BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 147/05 An Verkiundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 7. April 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 57 813.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin
Grabrucker sowie die Richterin Fink und den Richter am Oberlandesgericht

Karcher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke 302 57 813

WOOM

wurde am 13. Februar 2003 fur zahlreiche Waren und Dienstleistungen in das Re-
gister eingetragen.



Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der am 5. Juli 1983 farbig eingetrage-
nen Wort-/Bildmarke 1 050 457

Der Widerspruch ist gestitzt auf die Waren und Dienstleistungen

Tontrager, insbesondere Schallplatten und Musikkassetten, Bild-
trager, insbesondere Videokassetten,
Veranstaltung von Musikauffihrungen und Vermittlung von Ein-

trittskarten fur Musikveranstaltungen
und richtet sich gegen die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton

und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten.



Des weiteren wurde Widerspruch erhoben aus der am 17. November 1989 einge-
tragenen Wort-/Bildmarke 1 150 008

®

Der Widerspruch ist gestutzt auf die Waren

Papier und Pappe (Karton); Verpackungstiten aus Kunststoff und
Papier; Schreibwaren, Buroartikel, ndmlich nichtelektrische Biro-

gerate; Spielkarten,

und richtet sich gegen die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel;
Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreib-
waren oder fur Haushaltszwecke; Kunstlerbedarfsartikel; Pinsel;
Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen Mobel); Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsma-

terial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

im Verzeichnis der angegriffenen Marke.



Die Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 17. November 2004 die teilweise Loschung der Marke im bean-

tragten Umfang angeordnet, namlich fur die Waren und Dienstleistungen

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Unterhaltung;
sportliche und kulturelle Aktivitaten;

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 050 457 und fir die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel;
Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreib-
waren oder fur Haushaltszwecke; Kunstlerbedarfsartikel, Pinsel;
Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen Mobel); Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsma-

terial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 150 008.

Unter Beriicksichtigung der Identitat bzw. Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren
und Dienstleistungen bestehe wegen der klanglichen Identitat der Zeichen fur das

Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die
Markenstelle mit Beschluss vom 30. September 2005 zuriickgewiesen. Die ange-
griffene Marke unterscheide sich von den Widerspruchsmarken allein durch die
Verdoppelung des Vokals ,,0“. Dieser Unterschied wirke sich im maf3geblichen Ge-
samteindruck der Zeichen nicht hinreichend aus. Selbst bei einer Aussprache mit
langem ,,0" bzw. entsprechend den englischen Ausspracheregeln mit ,u“ kénne die

Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden.



Gegen diese Beschlusse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur
Begrindung verweist sie auf die deutlichen Unterschiede im Schriftbild und Klang
der Vergleichszeichen. Bei den Widerspruchsmarken handele es sich bekannter-
maf3en um die Abklrzung der Wortfolge ,World of Music, die dementsprechend
mit kurzem ,0" ausgesprochen wirden. Demgegenuber erkenne der Verkehr in
der angegriffenen Marke ohne Weiteres einen gangigen Begriff der Comicsprache
und werde das mit anderen englischsprachigen Begriffen wie ,Zoom® oder
,BOOM" vergleichbare Zeichen mit langgezogenem ,u*“ aussprechen. Diese unter-
schiedliche Aussprache stehe der Annahme einer klanglichen Verwechslungsge-

fahr entgegen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemafs,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben, soweit die Loschung
der jungeren Marke angeordnet wurde.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde entgegen und verweist zur Begriindung im Wesentlichen
auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und
die Ausfuhrungen in den angegriffenen Beschlissen. Die englische Aussprache
des angegriffenen Zeichens sei nicht nahegelegt, da es sich bei ,WOOM" um kei-
nen im Inland gelaufigen Begriff der englischen Sprache handele. Im Ubrigen be-
stehe selbst bei unterstellter Aussprache mit langgezogenem ,u“ eine verwechs-

lungsrelevante Ahnlichkeit im Schriftbild und Klang.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2006 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass die
Widerspruchsmarken an die WOM Media Network GmbH verkauft wurden und

diese in das Widerspruchsbeschwerdeverfahren eintritt.



Die Beschwerde ist nach 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassig, hat in der Sache
jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend eine Gefahr von Verwechs-
lungen fur das Publikum festgestellt (§ 43 Abs. 2 i. V. m. 8842 Abs.2 Nr. 1, 89
Abs. 1 Nr. 2).

