BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 236/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 49 107




hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. April 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter

Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamtes vom 28. Mai 2003 aufgehoben.

Die Loschung der Marke 302 49 107 ,TRITON* wird auf-
grund des Widerspruchs aus der Marke 300 27 198 ange-

ordnet.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke

TRITON

fur die Ware ,kreditkartengrol3er, leistungsstarker Single Board Computer fiir mo-
bile und stationdre Anwendungen mit geringem Stromverbrauch® ist Widerspruch

eingelegt worden aus der prioritatsélteren Wortmarke

Triaton

eingetragen unter der Nr. 300 27 198 fur Waren und Dienstleistungen der Klassen



9, 16, 35, 37 bis 42, u.a. fur ,elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;
Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton,
Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautoma-
ten und Mechaniken flur geldbetétigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate und
Computer; Gerate als Zusatz fur einen Fernseher oder flr andere elektronische
Gerate; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art; be-
lichtete und unbelichtete Filme; bespielte und unbespielte Kassetten, CDs,
CDRoms, Tonbander und andere Datentrager; interaktive, elektronische, anwen-
dungsorientierte Software auf Datentrdgern sowie Hardware, soweit in Klasse 9
enthalten, zu ihrer Anwendung; Software zur Archivierung von Daten, soweit in

Klasse 9 enthalten”.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 28. Mai 2003 den Widerspruch zurickgewiesen. Zur Begriindung
ist ausgefuhrt: Trotz bis zur Identitat reichender hochgradiger Warenéhnlichkeit
halte die jingere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke noch
ein. Denn in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht kbnne der Verkehr beide Zei-
chen wegen des in der alteren Marke enthaltenen zusatzlichen Vokals ,a“ ausrei-
chend auseinanderhalten, weil er ,silbenzasurandernd” wirke. Eine Verwechsel-
barkeit werde zusétzlich noch dadurch reduziert, dass die angesprochenen Ver-
kehrskreise ohne weiteres den abweichenden Begriffsinhalt von ,Triton* fur die
griechische Meeresgottheit einerseits und die Anlehnung der jingeren Marke an
das bekannte Wort ,Triathlon* andererseits erkennen wirden. Da auch Anhalts-
punkte fir eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ersichtlich seien, sei der Wi-

derspruch zurtickzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
tragt vor: Beide Zeichen wirden fur identische Waren beansprucht, weil die fur die
angegriffene Marke geschiitzte Einzelware unter die im Warenverzeichnis der

Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriffe falle. Die Widerspruchsmarke sei



entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke auch zumindest nor-
mal kennzeichnungskraftig. Da der Verkehr in der Regel die einander gegentber-
stehenden Marken nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehme und seine Auffas-
sung nur aufgrund einer undeutlichen Erinnerung gewinne, kénne er den einzigen
Unterschied der ansonsten identischen Marken leicht Ubersehen oder Uberhéren.
Denn der zusatzliche Vokal ,a“ im Wortinneren der Widerspruchsmarke sei insbe-
sondere bei nur flichtiger Wahrnehmung nicht geeignet, Verwechslungen beider
Zeichen in einem hinreichenden Umfang auszuschlieBen. Ob der Verkehr beide
Kennzeichnungen begrifflich auseinanderhalte, wie die Markenstelle angenommen

habe, musse bezweifelt werden.
Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
28. Mai 2003 aufzuheben und die Loschung der Marke Nr.
398 17 713 TRITON anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemanR),
die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor: Es durfe nicht unbertcksichtigt bleiben, dass die angegriffene Marke
nur fir eine stark anwendungsbezogene Einzelware beansprucht werde, was
Auswirkungen auf die Ahnlichkeit der Waren habe; denn die Zuordnung der
jeweils geschutzten Waren nur unter einen gemeinsamen Oberbegriff reiche fur
eine hochgradige Warenahnlichkeit nicht aus. Die Vergleichsmarken wichen dar-
Uber hinaus nicht nur wegen des zusatzlichen Buchstabens ,a* in der &lteren
Marke voneinander ab, sondern auch infolge der unterschiedlichen Grof3- und
Kleinschreibung. Der Begriff , Triaton®, bei dem es sich nur um einen Firmennamen
mit Zusatz handele, sei im Ubrigen schon dadurch verwassert, dass eine Recher-

che nach ihm in einer Internet-Suchmaschine tber 10.000 Nennungen in 0,07 Se-



kunden erbringe. Insgesamt hatten daher die angesprochenen Verkehrskreise, bei
denen es sich um ein Fachpublikum handele, keine Schwierigkeiten, die an den
Namen eines Mondes des Planeten Neptun angelehnte angegriffene Marke von

der Widerspruchsmarke zu unterscheiden.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die Gefahr von Ver-
wechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. 8842, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht

verneint werden kann.

