25 W (pat) 38/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 44 307

hat der 25.Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. November 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Rich-

ters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerden der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 28. April 2008 insoweit aufgehoben, als den Wider-
sprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt

worden sind.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden und Be-

schwerdefiihrerin zu 1. wird zuriickgewiesen.



Grinde

Die Wortmarke

WhoisPLUS

ist am 24. Januar 2007 fur die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 25:
Textilwaren, Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen und Schuh-

waren

Klasse 35:
Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchan-
ge); Werbung im Internet fur Dritte

Klasse 38:

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von HOr-
funksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Aus-
strahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellung von Telekom-
munikationskanalen fir Teleshopping-Dienste; Ausstrahlung von
Teleshopping-Sendungen; Dienstleistungen von Presseagenturen;
Durchfihren von Videokonferenzen; Fernschreibdienst; Fern-
sprechdienst; Funkdienst; Presseagenturen; Satellitentbertra-
gung; Telefondienst; Telefonvermittiung; Telegrafendienst; Tele-
grafieren; Telegrammdienst(Depeschen); Telegrammibermittiung;
Telekonferenzdienstleistungen; Telekopierdienst; Vermietung von

Faxgeraten; Vermietung von Geraten zur Nachrichtentbertragung;



Vermietung von Modems; Vermietung von Telefonen; Vermietung

von Telekommunikationsgeraten

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software; Bauberatung; Beratung in
Fragen gewerblicher Schutzrechte; biologische Forschung; Com-
puterberatungsdienste; Computersoftwareberatung; Computersys-
temanalysen; Computersystemdesign; elektronische Datensiche-
rung; Design von Computer-Software; Design von Home-Pages
und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle
(Trust-Center), namlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen
Schlusseln und/oder digitalen Unterschriften; Dienstleistungen ei-
nes Architekten; Dienstleistungen eines Bautragers, namlich tech-
nische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines
Chemikers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistun-
gen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Industriedesigners;
Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen eines
Modedesigners; Dienstleistungen eines Physikers; Dienstleistun-
gen eines technischen Mess- und Priflabors; Dienstleistungen ei-
nes Verpackungsdesigners; Dienstleistungen in Prozessangele-
genheiten; Dienstleistungen von chemischen Labors; Dienstleis-
tungen von Ingenieuren; Dienstleistungen zum Schutz vor Compu-
terviren; digitale Bildbearbeitung; Durchfihrung chemischer Analy-
sen; Durchfihrung technischer Tests und Checks; Durchfiihrung
von Erdoélsuchbohrungen; Durchfiihrung von technischen Messun-
gen; Durchfihrung wissenschatftlicher Untersuchungen; Echtheits-
beglaubigungen von Kunstwerken; Editieren, Formatieren und
Ubertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); EDV-Be-
ratung; Eichen (Kalibrieren); Einrichtungsberatung; Ermittlung von
Emissionen und Immissionen; Ermittlung von Schadstoffkonzen-

trationen; Erstellung von Analysen fur Erdolférderung; Erstellung



von Computeranimationen; Erstellung von geologischen Gutach-
ten; Erstellung von Gutachten Uber Erdoélvorkommen; Erstellung
von technischen Gutachten; Erstellung wissenschaftlicher Gutach-
ten; Forschungen auf dem Gebiet der Bakteriologie; Forschungen
auf dem Gebiet der Chemie; Forschungen auf dem Gebiet der
Kosmetik; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Forschungen
auf dem Gebiet des Maschinenbaus; geologische Forschungen;
geologische Schiurfarbeiten; Gestaltung und Unterhalt von Websi-
tes fur Dritte; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Hard-
und Softwareberatung; Impfen von Wolken; integrative Beratung
von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation); Kalibrierung
und Funktionspriufung von Messgeréaten; Konfiguration von Com-
puternetzwerken durch Software; Konstruktionsplanung; Landver-
messung; Leistungstiberwachung und Analyse des Netzwerkbe-
triebes; Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleis-
tungen); Lizenzierung von Software; Lizenzvergabe von gewerb-
lichen Schutzrechten; Materialprifung; Materialprifung bei Texti-
lien; physikalische Forschungen; Qualitatsprifung; redaktionelle
Betreuung von Internetauftritten; Registrierung von Domainnamen;
Schlichtungsdienstleistungen; Serveradministration; Sicherheits-
dienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen; so-
zialwissenschaftliche Beratung; Sprachspeicherdienste; Stadtpla-
nung; Styling (industrielles Design); technische Beratung; techni-
sche Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-
Bereich; Uberprifen der StraRentauglichkeit von Fahrzeugen;
Uberprufung von digitalen Signaturen; Uberwachung von Erd-
O0lbohrungen; Umweltschutzberatung; Umweltvertraglichkeitspru-
fungen; Unterwasserforschung; Vermietung von Computer-Soft-
ware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeraten; Vermittlung
von rechtlichem Know-how (Franchising); Vermittlung von techni-

schem Know-how (Franchising); Verwaltung von Urheberrechten;



