazine, Bicher und
Druckschriften;
Klasse 35: Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektroni-

scher Form) fur Werbezwecke; Sammeln, Aktualisierung

und Pflege von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Verschaffen des Zugriffs zu Online-Datenbanken;



Klasse 42: Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht
herunterladbar, auch in elektronischen Datenbanken, mit
Integrationsmaoglichkeiten fr den Nutzer

und

2. aus der Unionswortmarke

COSMO TV

die am 17. April 2009 in das beim Amt der Européischen Union fur geistiges Ei-

gentum (EUIPO, vormals: HABM) geflhrte Register unter der Nummer

006 720 544 eingetragen worden ist fur Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung, Reklame, Marketing, Veranstaltungsmarketing,
kommerzielle Unterstitzung und Verkaufsférderung; Mar-
ketingunterstitzung; Produktion von Ton- und Videoauf-
zeichnungen sowie Rundfunk- und Fernsehprogrammen
fur Marketingzwecke; Verkaufsforderung fur Dritte; Wer-
bung, namlich Produktplatzierung, Co-Branding, Co-Mar-
keting und Verkaufsférderung von Markeninhalten; Pro-
duktplatzierung (Werbung), ndmlich kommerzielle audiovi-
suelle und Audiokommunikation in Form der Einbeziehung
von oder des Verweises auf eine Ware, eine Dienstleis-
tung oder eine Marke in Fernseh- oder Rundfunkpro-
grammen oder gestreamten Webcasts; Werbung, namlich
Uber das Internet bereitgestellte Werbedienstleistungen;
Bereitstellung von Werbeflachen mit Hilfe elektronischer
Mittel und weltweiter Informationsnetze; Online-Werbung
Uber ein Computernetz; Dienstleistungen des elektroni-

schen Handels, namlich Bereitstellung von Informationen



Klasse 38:

Uber Telekommunikationsnetze fur Werbe- und Verkaufs-
zwecke; Werbung uber elektronische Medien und speziell
Uber das Internet; Verbreitung von Werbung fur Dritte,
insbesondere Uber das Fernsehen oder das Internet;
Verfassen und Herausgabe von Werbetexten; Unterneh-
mensdienstleistungen in Bezug auf die Bereitstellung von
Sponsoring fur Rundfunk- und Fernsehprogramme, Wer-
befilme, digitale, Audio- und Videoinhalte sowie Themen-
veranstaltungen; Information und Beratung in Bezug auf

vorstehend genannte Leistungen;

Telekommunikation; Fernsehibertragungsdienste; Fern-
seh- und Rundfunkausstrahlungen uber Satellit, Kabel,
das Internet und Mobiltelefonnetze; Ausstrahlung und
Ubertragung von Fernsehprogrammen auf Abonnement-
basis fur junge Frauen, bestehend aus einer Mischung
aus Unterhaltungs- und Lebensstilprogrammen von Co-
medy- und Dramaserien, Beziehungen, Dating-Sendun-
gen und Selbsthilfe-Reality-Programmen bis zu Filmen
und Dokumentarfilmen; Ausstrahlung und Ubertragung
von Fernsehsendungen, -programmen oder -programm-
segmenten uber Innenraumgestaltung, Hausdekoration
und -ausstattung, Kochen, Probleme und Interessen von
Frauen und Mannern, menschliche Beziehungen, Person-
lichkeitsentwicklung, Elternschaft, sexuelle Themen, Fi-
nanzberatung, Berufe, Geschichte, Gesundheit, Schon-
heitspflege, Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege, Kor-
pertraining, Mode, Stil, Kunst und Kunsthandwerk, Musik
und Literatur, Tanz, Reisen, Prominente, Filmbesprechun-
gen, Filme, Videos, Astrologie und andere Lebensstilthe-

men; Ausstrahlung und Ubertragung von Informationen



mit elektronischen Mitteln; Kommunikationsdienste, nam-
lich Ubertragung von gestreamten und nicht gestreamten
Ton- und audiovisuellen Aufzeichnungen Uber das Internet
und Mobiltelefonnetze; Streaming von Audio- und Video-
material und Live-Streams Uber das Internet und Mobilte-
lefonnetze; Streaming von Video- und audiovisuellem
Material einschlief3lich Videoinhalte und Video- und Audi-
odaten fur Werbe- und Informationszwecke tber das In-
ternet; Streaming von Audio-, Video-, audiovisuellen,
Werbe- und Informationsinhalten; Webcasting; Ubertra-
gung und Ausstrahlung von Fernseh-, Rundfunk- und In-
ternetprogrammen; Ausstrahlung von Web-Fernsehen;
Ubertragung von Informationen in Form von Ton und Bil-
dern, Audio- und Videodaten und Streaming-Medien; Aus-
strahlung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen uber
Kabel, terrestrische Sender, Satellit, Streaming-Medien,
das Internet oder Mobiltelefonnetze; drahtlose Telekom-
munikation, insbesondere Ubertragung von Daten, Infor-
mationen, Nachrichten, Warnmeldungen, Filmen, Shows,
Dokumentarfilmen, Rundfunk- und Fernsehprogrammen,
Webcasts, Bildern, Logos und Klingeltonen auf Mobiltele-
fone, PDAs, Taschen-PCs und drahtlose Kommunikati-
onsgerate; Bereitstellung von Telekommunikationkapazi-
tdten und -zugangen zu webbasierten Computernetzen
und Datenbanken zum Herunterladen von Audio- und Vi-
deodaten, Filmen, Rundfunk- und Fernsehprogrammen,
Webcasts, Bildern, Informationen und Nachrichten, insbe-
sondere als Video- und Audiopodcasts; Verbreitung eines
Web-Magazins uUber das Internet; Bereitstellung von her-
unterladbaren Video- und Audio-Podcasts und -Vodcasts

