BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 103/07 Verkindet am
11. Méarz 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 12 710

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. Méarz 2008 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 12. Mérz 2002 angemeldete und am 27. August 2002 fur die Waren

und Dienstleistungen

,09: Gespeicherte Computerprogramme fur E-Business-Anwen-
dungen;

35: Prasentation von Computerprogrammen und Kaufangebote
fur diese Uber einen Teleshop-Kanal;

38: Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Internetdienstleis-
tungen, namlich Bereitstellen von Informationen und Unterhal-
tungsprogrammen im Internet;

42: Erstellen von Computerprogrammen fiur das E-Business;
Vermietung von Computersoftware; Lizenzierung von Computer-
programmen; Pflege und Installation von Software; Wartung von
Computersoftware; Bereitstellung von Computerprogrammen in
Datennetzen; Design von Software; Erstellen und Gestalten einer

Internet-Seite, Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, ndmlich



Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen;
Zurverfugungstellung eines Zugangs zum Internet; Dienstleistun-
gen eines Providers, namlich Einrichtung, Aufrechterhaltung und
Wartung von Internetzugédngen und Einwahlknoten; Betrieb eines
Mail- und Webservers sowie Registrierung; Konnektierung und
Verwaltung von Internetdomains und E-Mail-Adressen; Erstellung
von Programmen zur Losung branchenspezifischer Probleme im
Internet; Gestalten, Design und Bereitstellung von Homepages
und WWW-Seiten; Dienstleistungen eines Providers und Netz-
werkbetreibers, namlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffs-
zeiten auf Mietbasis zu Datennetzen und Computerbanken, ins-
besondere im Internet; Einstellen von Webseiten ins Internet fur
Dritte (Webhosting); Design und Programmierung von Internet-

seiten fur On- und Offlineauftritte*

eingetragene und am 27. September 2002 veroffentlichte Wortmarke 302 12 710

IXShop

ist Widerspruch eingelegt worden aus der am 28. September 2000 eingetragenen
Wortmarke 300 47 618

iX
geschutzt fur die Waren und Dienstleistungen
,9:  Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Rechen-

maschinen und Datenverarbeitungsgerate;

16: Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bicher;



41: Veroffentlichung und Herausgabe von Bichern und Zeit-
schriften;
42: Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung®.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegrif-
fenen Marke und wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs-

marke gestitzt.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Erstbeschluss vom 28. November 2006 wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr zuriickgewiesen. Die jingere Marke halte wegen des Bestand-
teils "Shop" einen ausreichenden Abstand ein. Es sei kein Grund ersichtlich,
weshalb der Verkehr bei dem zusammengeschriebenen Markenwort "iXShop" den
Bestandteil "Shop" vernachlassigen sollte. Die Bestandteile "iX" und "Shop" ver-
schmolzen zu einem einheitlichen Begriff, der ohne weiteres zusammenhangend
und zusammengehdrend ausgesprochen werde. Eine Verwechslungsgefahr durch
gedankliches In-Verbindung-Bringen unter dem Gesichtspunkt von Serienmarken
scheitere daran, dass der Bestandteil "iX" nicht Stammbestandteil einer Serien-
marke sei. Er sei von Haus aus nicht kennzeichnungskréftig. Die klangliche Wie-
dergabe "X" stehe fur das "X-Windows-System"”, das aus den 1980er-Jahren
stamme und ein offenes cross-plattform client/server-System darstelle. Die fir die
Widerspruchsmarke geschitzten Waren und Dienstleistungen kénnten die ge-
nannten Betriebssysteme zum Inhalt oder Thema haben. "X" sei auch die Abkur-

zung fur "exchange" und in der Form von "IX" ein Hinweis auf "Internet exchange".

Die gegen diese Entscheidung eingelegte nicht begriindete Erinnerung der Wi-
dersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 30. Mai 2007 aus den

Grunden des Erstbeschlusses zuriickgewiesen.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden,

die sie entgegen ihrer Vorankindigung nicht begrindet hat.



Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 4. Februar 2008, den Bevollméachtig-
ten der Widersprechenden per Empfangsbekenntnis zugestellt am 11. Fe-
bruar 2008, die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar. Hier-
zu hat sich die Markeninhaberin auf den Beschluss der Markenstelle gestutzt.
AulRerdem hat sie die Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Dienstleistung

"Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung” bestritten.

Zu der mundlichen Verhandlung am 11. Méarz 2008 sind die ordnungsgemal gela-

denen Beteiligten nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet, weil die Widersprechende eine
rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke fur die Dienstleistung "Erstellen von
Programmen fir die Datenverarbeitung” weder behauptet noch glaubhaft gemacht
hat und weil die einander gegeniiberstehenden Marken im Ubrigen keiner Ver-

wechslungsgefahr unterliegen.

1. Die im Schriftsatz der Markeninhaberin vom 4. Februar 2008 - den Bevoll-
machtigten der Widersprechenden zugestellt per Empfangsbekenntnis am 11. Fe-
bruar 2008 - erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Dienstleistung "Erstel-
len von Programmen fir die Datenverarbeitung ist gemald 8 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG zuldssig, nachdem die funfjahrige sog. Benutzungsschonfrist der am
28. September 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Die
Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung
threr Marke im malfigeblichen Benutzungszeitraum - hier Marz 2003 bis
Marz 2008 - glaubhaft zu machen. Sie hat aber weder die Erklarung abgegeben,
dass die Widerspruchsmarke tberhaupt benutzt werde, noch irgendwelche Benut-

zungsunterlagen vorgelegt. In Anbetracht des im Rahmen des Benutzungszwangs



herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die Wider-
sprechende auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung der Benutzung fur den
malfigeblichen Zeitraum hinzuweisen (Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43
Rdn. 37).

2. In Bezug auf die Ubrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs-
marke unterliegen die einander gegeniberstehenden Marken keiner Gefahr der
Verwechslung nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Um-
stande des Einzelfalls zu beurteilen. Von mal3geblicher Bedeutung sind insoweit
die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von
den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dartber hinaus ist die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhéngig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht
eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH
GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabél Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40)
- Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513,
514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321,
322 - COHIBA). Nach diesen Grundséatzen kann eine Verwechslungsgefahr im

vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

Die Computerprogramme und die im Zusammenhang damit beanspruchten
Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42 der jungeren Marke sind mit den
zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen "Datenverarbeitungsgeraten”
hochgradig ahnlich und mit den Gbrigen Waren der Klassen 9 und 16 zum Teil
durchschnittlich ahnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "iX" ist wegen beschreibender

Anklange geschwacht. Die klangliche Wiedergabe des "X" steht u. a. fur das aus



den 80er-Jahren stammende "X-Windows-System", was jedenfalls den von den
Waren angesprochenen Fachkreisen bekannt sein wird (ebenso BPatG
25 W (pat) 252/03 - ix/iX-era und 30 W (pat) 13/05 - iX/iXDomain).

Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand halt die jingere Marke auf-
grund des zweiten Bestandteils "Shop" ein. Schriftbildlich wird dieser Bestandteil

nicht ibersehen werden.

Auch klanglich besteht keine relevante Markenahnlichkeit, da man den Bestandteil
"Shop" bei mundlicher Wiedergabe nicht weglassen wird. Dagegen spricht bereits
die Zusammenschreibung und die pragnante Kirze der angegriffenen Marke. Von
einer Vernachlassigung des Bestandteils "Shop" bei der Benennung der Marke
kann nicht ausgegangen werden; der Verkehr hat hierfir - generell und auch im

vorliegenden Einzelfall - keine ernsthafte Veranlassung.

Als bei Waren und Dienstleistungen der vorliegenden Art kennzeichnungsschwa-
cher Bezeichnung kommt "iX" auch nicht die Eignung zu, als Stamm einer Zei-
chenserie aufgefasst zu werden; mithin unterliegen die einander gegenuberste-
henden Marken auch nicht der Gefahr, gedanklich miteinander in Verbindung ge-
bracht und unter diesem Gesichtspunkt verwechselt zu werden (Strébele/Hacker,
a.a. 0., 8§ 8 Rdn. 327).

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten gemafR 8 71 Abs. 1 MarkenG besteht
kein Anlass.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Kruppa

br/Me