1. Die Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden hat mit Schriftsatz vom
24. Januar 2006 die Ubernahme des Beschwerdeverfahrens erklart und ist damit
wirksam in das Verfahren eingetreten (8 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG). Soweit die
Widersprechende ihren Widerspruch aus der Marke 1 050 457 auf die Dienstleis-
tung ,Vertrieb von Ton- und Bildtragern nebst Zubehor* gestitzt hat, ist der Wider-
spruch unzuldssig, da diese Dienstleistung nicht im Verzeichnis der genannten

Marke enthalten ist.

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berticksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beur-
teilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der Marken&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. — Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61
- coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsat-

zen besteht hier fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

3. Da Benutzungsfragen nicht zu erértern waren, ist fur die Beurteilung der
Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Wa-
ren und Dienstleistungen ,Tontrager, insbesondere Schallplatten und Musikkas-

setten, Bildtrager, insbesondere Videokassetten; Papier und Pappe (Karton); Ver-



packungstiten aus Kunststoff und Papier; Schreibwaren, Buroartikel, namlich
nichtelektrische Burogerate; Spielkarten; Veranstaltung von Musikauffihrungen
und Vermittlung von Eintrittskarten fir Musikveranstaltungen®, auf die die Wider-
sprechende ihren Widerspruch stitzt, sind identisch bzw. ahnlich mit den angegrif-
fenen Waren und Dienstleistungen ,Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstof-
fe fur Papier- und Schreibwaren oder fir Haushaltszwecke; Kiunstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen und Biroartikel (ausgenommen Mébel); Lehr- und Un-
terrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, so-
weit in Klasse 16 enthalten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten® im
Verzeichnis der jingeren Marke. Die Identitat bzw. Ahnlichkeit der beiderseitigen

Waren und Dienstleistungen ist im Ubrigen zwischen den Beteiligten unstreitig.

4. Unter Berlcksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke ergibt sich beim Vergleich der Zeichen fur die identischen
bzw. ahnlichen Waren und Dienstleistungen eine die Verwechslungsgefahr be-
grindende Marken&hnlichkeit.

4.1. Die Markenahnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken
nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie
unterscheidenden und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind. Abzu-
stellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsver-
brauchers, der eine Marke regelmalfig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die
verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28
- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo). Ahnlichkeit in einer
Hinsicht reicht aus (BAINBRIDGE).

4.2. Die Vergleichszeichen weisen im maR3geblichen Gesamteindruck erhebliche

schriftbildliche Ubereinstimmungen auf, namlich im Zeichenanfang ,WO* und im



Endbuchstaben ,M“. Sie unterscheiden sich damit allein durch den zusétzlichen
Buchstaben ,,O“ der jungeren Marke. Da es sich hierbei lediglich um die Doppe-
lung des in beiden Zeichen identisch enthaltenen Vokals handelt, nimmt der Ver-
kehr diese Abweichung kaum wahr. Auch in klanglicher Hinsicht Gberwiegt die Zei-
chenahnlichkeit. Legt man eine deutsche Aussprache zu Grunde mit der Folge,
dass in beiden Zeichen die Vokale mit ,0* ausgesprochen werden, ist die Ahnlich-
keit offensichtlich, weil sich im Deutschen die Doppelung eines Vokals klanglich
kaum auswirkt, z. B. ,Boot/Not; Saal/Wal* usw. Aber auch bei einer zu Gunsten
der Markeninhaberin unterstellten englischen Aussprache mit langgezogenen ,u“
im Sinne von ,wuum®, sind die Unterschiede im Klangbild der beiden dunklen Vo-

kale ,u“ und ,0" zu gering um die Verwechslungsgefahr ausschlieRen zu kdnnen.

4.3. FuUr keines der beiden Markenwdrter lasst sich au3erdem eine klare begriff-
liche Bedeutung feststellen, die die vorhandenen schriftbildlichen und klanglichen
Ahnlichkeiten neutralisieren konnte (vgl. EuUGH GRUR 2006, 237, Rn. 20 - PICAS-
SO; Rs. C-234/06 P, Rn. 34 - BAINBRIDGE). Selbst wenn man mit der Markenin-
haberin davon ausgeht, dass es sich bei ,WOOM" um einen in der Comicsprache
gangigen Ausdruck fur laute Motorengerausche u. a. handelt, erkennt der Verkehr
darin keinen eindeutigen Begriffsgehalt, der einer Verwechslungsgefahr entgegen-
wirken kénnte. Die Beschwerde musste daher erfolglos bleiben.

5. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (8§ 71 Abs.1 Satz2
MarkenG).
Grabrucker Fink Richter Karcher ist abge-

ordnet und daher gehin-
dert zu unterschreiben

Grabrucker

Ko