Uber das Internet; Verbreitung von digitalen, Video- und



Klasse 41:

Audioinhalten Uber Web-Magazine; Ausstrahlung und
Ubertragung von Text, Nachrichten, Informationen, Ton,
Bild und Daten; Verbreitung von Kinofilmen und audiovi-
suellen Programmen; Verbreitung, Verteilung und Weiter-
leitungen von Fernseh-, Horfunk-, Telekommunikations-
und Informationssignalen tber kabelfreie und/oder kabel-
gebundene digitale und analoge Netze, auch im Online-
und Offline-Betrieb sowie mittels Computer; Ausstrahlung
von Fernsehprogrammen; Informationen in Bezug auf
Ubertragungen; interaktive Rundfunk- und Kommunikati-
onsdienste; interaktive Dienste zur Ermoéglichung der Auf-
zeichnung von Fernsehprogrammen; interaktives Fernse-
hen und interaktiver Rundfunk; Betrieb eines Abonnen-
tenfernsehdienstes (Pay-TV) einschliel3lich Video-on-De-
mand; Ausstrahlung von Pay-TV-Programmen; terrestri-
sche, Kabel- und Satelliteniibertragung von Rundfunk,
Fernsehen, Teletext, Videotext oder Daten; Videoubertra-
gungen auf Anfrage; Ausstrahlung von gesponserten
Fernseh- und Rundfunkprogrammen und Ubertragung von
markenspezifischen, digitalen, Video- und Audioinhalten;
Streaming von Videoinhalten Uber das Internet im Auftrag
von Kunden, insbesondere utber Websites von Kunden
oder Uber Websites mit Co-Branding; Consulting, Informa-
tions- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend ge-

nannte Leistungen;

Unterhaltung; Produktion und Vertrieb von Fernsehpro-
grammen und Webcasts; Videofilmproduktion; Unterhal-
tung, namlich Produktion, Prasentation und Vertrieb von
Fernsehsendungen, -programmen oder -programmseg-

menten Udber Innenraumgestaltung, Hausdekoration



und -ausstattung, Kochen, Probleme und Interessen von
Frauen und Mannern, menschliche Beziehungen, Person-
lichkeitsentwicklung, Elternschaft, sexuelle Themen, Fi-
nanzberatung, Berufe, Geschichte, Gesundheit, Schon-
heitspflege, Mittel zur Kérper- und Schoénheitspflege, Kor-
pertraining, Mode, Stil, Kunst und Kunsthandwerk, Musik
und Literatur, Tanz, Reisen, Prominente, Filmbesprechun-
gen, Filme, Videos, Astrologie und andere Lebensstilthe-
men; Unterhaltung, namlich Produktion und Vertrieb von
Fernsehprogrammen auf Abonnementbasis fir junge
Frauen, bestehend aus einer Mischung aus Unterhal-
tungs- und Lebensstilprogrammen von Comedy- und
Dramaserien, Beziehungen, Dating-Sendungen und
Selbsthilfe-Reality-Programmen bis zu Filmen und Doku-
mentarfilmen; Fernseh-, Video- und Tonaufnahmen; Pro-
duktion von Video- und Audio-Streamingmedien; Produk-
tion von Streaming-Medien; Bereitstellung von elektroni-
schen Online-Veroffentlichungen, nicht zum Herunterla-
den; Produktion von Video- und Audioinhalten fir
Streaming-Zwecke (Streaming-Medien); Online-Veroffent-
lichungen; Unterhaltung, nadmlich kontinuierliche, fortlau-
fende Programmausstrahlung tber Kabel, Satellit und ter-
restrische Sender oder in Form von Audio- und Video-
Streamingmedien Uber das Internet; Herausgabe von
Texten, Buchern, Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen,
Mitteilungsblattern und anderen gedruckten oder digitalen
Medien; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Pro-
duktion von Videoaufnahmen; Bereitstellung von Mittei-
lungsblattern und Warnmeldungen per E-Mail; Direktver-
kauf von Fernsehprogrammen an mehrere Sender; Ver-

offentlichung von Internet-Zeitschriften und Webmagazi-



nen; elektronische Veroffentlichung von Magazinen und
Zeitschriften; Unterhaltung, namlich Bereitstellung von
Online-Spielen Uber weltweite Computernetze (Inter-
net);Unterhaltung, namlich Verbreitung von markenbezo-
genen Inhalten als Unterhaltungsinhalte; Unterhaltung
(Produktplatzierung), namlich Unterhaltungsinhalte, ent-
halten in kommerzieller audiovisueller und Audiokommu-
nikation in Form der Einbeziehung von oder des Verwei-
ses auf eine Ware, eine Dienstleistung oder eine Marke in
gestreamten Webcasts, Fernseh- oder Rundfunkpro-
grammen und Podcasts; Information und Beratung in Be-

zug auf vorstehend genannte Leistungen.