Wartung von Computersoftware; Werkstoffprifung; Wettervorher-
sage; Wiederherstellung von Computerdaten; wissenschaftliche

Forschung; Wolkenimpfen (cloud seeding); Zertifizierungen"

in das Markenregister unter der Nummer 306 44 307 eingetragen worden.

Widerspruch  erhoben gegen die Eintragung hat die N... AG &
Co. KG (Widersprechende und Beschwerdefiihrerin zu 1.) als Inhaberin der beiden
prioritatsalteren, seit dem 14. Oktober bzw. 16. Januar 2006 unter der Nummer
GM 3 179 652 fur die Dienstleistungen

"35

Einzelhandelsdienstleistungen eines Discountmarktes, néamlich
Verkaufstatigkeiten auch Gber das Internet fur dort erhaltliche
ausschlief3lich zum privaten Verbrauch bestimmte Nahrungs- und
Genussmittel und Non-Food Waren wie unbelichtete Filme,
chemische Erzeugnisse, Korperpflegemittel und ParfUimeriewaren,
Reinigungsmittel fir Haushaltszwecke, Schuhpflegemittel, Brenn-
und Leuchtstoffe, Hygieneprodukte, Produkte zur Reinigung und
Geruchsverbesserung von Luft, Maschinen und Werkzeuge,
Haushaltsgerate, optische Instrumente und Geréate, Gerate zur
Aufnahme, Ubermittlung und Wiedergabe von Bild und Ton, Da-
tenverarbeitungsgerate, Batterien, aufgezeichnete Computersoft-
ware, magnetische Ton- und Bildtrdge, Hologramme, Blgeleisen,
Alarmanlagen, Mess- und -anzeigegerate, Massagegerate, Saug-
lingsflaschen, Kondome, Stutzbandagen, Eis- und Warmebeutel,
Gymnastikgerate, Haushalts-, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampf-
erzeugungs-, Koch-, Kuhl-, Luftungs- und Wasserleitungsgeréate,
Fahrrader, Motorrader, Automobile, Boote, Fahrzeugzubehore,
namlich Sonnenblenden, Felgen, Reifenabdeckungen, Reifen,

Sitzbezliger, Fahrzeugabdeckungen, Kinderwagen, Kinderbuggis,



Fahrzeugsitze fur Babys und Kinder, Dachtrager, Velotrager,
Skitrager, Juwelierwaren, Uhren, Schmuck, Papier- und Schreib-
waren, Druckerzeugnisse, Lederwaren, Schirme, Taschen, Koffer,
Rucksacke, Beutel, Spiegel, Tafeln, Dosen, Kéasten und Kisten,
Kunstgegenstéande und Souvenirs, Schlafsacke, Mobel, Kichen-
artikel, Haushaltsgeschirr, Kamme, Haar- und Zahnbirsten, Zahn-
seide, Waschestander, Abfalleimer, Schlafsdcke, Haushaltstexti-
lien, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Teppiche, Spielzeug,

Balle"

eingetragenen Wort-/Bildmarke

ﬁ
D plus.

sowie der unter der Nummer GM 4 066 601 fiir die Dienstleistungen

"35

Werbung; Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens,
namlich eines Discountmarktes, insbesondere Verkauf von Waren
auch uber das Internet fur dort erhéaltliche ausschliel3lich zum pri-
vaten Verbrauch bestimmte Nahrungs- und Genussmittel und
Non-Food Waren wie unbelichtete Filme, chemische Erzeugnisse,
Korperpflegemittel und Parfumeriewaren, Reinigungsmittel fir
Haushaltszwecke, Schuhpflegemittel, Brenn- und Leuchtstoffe,
Hygieneprodukte, Produkte zur Reinigung und Geruchsverbesse-
rung von Luft, Maschinen und Werkzeuge, Haushaltsgeréte, opti-
sche Instrumente und Gerate, Gerate zur Aufnahme, Ubermittlung
und Wiedergabe von Bild und Ton, Datenverarbeitungsgeréate,
Batterien, aufgezeichnete Computersoftware, magnetische Ton-