Unter Bericksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mitein-
ander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Marken-
ahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), halt die jungere Marke den erfor-

derlichen Abstand zur alteren Marke nicht mehr ein.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind die gegenuberstehenden
Waren, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgefihrt hatte, hochgradig ahn-
lich, ja sogar identisch. Dass die angegriffene Marke nur fur eine ganz bestimmte,
eng umgrenzte Einzelware beansprucht wird, steht dem nicht entgegen. Die An-
sicht der Markeninhaberin trafe namlich nur dann zu, wenn die Widerspruchs-
marke ebenfalls nur flr bestimmte Einzelwaren geschuitzt ware, die mit der von
der angegriffenen Marke beanspruchten Einzelware hinsichtlich Anwendungsbe-
reich und Vermarktung kaum BerUhrungspunkte aufweisen. Tatsachlich ist die Wi-

derspruchsmarke aber nach der im vorliegenden Verfahren mafgeblichen Regis-



terlage fur samtliche ,Datenverarbeitungsgeréate und Computer geschitzt; da un-
ter diesen im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriff auch die von der
angegriffenen Marke beanspruchte Einzelware féllt, so dass der Schutzbereich der
Widerspruchsmarke auch diese Ware mit erfasst, liegt, worauf die Widerspre-

chende zutreffend hingewiesen hat, Warenidentitét vor.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal anzusehen. So-
weit die Markeninhaberin eine Schwachung der alteren Marke wegen einer
angeblichen haufigen Nennung des Begriffs ,Triaton* im Internet behauptet ist,
verkennt sie, dass die bloRe Nennung eines Begriffs im allgemeinen Sprach-
gebrauch noch nicht eine Kennzeichnungsschwéche der aus ihm gebildeten
Marke begriinden kann. Dies ware nur dann der Fall, wenn es sich bei ,Triation*
um eine — was vorliegend von vornherein auszuschlief3en ist — die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe handelte oder wenn der Beg-
riff bereits in zahlreichen benutzten Drittmarken Verwendung fande. Letzteres ist
aber nicht der Fall, da der Begriff ,Triaton* schon nach der Registerlage lediglich
fur die Widersprechende in der Widerspruchsmarke sowie in einer der

Widersprechenden gehdrenden identischen Gemeinschaftsmarke geschutzt ist.

In Anbetracht der Identitat der Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke reicht der Abstand der Marken jedenfalls in schriftbildlicher
Hinsicht — ungeachtet der Frage einer daruber hinaus bestehenden klanglichen
oder begrifflichen Ahnlichkeit — nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen
auszuschlieBen (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 390 [Rdn. 23] — Sabel/Puma; BGH
GRUR 1999, 241, 243 — Lions). Da es sich bei beiden Zeichen um Wortmarken
handelt, deren Schutzgegenstand in der Regel jede verkehrsibliche Wiedergabe-
form Grol3- als auch Kleinschreibung erfasst (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl., 89 Rn.139), kann der Umstand, dass die angegriffene Marke in
Grol3schreibweise registriert ist, wahrend die Widerspruchsmarke im Register in
Kleinschreibung mit groRem Anfangsbuchstaben wiedergegeben ist, entgegen der

Ansicht der Markeninhaberin eine Ahnlichkeit beider Marken nicht ausschlieRen.



Beide Kennzeichnungen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass die Wider-
spruchsmarke in ihrer Wortmitte den zusatzlichen Buchstaben ,a"* aufweist. Dieser
zwischen dem optisch dominanten Wortteilen ,Tri-ton* stehende Buchstabe
vermag den schriftbildlichen Gesamteindruck der Marken nicht so deutlich zu
verandern, um Verwechslungen beider Kennzeichnungen in hinreichendem Mal3e
entgegenzuwirken. Denn angesichts des Erfahrungssatzes, dass die angespro-
chenen Verkehrskreise regelm&Rig nicht den einander gegenuberstehenden
Zeichen gleichzeitig begegnen, sondern ihre Auffassung nur aufgrund einer
undeutlichen Erinnerung an eine der beiden Marken gewinnen (vgl. EUGH GRUR
Int 1999, 734, 736 [Rn. 26] — Lloyd; BGH GRUR 1993, 972, 974 f. —
Sana/Schosana), wobei die Ubereinstimmenden Merkmale starker ins Gewicht
fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 569 — Cefallone), kann
nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Unterschied auch bei Fachleuten, an
welche sich die einander gegeniberstehenden Waren richten, unbemerkt bleibt.
Soweit die Markenstelle angenommen hat, die Verkehrskreise wirden einen
unterschiedlichen Begriffsinhalt in beiden Zeichen erkennen, kann dies auf sich
beruhen; denn jedenfalls liegt ein moglicher begrifflicher Unterschied nicht so stark
auf der Hand, dass er allein schon geeignet wéare, eine Verwechslung beider

Kennzeichnungen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluld daher

aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es sind keine Griinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz
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