Mit Beschluss vom 12. August 2013 hat die Markenstelle fur Klasse 38 des DPMA
wegen der Gefahr der Verwechslung mit den beiden Widerspruchsmarken die L6-
schung der angegriffenen Marke fur die Klasse 38 angeordnet und die Widerspru-
che im Ubrigen wegen Unahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und
Dienstleistungen zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat sie weiter ausgefihrt, die
Sprach- und Datenkommunikation auf Seiten der jingeren Marke kdnne die fur die
Widerspruchsmarke zu 1.) geschitzte Dienstleistung ,Verschaffen des Zugriffs zu
Online-Datenbanken® enthalten, wahrend sie von den fur die Widerspruchsmarke
zu 2.) registrierten Telekommunikationsdienstleistungen umfasst werde, so dass
sich in den Klassen 38 identische oder zumindest eng ahnliche Dienstleistungen
gegenuberstinden. Beide Widerspruchsmarken verfugten tber eine durchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft. Im deutschen Sprachgebrauch werde zwar der Begriff
.Kosmo* mit ,K“ als Wortbildungselement mit der Bedeutung ,Welt, Weltraum, die
Welt, den Weltraum betreffend” verwendet. In Alleinstellung und in der Schreib-
weise mit ,C* sei jedoch kein unmittelbar beschreibender Bezug zu den ge-
schitzten Waren und Dienstleistungen feststellbar. Fir eine Schwachung der
Kennzeichnungskraft reichten die vorgetragenen Drittmarken mit dem Bestandtell

,C0sSmo*" nicht aus, da zur Benutzung nichts vorgetragen worden sei. Hinreichende
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Anhaltspunkte fir eine erhdhte Kennzeichnungskraft bestiinden nicht. Ob die in-
landische Bekanntheit der Zeitschrift ,Cosmopolitan® fiur Waren der Klasse 16
auch fur die Kurzform ,Cosmo*” gelte, sei nicht durch objektive Statistiken, demo-
skopische Befragungen oder Angaben Uber Werbeaufwendungen nachgewiesen
worden. Die Widerspruchsmarke ,COSMO TV* werde durch den Bestandtell
,COSMO*" gepragt, weil das Element ,TV* mit der Bedeutung ,Television, Fernse-
hen“ als die registrierten Dienstleistungen beschreibender Hinweis zuriicktrete. Als
Ganzes gegenubergestellt seien die Vergleichsmarken nicht verwechselbar, weil
sich die jungere Marke aufgrund der zusatzlichen Wortbestandteile und des
Bildelements von den Widerspruchsmarken abhebe. Die angegriffene Marke
werde aber durch den Bestandteil ,COSMO" klanglich gepragt. Der Verkehr werde
sie allein mit dem Wort ,COSMO*" benennen, weil es sich bei dem Wortbestandteil
.MOBILE" um eine fir Telekommunikationsdienstleistungen beschreibende An-
gabe und bei der Wortfolge ,wie ich will* um einen blol3en Werbeslogan handele.

Demzufolge stiinden sich phonetisch identische Marken gegeniiber.

Die urspringlich von der Widersprechenden eingelegte Beschwerde gegen die
Zuriickweisung der Widerspriiche im Ubrigen hat sie auf gerichtlichen Hinweis am

6. Juli 2016 zuriickgenommen.

Gegen die Teilldschung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der jingeren
Marke, die sie nicht begriindet hat. Im Amtsverfahren hat sie die Ansicht vertreten,
die Vergleichsdienstleistungen in Klasse 38 unterschieden sich deutlich. Wahrend
die angegriffenen Dienstleistungen rein technische Datenlbertragung innerhalb
eines bestimmten Tarifsystems erbrachten, stellten die Widerspruchsdienste In-
formationsinhalte bereit. Die Vergleichsmarken seien nur geringftgig ahnlich, weil
auf den gesamten, dreigliedrigen Markennamen ,COSMO MOBILE wie ich will*
einschlief3lich des Bildelements abzustellen sei, wahrend die Widerspruchsmarken
nur aus einem Wort oder zwei Woértern bestiinden. Die Vergleichsmarken in ihrer
Gesamtheit unterschieden sich in Lange, Buchstaben- und Vokalfolge sowie

Sprechrhythmus. Das Wortelement ,MOBILE" sei unterscheidungskraftig. Es gehe
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nicht um Mobilfunk im weiteren Sinne, sondern bezeichne ein von gréitmdglicher
Flexibilitat gekennzeichnetes Preissystem fur Handynutzer ohne Vertragsbindung
mit freier Tarifwahl. Der sloganartige Zusatz ,wie ich will* sei keine reine Werbe-
aussage, sondern gebe an, dass der Verbraucher den Umfang der Nutzung und
damit die Kosten selbst bestimme. Er sei vergleichbar mit dem als Unionsmarke
eingetragenen Slogan der Mc Donald’s International Property, Ltd., ,ICH LIEBE
ES* (009523374), und sei untrennbar mit den Ubrigen Markenelementen verbun-
den. AuRerdem sei das Publikum sowohl in der Branche der Prepaidkartenanbie-
ter fir Handy und Internet als auch in der Computerbranche an die Verwendung
beschreibender Begriffe gewohnt, wie z. B. ,fon(e)" bzw. ,phone®, ,tel*, ,net”, ,mo-
bil“, und achte deshalb besonders auch auf geringe Abweichungen davon, wie
z. B. Vodafone, debitel und Kklar.mobil. Dabei seien die Abweichungen haufig
selbst beschreibend, z. B. sei Vodafone ein Akronym aus den Wortanfangen von
.voice®, ,data“ und ,fone“. Die Widerspruchsmarken verflugten nur tber eine unter-
durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil es eine Vielzahl von Drittmarken mit
dem Bestandteil ,Cosmo*“ gebe. Bei Eingabe des Suchbegriffs ,Cosmo* erziele
man beim DPMA 172 Treffer und beim HABM (jetzt EUIPO) 335 Treffer mit dem
Hinweis, dass die maximale Anzahl der zuldssigen Suchergebnisse Uberschritten
sei. Bei der Suchmaschine Google wirden ungefahr 313 Millionen Ergebnisse
angezeigt. ,Cosmo” sei auch ein gebréauchlicher Vorname, ein Kinstlername oder
eine Firmenbezeichnung. Wegen seiner assoziativen Nahe zum Substantiv ,Kos-
mos” im Sinne von ,Weltall, Universum* und zum Adjektiv ,kosmopolitisch®* im
Sinne von ,sich als Weltburger verstehen, weltoffen denkend” sei ,COSMO*" als
positives Modewort haufig anzutreffen. Auch der Zusatz ,TV* besitze als Abkdr-
zung fur television* keine Kennzeichnungskraft. Es werde bestritten, dass die
Zeitschrift ,COSMOPOLITAN" unter der Abklrzung ,Cosmo“ ebenso bekannt sei
wie ihr vollstandiger Name. Auf der Rickseite des vorgelegten Magazinexemplars
von September 2011 (Anlage 1) finde sich diese Kurzbezeichnung entgegen der
Behauptung der Widersprechenden nicht. Ferner richte sich diese Zeitschrift an
einen weiblichen Adressatenkreis, wahrend sich die jungere Marke von ihrem Ur-