und Bildtrager, Hologramme, Bligeleisen, Alarmanlagen, Mess-



und -anzeigegerate, Massagegerate, Sauglingsflaschen, Kondo-
me, Stitzbandagen, Eis- und Warmebeutel, Gymnastikgerate,
Haushalts-, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-,
Kdhl-, Ldftungs- und Wasserleitungsgeréate, Fahrrader, Motor-
rader, Automobile, Boote, Fahrzeugzubehdre, namlich Sonnen-
blenden, Felgen, Reifenabdeckungen, Reifen, Sitzbezuge, Fahr-
zeugabdeckungen, Kinderwagen, Kinderbuggis, Fahrzeugsitze fir
Babys und Kinder, Dachtrager, Velotrager, Skitrager, Juwelierwa-
ren, Uhren, Schmuck, Papier- und Schreibwaren, Druckerzeug-
nisse, Lederwaren, Schirme, Taschen, Koffer, Rucksacke, Beutel,
Spiegel, Tafeln, Dosen, Kasten und Kisten, Kunstgegenstande
und Souvenirs, Schlafsdcke, Mobel, Kichenartikel, Haushaltsge-
schirr, Khmme, Haar- und Zahnbursten, Zahnseide, Waschestan-
der, Abfalleimer, Schlafsacke, Haushaltstextilien, Bekleidung,
Schuhe, Kopfbedeckungen, Teppiche, Spielzeug, Balle, auch tUber
das Internet.

38
Telekommunikation; Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank
zum Herunterladen von Informationen uber elektronische Medien

(Internet)”

eingetragenen Wortmarke

plus.eu


http://plus.eu

Widerspruch erhoben hat ferner die T... KG
(Widersprechende und Beschwerdefiihrerin zu 2.) als Inhaberin der ebenfalls priori-

tatsalteren, seit dem 11. Juni 1996 fur die Waren und Dienstleistungen

"Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche, land-, garten- und forst-
wirtschaftliche Zwecke; Dingemittel; chemische Erzeugnisse zum
Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Farben, Fir-
nisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Wasch-
und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel,
Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schon-
heitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; technische Ole und Fet-
te; Schmiermittel; Brennstoffe (einschliel3lich Motorentreibstoffe)
und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; pharmazeutische Erzeugnisse
sowie Préparate fur die Gesundheitspflege; didtetische Erzeugnis-
se fur medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmate-
rial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tie-
ren; Fungizide, Herbizide; Kabel und Dréahte aus Metall (nicht fur
elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; hand-
betatigte Werkzeuge und Geréte; Messerschmiedewaren, Gabeln
und Loffel; Rasierapparate; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung
und Wiedergabe von Tonen, Gerate zur Ubertragung und Wieder-
gabe von Bildern; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Re-
gistrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und
Computer; Feuerldschgerate; orthopadische Artikel; Beleuch-
tungs-, Heizungs-, Koch-, Kihlgerate sowie sanitare Anlagen;
Feuerwerkskorper; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Uhren und ZeitmefRinstrumente; Musikinstrumente; Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Schreibwaren;
Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren oder fur Haushaltszwe-

cke: Kunstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Bilro-
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artikel (ausgenommen Mdobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit
in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Kautschuk, Gummi und Wa-
ren hieraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Dichtungs-, Packungs-
und Isoliermaterial; Leder und Lederimitationen sowie Waren da-
raus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Re-
genschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Sattlerwaren;
Mobel, Spiegel, Rahmen; Gerate und Behalter fir Haushalt und
Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); KAmme und Schwam-
me; Bursten; Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit
in Klasse 21 enthalten; Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Se-
gel, Sacke, soweit in Klasse 22 enthalten; Garne und Faden fir
textile Zwecke; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24
enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstiicke, Schuhwa-
ren, Kopfbedeckungen; Spitzen und Stickereien, Bander und
Schniirbander; Knopfe, Haken und Osen, Nadeln; kiinstliche Blu-
men; Teppiche, FuBmatten, Matten, Linoleum und andere Boden-
belage; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Spiele,
Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;
Christbaumschmuck; Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild; Fleischex-
trakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Ge-
muse; Gallerten (Gelees), Konfitren, Fruchtsaucen; Eier, Milch
und Milchprodukte; Speisedle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zu-
cker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getrei-
depraparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speise-
eis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig,
Saucen (Wuarzmittel); Gewdlrze; Kuhleis; land-, garten- und forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkoérner, soweit in Klasse
31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemise; Same-
reien, lebende Pflanzen und natirliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Biere; Mineralwasser, kohlensaurehaltige Wasser und andere al-



-11 -

koholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Fruchtsafte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken; alkoholische
Getranke (ausgenommen Biere); Tabak, Raucherartikel; Streich-
holzer; Werbung; Geschéaftsfihrung; Unternehmensverwaltung;
Blroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte;
Immobilienwesen; Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbei-
ten; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lage-
rung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erziehung, Ausbil-
dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Verpfle-
gung; Beherbergung von Gasten; Erstellen von Programmen fur

die Datenverarbeitung"

eingetragenen Wort-/Bildmarke

ﬁ
A Plus‘

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 28. April 2008 die Verwechslungsgefahr verneint und die Widerspru-
che zurickgewiesen sowie die Kosten des Widerspruchsverfahrens den Wider-

sprechenden auferlegt.

. . | =y |
In Bezug auf die Wort-/Bildmarken GM 3179 652 mEB!US4q und 396 02 967

@ scheide eine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke mangels
hinreichender Ahnlichkeit mit der angegriffenen Marke aus, auch soweit sich die
Marken auf identischen und/oder &hnlichen Waren/Dienstleistungen begegnen
konnten. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich beide Marken durch den zuséatzli-
chen Wortbestandteil "Whois" auf Seiten der angegriffenen Marke bzw. die Aus-
gestaltung der beiden Widerspruchsmarken als Wort-/Bildmarke deutlich. Zwar
enthielten die Vergleichszeichen Ubereinstimmend den Bestandteil "PLUS/Plus".

Aufgrund des allgemein beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Plus” im
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Sinne von "mehr, zusatzlich" als Hinweis auf zusatzliche bzw. verbesserte Eigen-
schaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen kdnnten jedoch aus die-
sem schutzunfahigen Wortbestandteil der Widerspruchsmarken allein keine Rechte
geltend gemacht werden.

Eine abweichende Beurteilung sei auch dann nicht veranlasst, wenn man zu-
gunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der beiden
vorgenannten Widerspruchsmarken unterstelle. Denn diese beziehe sich zum einen
auf die Widerspruchsmarken in ihrer konkreten Ausgestaltung als Wort-Bildmarken
und nicht allein auf den - fir sich genommen schutzunfahigen - Wortbestandteil
"Plus" und betreffe zum anderen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs-
marken, die keine Ahnlichkeit zu denjenigen der angegriffenen Marke aufwiesen.

Darlber hinaus werde auch die jungere Marke nicht durch den Bestandteil "PLUS"
gepragt. Denn der Bestandteil "Whois" weise flur die fur die jungere Marke einge-
tragenen Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Sinnge-
halt auf, so dass keine Anhaltspunkte dafir gegeben seien, dass der Verkehr

diesen Bestandteil vernachlassigen wiirde.

In Bezug auf die weitere Widerspruchsmarke GM 4 066 601 (Wortmarke "plus.eu”)
wirke einer Verwechslungsgefahr nicht nur entgegen, dass dem Ubereinstimmen-
den Wortbestandteil "PLUS/plus” aufgrund seiner Kennzeichnungsschwache keine
selbstandig kollisionsbegriindende Stellung beigemessen werden kénne, sondern
auch die aufgrund des glatt beschreibenden Charakters von "plus" sowie dem wei-
teren, auf eine EU-Internetdomain hinweisenden Bestandteil ".eu" begriindete

Kennzeichnungsschwéche.

Zudem entspreche es der Billigkeit, den Widersprechenden die Kosten der Verfah-
ren aufzuerlegen, da fir die Widerspriche angesichts der Schutzunfahigkeit des
Ubereinstimmenden und fir eine mogliche Verwechslungsgefahr allein relevanten

Wortbestandteils "Plus" keine Aussicht auf Erfolg bestanden hatte.


http://plus.eu
http://.eu
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Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden, wobei die Be-
schwerde der Beschwerdefiihrerin zu 2. gegen die Zuriickweisung des Wider-
spruchs aus der Widerspruchsmarke 396 02 967 nur auf die Kostenentscheidung
der Markenstelle beschréankt ist.

Die Widersprechende und Beschwerdefiihrerin zu 1. beantragt sinngemars,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle fur Klasse 42
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2008 die
angegriffene Marke 306 44 307 wegen des Widerspruchs aus den
Marken GM 3 179 652 und GM 4 066 601 zu l6schen.