sprung her und aufgrund des im Bildelement enthaltenen Halbmondes an tir-
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kischstammige Kunden wende. Die fur die Widersprechende registrierten Marken
mit dem Bestandteil ,COSMO*" seien zum Teil erst nach der angegriffenen Marke
angemeldet worden. AuRerdem sei eine solche Markenserie nicht eingefthrt und
die jungere Marke reihe sich dort nicht ein. Fir einen Sonderschutz bekannter

Marken fehle es an allen Voraussetzungen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 des DPMA vom
12. August 2013 aufzuheben, soweit die teilweise Loschung der
angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und die
Widerspriche aus der Marke 302008004 348 wund der
Unionsmarke 006 720 544 vollstandig zurtickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Vergleichsdienstleistungen in Klasse 38 seien
hochgradig ahnlich, weil sie alle dem Oberbegriff ,Telekommunikation“ unterfielen.
Klasse 38 enthalte die technischen Ubertragungsleistungen, wahrend die Inhalte
in Klasse 41 erfasst wirden. Die altere Marke ,,COSMO*“ verfuge Uber eine
deutlich erhdhte Kennzeichnungskraft, weil sie als Kurzform der berihmten, im
Jahre 1866 gegriundeten Frauenzeitschrift ,COSMOPOLITAN® weltweit bekannt
sei. Allein in Deutschland wirden im Monatsdurchschnitt rund 350.000 Exemplare
verkauft. Die Kurzbezeichnung ,COSMO* werde standig auf dem Ricken der
Zeitschrift verwendet. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken werde
auch nicht durch Drittzeichen geschwécht. Zeichen, die durch den Bestandteil
,COSMO" gepragt wuirden, gehdrten jedenfalls auf dem Gebiet der hier
interessierenden Waren und Dienstleistungen zu einem ganz tberwiegenden Teil

der Widersprechenden bzw. ihren Lizenznehmern. Bei den Google-Ergebnissen
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handele es sich nicht um Marken auf dem gleichen oder eng benachbarten
Bereich der Widerspruchswaren und -dienstleistungen. Ferner fehle Vortrag zur
Benutzung der Drittmarken. Die Vergleichsmarken seien klanglich hochgradig
ahnlich. Die angegriffene Marke werde durch das Wortelement ,COSMO* gepragt,
weil ,MOBILE" als englisches Wort fur ,beweglich, mobil* glatt beschreibend auf
-Mobilfunk® bzw. mobile Handy- oder Internetnutzung hinweise und der Zusatz
.wie ich will* eine bloRe Werbeaussage darstelle, die eine besondere Eigenschaft
der angebotenen Mobilfunkdienstleistung angebe, namlich die auf kurzfristige
Kundenbedurfnisse eingehenden vertraglichen Konditionen. Der sloganartige
Zusatz konne nicht mit bekannten Werbeslogans von Mc Donald’s gleichgesetzt
werden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin sei der Verkehr auf dem
Gebiet der Mobiltelefonie daran gewohnt, dass beschreibende Elemente, wie z. B.
Jon(e), ,tel* oder ,net*, mit kennzeichnungskraftigen Bestandteilen, wie z. B.
.voda“,  klar* oder ,debi, kombiniert wirden. Gerade auf die
unterscheidungskraftigen Abweichungen richte sich die Aufmerksamkeit des
Verkehrs, also vorliegend auf ,COSMO®. Die enorme Bekanntheit der

Widerspruchsmarken werde durch zahlreiche Marken der Widersprechenden und

ihrer konzernverbundenen Unternehmen gesttitzt, wie z. B. cosmoeolmN (IR 616 895),
die Unionswortmarke ,COSMQO” (005 014 998) sowie die Serienmarken ,COSMO
TV’ (IR673905), , TV COSMO” (IR 665 165), ,COSMOGIRL” (399 37 790),
,COSMO TEST”, ,CHICA COSMOQO” und ,ONDA COSMO”. Durch den Zusatz
.MOBILE” entstehe der Eindruck, bei der jingeren Marke handele es sich um eine
neue Serienmarke der Widersprechenden, so dass auch eine mittelbare
Verwechslungsgefahr vorliege. Dariiber hinaus verwassere die Verwendung der
bekannten Abkirzung ,COSMO“ der COSMOPOLITAN-Markenfamilie der
Widersprechenden die Unterscheidungskraft dieser Marken ganz erheblich. Die
Absicht einer Verwéasserung und die Unlauterkeit wirden wegen der grol3en Nahe

der Vergleichsmarken vermutet.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde zuriickgenommen hat, ist nur
noch Uber die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden.

Diese ist zul&ssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken besteht
in dem von der Markenstelle fir Klasse 38 des DPMA mit Beschluss vom
12. August 2013 festgestellten Umfang, namlich hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 38, die Gefahr von Verwechslungen gemafld 88 125b Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 2i. V. m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 2018, 79 Rdnr.9 — OXFORD/Oxford Club

m. w. N.).

1. Ausgehend von der mal3geblichen Registerlage sind die Vergleichsmarken

in Klasse 38 fur identische Dienstleistungen geschitzt.
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a) Zwischen den von der angegriffenen Marke in Klasse 38 beanspruchten
Dienstleistungen ,Telekommunikation, namlich Sprach- und Datenkommunikation
mittels eines Prepaid-Karten-Systems Uber Mobilfunktelefone (insbesondere Te-
lefonie, SMS, MMS, WAP) und Internet inklusive Mehrwertdienste, namlich Ein-
richtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer
Mailbox, Kurznachrichten-Dienste, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen er-
moglicht* und den fir die Widerspruchsmarke zu 1.) ,COSMO* registrierten
Dienstleistungen ,Verschaffen des Zugriffs zu Online-Datenbanken® liegt Identitat

Vor.

Denn die ,Sprach- und Datenkommunikation mittels eines Prepaid-Karten-Sys-
tems Uber Mobilfunktelefone (insbesondere Telefonie, SMS, MMS, WAP) und In-
ternet” umfasst regelmalig auch das ,Verschaffen des Zugriffs zu Online-Daten-
banken®. Der Zugriff auf Datenbanken innerhalb des Internets setzt einen Daten-
austausch, d. h. eine Datenkommunikation, voraus. Bei beiden Dienstleistungen
werden also Daten mittels Internet ausgetauscht. Entgegen der Ansicht der Ver-
fahrensbeteiligten wird nicht zwischen rein technischer Datentbertragung und
Ubermittlung von Informationsinhalten unterschieden. Denn zu den Telekommuni-
kationsdienstleistungen in Klasse 38 gehort neben der rein technischen Kompo-
nente auch die inhaltliche Bereitstellung und Ubermittlung von Informationen. Zwi-
schen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so
enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverstdndnis zwischen Technik
und Inhalt nicht mehr trennt (BPatG 29 W (pat) 22/15 — Substantial Media,
29 W (pat) 507/16 — HEADLINE 24; 30 W (pat) 548/14 — DRIVE & TRACK;

29 W (pat) 223/04 — Dating TV; 29W (pat)59/10 -  dress-for-less;
27 W (pat) 525/14 — Therapie.TV; 29 W (pat) 525/13 - The European;
30 W (pat) 16/14 — eDetect; 26 W (pat) 72/14 — Shopping Compass;

26 W (pat) 67/13 — BWnet; 26 W (pat) 526/14 — Gold; vgl. auch BGH GRUR 2010,
1100, 1102 Rdnr. 22 — TOOORY).
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b) Identitat ist auch gegeben im Verhaltnis zu den Dienstleistungen in
Klasse 38, fur die die altere Unionswortmarke zu 2.) ,COSMO TV* eingetragen ist.
Denn der Oberbegriff der Widerspruchsdienstleistung , Telekommunikation* um-
fasst die Dienstleistungen ,Telekommunikation, namlich Sprach- und Datenkom-
munikation mittels eines Prepaid-Karten-Systems Uber Mobilfunktelefone (insbe-
sondere Telefonie, SMS, MMS, WAP) und Internet inklusive Mehrwertdienste,
namlich Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Com-
puters, einer Mailbox, Kurznachrichten-Dienste, Anrufweiterleitung, Konferenz-

schaltungen ermdglicht” , fur die die jingere Marke geschutzt ist.

2. Die Vergleichsdienstleistungen in Klasse 38 richten sich an breite Verkehrs-
kreise, namlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher als auch an gewerbliche Nutzer und
Fachleute der Telekommunikationsbranche. Die Aufmerksamkeit des Publikums
bei der Auswahl von Prepaid-Tarifen im Mobilfunkbereich und anderen Telekom-
munikationsdienstleistungen wird abhangig von der Preisklasse und dem Quali-
tatsniveau bzw. dem Leistungsumfang in einer Spanne von gering bis erhéht sein.
Es kann daher insgesamt von keinem héheren als einem normalen Aufmerksam-

keitsgrad ausgegangen werden.

3. Die beiden Widerspruchsmarken verfigen (dber durchschnittliche
Kennzeichnungskratft.

Die origindre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel fur
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096
Rdnr. 31 — BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 — Wunder-
baum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzu-

stellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschrankt, wenn die
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Widerspruchsmarke einen die geschitzten Waren oder Dienstleistungen be-
schreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine fur die fraglichen Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358
Rdnr. 10 — ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. — pjur/pure). Liegen
keine konkreten Anhaltspunkte vor, die flr eine hohe oder geringe Kennzeich-
nungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH

a. a. O. — Wunderbaum II).

a) Der Widerspruchswortmarke zu 1.) ,COSMO* kommt nur ein normaler

Schutzumfang zu.

aa) Das italienische Substantiv ,Cosmo* wird mit ,Kosmos, Weltall, Weltraum*
Ubersetzt (www.dict.leo.org). Da Kenntnisse der italienischen Sprache im Inland
nicht umfassend vorhanden sind (BPatG 33 W (pat) 155/05 - Giro Zero/Giro uno),
erkennt der Verkehr in diesem italienischen Wort keinen Sinngehalt, es sei denn,
dass dieser Begriff in den allgemeinen deutschen Sprachschatz tibergegangen ist
oder auf dem entsprechenden Gebiet als Fachsprache verwendet wird (BGH
GRUR 1995, 825, 827 — TORRES; BIPMZ 2005, 200, 201 — il Padrone/il Portone;
BPatG 29 W (pat) 190/03 — Serva Tel/VERSATEL). Abgesehen davon, dass die
Sprache ltalienisch in der Telekommunikationssprache keine Fachsprache dar-
stellt, wirde das Markenwort ,Cosmo*“ auch aus Sicht des Fachverkehrs, dessen
Verstandnis allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR
2004, 682 Rdnr.26 - Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 — SMART
SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 — CID; 26 W (pat) 550/10 — Responsible Fur-
niture; MarkenR 2007, 527, 529 f. — Rapido), in Bezug auf die Dienstleistung ,Ver-
schaffen des Zugriffs zu Online-Datenbanken” keinen Sinn ergeben, weil es keine

im Weltall befindliche Datenbank gibt, auf die der Zugriff verschafft werden kdnnte.

bb) Im Deutschen gibt es das Wort ,Cosmo“ nicht. Es ist hdchstens als
Personenname oder als Name fiktiver Figuren, wie z. B. in der Zeichentrickserie

,Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen* bekannt
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(https://de.wikipedia.org/wiki/Cosmo). Im deutschen Sprachgebrauch ist nur das
aus der griechischen Sprache stammende, mit dem Buchstaben ,K* beginnende,
klanggleiche Wortbildungselement ,Kosmo“ mit der Bedeutung ,die Welt, den
Weltraum betreffend” geléaufig (Duden — Das Fremdworterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-
ROM]; vgl. BPatG 25 W (pat) 85/96 — COSMOCHROM/Cosmopor/COSMOS). Aus
diesem Prafix lasst sich aber in Alleinstellung, also ohne weitere Bestimmungs-
worter, kein erfassbarer beschreibender Bezug zur Widerspruchsdienstleistung
.verschaffen des Zugriffs zu Online-Datenbanken® herleiten. Es bedarf vielmehr
gedanklicher Zwischenschritte, um der alteren Marke den Sachhinweis zu ent-
nehmen, dass ein weltweiter Zugriff zu Online-Datenbanken verschafft werden
soll. Denn dafir missen die angesprochenen Verkehrskreise von dem italieni-
schen Substantiv ,Cosmo* fur ,Kosmos, Weltall, Weltraum* auf das deutsche Pra-
fix ,Kosmo“ mit der Bedeutung ,die Welt betreffend* gelangen, dem der Wort-
stamm fehlt, und dann die erforderliche Erganzung um das Adjektiv ,weit* vor-
nehmen. Ohne einen solchen Zusatz bleibt offen, auf welche konkrete Eigenschaft
der mit ,Cosmo*“ bezeichneten Dienstleistung sich der Hinweis beziehen soll. Der
fehlende konkret-inhaltliche Bezug darf auch nicht hinzugedacht werden. Solche
Erganzungen verandern das Markenwort, das ausschlief3lich in seiner Gesamtheit
Gegenstand der Registereintragung ist (vgl. BGH GRUR 2011, 65
Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich). Aus diesem Grund ist das Wort ,COSMO* in
Alleinstellung als Angabe der Art, der Beschaffenheit oder Bestimmung der
Dienstleistungen grundsatzlich ungeeignet.

cc) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.

aaa) Fur die Annahme einer erhohten Kennzeichnungskraft durch eine gestei-
gerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Markt-
anteil, zu Intensitat, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der
Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur
Forderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermitt-

lung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistun-
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gen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend er-
kennen (st. Rspr.; EuUGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 — Nestlé/Mars; BGH BGH
a. a. O. Rdnr. 29 — Wunderbaum 11). Diese Voraussetzungen missen bereits im
Anmeldezeitpunkt der jingeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008,
903 Rdnr. 13 f. — SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbe-
stehen (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Linien-/Balkendarstellung in gezack-

tem Muster).

bbb) Die dem Senat bekannte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke
.COSMOPOLITAN*" fur die im Jahre 1866 gegrindete Frauenzeitschrift, von der
nach dem Vortrag der Widersprechenden in Deutschland monatlich rund 350.000
Exemplare verkauft werden, bezieht sich nicht auch auf den losgelésten Einzelbe-
standteil ,COSMO".

Das von der Widersprechenden vorgelegte Heft von August 2011 (Anlage 1 zum
Schriftsatz vom 22. Juli 2011) enthalt diese Kurzbezeichnung nur dreimal, nam-
lich am unteren Ende des Inhaltsverzeichnisses (S. 10), im Reiseteil an einer
Landkarte (S. 151) und auf der drittletzten Seite (S. 160) bei der Vorankindigung
des nachsten Heftes, wahrend auf dem oberen Rand von sieben Seiten die grol3e
Uberschrift ,MEIN COSMOS* prangt (S. 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24) und im Ubrigen
auf allen anderen Seiten, die keine Werbeanzeigen enthalten, am unteren Rand
in der Mitte neben der Seitenzahl die Bezeichnung ,COSMOPOLITAN" ange-

bracht ist. Weitere Belege sind nicht eingereicht worden.

Auch zur Bekanntheit der Kurzform ,COSMO* auf3erhalb des Zeitschriftenbereichs

hat die Widersprechende nichts vorgetragen oder belegt.

dd) Die Eintragung von insgesamt 172 deutschen und mehr als 335 Unionsmar-
ken mit dem Bestandteil ,Cosmo” ist nicht geeignet, die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke zu schwachen.
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Eine solche Schwachung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus,
dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder
Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet er-
scheint, die erforderliche Gewothnung des Verkehrs an die Existenz weiterer
Kennzeichnungen im Ahnlichkeitsbereich zu bewirken. Ferner muss ihre Benut-
zung liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffe-
nen Marke glaubhaft gemacht sein, weil nur insoweit der Verkehr gendétigt und da-
ran gewohnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ahnlicher
Marken sorgfaltiger auf etwaige Unterschiede zu achten, und deshalb weniger
Verwechslungen unterliegt (BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 — Bogner B/Barbie B;
GRUR 2004, 433, 434 — OMEGA/OMEGA LIFE; GRUR 2001, 1161, 1162 Com-
puNet/ComNet).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat weder die Drittmarken im Einzelnen mit
den geschitzten Waren und/oder Dienstleistungen benannt noch deren tatséchli-

che Benutzung glaubhaft gemacht.

b) Der Widerspruchsmarke zu 2.) ,COSMO TV* kann ebenfalls eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

aa) Der Bestandteil ,COSMO* stellt aus den bereits erorterten Grinden auch
keine unmittelbar beschreibende Angabe fiur die in Klasse 38 registrierten Dienst-
leistungen dar. Die italienische Sprache ist keine Fachsprache der Telekommuni-
kations- und Fernsehbranche und ,Cosmo* in Alleinstellung enthalt keine sinnhafte

Aussage.

bb) Die Buchstabenfolge ,TV" ist die Abklrzung einer Vielzahl von Begriffen
(Duden - Das Wéarterbuch der Abkilrzungen, 6. Aufl. 2011, S. 394). Im Zusam-
menhang mit den in Klasse 38 registrierten Telekommunikationsdienstleistungen
einschliel3lich einer Vielzahl verschiedener Fernseh- und Rundfunkdienstleistun-

gen dient sie jedoch als in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenes Akro-
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nym mit der Bedeutung ,Fernsehen“ (www.duden.de). Fur die vorgenannten Wi-

derspruchsdienstleistungen ist die Buchstabenfolge daher glatt beschreibend.

cc) Der Gesamtmarke ,COSMO TV* kommt wegen des kennzeichnungskréafti-

gen Elements ,COSMO* dennoch ein normaler Schutzumfang zu.

dd) Der Senat gibt daher seine in anderer Besetzung vertretene Auffassung in
der Entscheidung vom 30. Oktober 2013 (26 W (pat) 70/12 — COSMOTY/COSMO
TVICOSMOPOLITAN/COSMO) zur gleichlautenden IR-Marke 673 905 auf, wo-
nach ,COSMO TV* als beschreibender Hinweis auf einen Fernsehsender oder ein
Fernsehprogramm, z. B. als Spartenkanal, zum Thema ,Welt* bzw. ,Weltall* ange-
sehen wurde, weil diese auf einer unzuldssigen analysierenden Betrachtungs-

weise beruht.

4. Ausgehend von identischen Dienstleistungen in Klasse 38, durchschnittli-
cher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft halt die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den beiden Wider-
spruchsmarken wegen klanglicher Zeichenidentitat nicht mehr ein.

a) Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1.)

,COSMO* besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

aa) Malgeblich fur die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken unter Bertcksichtigung der unterscheidungskraftigen
und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr.35 - Specsa-
vers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 — Culinaria/Villa Culinaria), wobei von
dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine
Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428,
Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Das schlief3t nicht

aus, dass unter Umstéanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke
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fur den durch die Marke im Ged&achtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kdnnen (vgl. EuUGH GRUR 2005,
1042 Rdnr. 28 f. — THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rdnr. 37 — OXFORD/Oxford
Club m. w. N.; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 — Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung
hierfur ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten
und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ahnlichkeit einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, well
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken kdnnen. Dabei gentgt fur die Bejahung der Zei-
chenahnlichkeit regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in einem der genannten Wahr-
nehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 — ZIRH/SIR; BGH
a. a. O. Rdnr. 37 — BioGourmet).

bb) In ihrer Gesamtheit und in (schrift-)bildlicher Hinsicht unterscheidet sich die
MDODBILE
jungere Marke wie ich will ynd die Widerspruchsmarke zu 1.) ,COSMO*

durch die auffalligen Bildelemente sowie die zusatzlichen Wortbestandteile hinrei-
chend deutlich.

cc) Der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke wird aber in klangli-
cher Hinsicht durch das Wortelement ,COSMO*" gepréagt.

aaa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-
/Bildmarke ist von dem in standiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz
auszugehen, dass der Wortbestandteil — sofern er kennzeichnungskraftig ist — den

Gesamteindruck pragt, weil er die einfachste Mdoglichkeit bietet, die Marke zu be-
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nennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 — OTTO CAP). Zudem ist fur den
phonetischen Zeichenvergleich mal3geblich, wie die Marken von den angespro-
chenen Verkehrskreisen miundlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in
ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei
auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden. Schlief3lich
kann sich eine Ausnahme von dem Grundsatz ,Wort vor Bild* ergeben, soweit die
grafische Ausgestaltung durch ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung
die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird; in diesem
Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei der mundlichen Benennung der
Marke den Vorrang einzuraumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599 — Teekanne; BPatG
GRUR 1994, 124 — Billy the Kid; BPatG 30 W (pat) 77/09 — Chinese/Madchen).

Von einer solchen Ausnahme ist vorliegend jedoch nicht auszugehen.

Bei dem in der juingeren Marke enthaltenen Wortbestandteil ,COSMO" handelt es
sich — wie schon bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1.) dar-
gestellt — um eine schutzfahige, normal kennzeichnungskraftige Angabe, so dass
dem Wort die Eignung zur Pragung nicht aus normativen Grinden abgesprochen
werden kann. Der Bildbestandteil kann entweder als grafische Wiedergabe der
ersten beiden Buchstaben des Wortes ,COSMO*" oder als ein Bildelement ohne
Aussage aufgefasst werden. Im Hinblick auf die gelbe Kugel in der Mitte und die
Ubrige konkrete Ausgestaltung kann entgegen der Ansicht der Markeninhaberin
auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Darstellung als ttrkischer Halb-
mond erkannt wird. Aber selbst wenn dies der Fall ware, wirde die angegriffene
Marke nicht mit ,Halbomond" benannt. Denn der Bildbestandteil ist nicht groRer als
das im Vordergrund stehende Markenwort ,COSMO*. Gerade im Rahmen mindli-
cher Wiedergabe der jungeren Marke wird das Publikum von einer vollstandigen
Benennung aller Wortelemente und der Beschreibung des Grafikbestandteils ab-
sehen und nur den grafisch deutlich hervorgehobenen Wortbestandteil ,COSMO*
benennen. Grundlage dafur ist der Erfahrungssatz, dass das Publikum dazu neigt,
Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden

Weise zu verkilrzen. Dieser einzelfallbezogene Ansatz entspricht auch der Recht-
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sprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 - OTTO CAP;
GRUR 2008, 719 Rdnr. 37 — idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2002,
626 Rdnr. 38 — IMS; GRUR 2002, 1067 Rdnr. 28 — DKV/OKV).

bbb) Die schon wegen ihrer geringen Gréf3e optisch kaum wahrnehmbare Wort-
folge ,wie ich will* tritt auch deshalb weitgehend in den Hintergrund, weil dieser
sloganartige Zusatz in Bezug auf die in Klasse 38 angegriffenen Mobilfunkdienst-
leistungen nur beschreibend zum Ausdruck bringt, dass der Kunde die Art und

Weise ihrer Nutzung selbst bestimmen kann.

ccc) Das Gleiche gilt fir den Wortbestandteil ,MOBILE". Wahrend ,COSMO" im
dunkel turkisfarbenen Fettdruck hervorgehoben ist und den Mittelpunkt des Kenn-
zeichens bildet, ist ,MOBILE" in kleineren Majuskeln darunter angebracht und wird
wegen des hellen Grautons weniger deutlich wahrgenommen. Hinzu kommt, dass
es im Hinblick auf die Mobilfunkdienstleistungen, fir die die jingere Marke ge-

schutzt ist, als beschreibender Zusatz aufgefasst wird.

Das englische Wort ,mobile* wird als Adjektiv mit ,beweglich, wendig, flexibel, leb-
haft, mobil* Gbersetzt und stellt als Substantiv die Kurzform von ,Mobiltelefon,
Handy* dar (PONS - GrofRworterbuch Englisch — Deutsch, 2008, S. 611,
www.leo.org). Aufgrund des phonetisch und begrifflich &hnlichen deutschen Wor-
tes ,mobil* fur ,beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden®
(www.duden.de) ist es dem Publikum im Zusammenhang mit den registrierten
Mobilfunkdienstleistungen entweder in der Bedeutung ,Mobiltelefon* oder ,Handy"
bekannt (val. BPatG 30 W (pat) 541/11 - style for mobile;
29 W (pat) 45/06 - sexonmobile) und gibt somit den Gegenstand und
Bestimmungszweck der Dienstleistungen an. Es kann aber auch auf die Flexibilitat
der Vertragskonditionen, z.B. die fehlende Vertragsbindung oder die freie
Tarifwahl, und damit auf Eigenschaften der Mobilfunkdienstleistungen hinweisen.
In beiden Fallen handelt es sich aber um glatt beschreibende Bedeutungen des

Zusatzes ,mobile”. Selbst wenn der Verkehr auf dem Gebiet der Mobiltelefonie
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daran gewohnt sein sollte, dass beschreibende Elemente, wie z. B. ,fon(e)", ,tel*
oder ,net‘, mit kennzeichnungskraftigen Bestandteilen, wie z. B. ,Voda“, ,klar*
oder ,debi“, kombiniert werden, wird sich seine Aufmerksamkeit auf die
unterscheidungskraftigen Abweichungen richten, also vorliegend auf das
Wortelement ,COSMO*.

ddd) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der jingeren Marke daher
durch den grafisch in den Mittelpunkt gestellten Wortbestandteil ,COSMO* ge-
pragt, der mit dem Markenwort der Widerspruchsmarke zu 1.) identisch ist.

b) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist auch zwischen der jungeren

C

COSMO

MOBILE
Marke wie ich will ynd der Widerspruchsunionsmarke zu 2.) ,COSMO TV*
gegeben, weil beide Vergleichsmarken in phonetischer Hinsicht durch das identi-

sche Element ,COSMO" gepragt werden.

Der Zusatz ,TV*" tritt wegen seines beschreibenden Charakters in den Hintergrund.
Auch wenn dieser beschreibende Begriff insbesondere im Fernsehbereich héufig
in Namen von Fernsehsendern auftaucht, wird sich der Verkehr zur Unterschei-
dung der angebotenen Dienstleistungen vorliegend nur an dem ungewoéhnlichen

und fremdsprachig wirkenden Wortbestandteil ,,COSMO* orientieren.

Griunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
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V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt

war,

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

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

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

rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
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schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Jacobi Schddel

pro