Ausgehend von einer nach der Registerlage mdglichen Dienstleistungsidentitét
bzw. hochgradigen Ahnlichkeit konne eine klangliche wie auch schriftbildliche Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden. Der Ge-
samteindruck der angegriffenen Marke wie auch der Widerspruchsmarken werde
durch den Ubereinstimmenden (Wort-)Bestandteil "Plus" gepragt. Der Begriff "Plus”
sei in Bezug auf die hier malRgeblichen Dienstleistungen durchaus kennzeichnend
und herkunftshinweisend - wovon auch das BPatG in mehreren Entscheidungen
ausgegangen sei-, wahrend die Ubrigen Wortbestandteile "Whois" und. ".eu"
(GM 4 066 601) bzw. die schlichte Farbrahmung um den Wortbestandteil "plus™ bei
den Widerspruchsmarken GM 3 179 652 und 396 02 967 keine Eignung als betrieb-
licher Herkunftshinweis zukomme und diese daher im Gesamteindruck sowohl in
klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht gegeniber "Plus" zu vernachlassi-
gen seien. Dies gelte um so mehr, als der Wortbestandteil "Plus” der Widerspruchs-
marken aufgrund intensiver Benutzung und Bewerbung lber eine erhdhte Kenn-

zeichnungskraft verfiige.

Zudem bestehe vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Marken der Widersprechen-
den mit dem Bestandteil "Plus" auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da dem


http://.eu
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Ubereinstimmenden Bestandteil "Plus" der dazu erforderliche Hinweischarakter zu-

komme.

Aufgrund der vorgenannten Umstande bestehe auch keine Grundlage fiir eine Kos-
tenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden. Unabhangig von der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr kdnne den Widersprechenden nicht vorgeworfen werden,
verfahrensfremde Ziele verfolgt zu haben, da sie in legitimer Weise eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken habe Uberprifen lassen, zumal die Markenstelle
selbst den Begriff "Plus” in einer Reihe von Anmeldungen als schutzfahig erachtet
habe.

Die Widersprechende und Beschwerdefuhrerin zu 2. beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 28. Mai 2008 insoweit aufzuheben, als
der Widersprechenden zu 2. die Kosten des Verfahrens auferlegt

wurden.

Sie vertritt ebenfalls die Auffassung, dass der Widersprechenden zu 2. bereits im
Hinblick auf die in Entscheidungen angenommene Schutzfahigkeit des Begriffs

"Plus" ihr nicht vorgeworfen werden kénne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerden zuriickzuweisen.

Jede denkbare Art von Verwechslungsgefahr sei von vornherein bereits durch die
Schutzunfahigkeit des Ubereinstimmenden Wortbestandteils "Plus” sowie der ab-
weichenden Wortbestandteile bzw. der Ausgestaltung der Widerspruchsmarken als
Wort-/Bildmarken ausgeschlossen. Soweit die Widersprechende sich auf eine er-

hohte Kennzeichnungskraft von "Plus" berufe, betreffe dies allenfalls Waren/Dienst-
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leistungen der Widerspruchsmarken, die denjenigen der angegriffenen Marke nicht

ahnlich seien.

Die Widersprechende und Beschwerdefihrerin zu 1. hat einen im Beschwerdever-
fahren hilfsweise gestellten Antrag auf mindliche Verhandlung mit Schriftsatz vom
23. September 2009 nicht mehr aufrechterhalten; ebenso die Widersprechende und

Beschwerdefihrerin zu 2. mit Schriftsatz vom 28. August 20009.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die

Schriftsétze der Beteiligten Bezug genommen.

A. Die Beschwerde beider Widersprechenden sind zulassig; dies gilt insbesonde-
re fur die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung betreffend den Wider-
spruch aus der nationalen Marke 396 02 967 durch die Beschwerdefliherin
und Widersprechende zu 2. (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,
§ 71 Rdnr. 9).

Uber die Beschwerden ist auch im schriftichen Verfahren zu entscheiden,
nachdem die Widersprechende und Beschwerdefihrerin zu 1. (nachfolgend:
Widersprechende zu 1.) wie auch die Beschwerdefuhrerin und Widerspre-
chende zu 2. (nachfolgend: Widersprechende zu 2.) ihre hilfsweise gestellten
Terminsantréage nicht mehr aufrechterhalten haben und seitens der Markenin-

haberin und Beschwerdegegenerin ein Terminsantrag nicht gestellt worden ist.

B. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. bleibt in der Sache erfolglos,
soweit sie sich gegen die Zurickweisung der Widerspriche aus den Ge-
meinschaftsmarken GM 3 179 652 und GM 4 066 601 richtet, da auch nach
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Auffassung des Senats eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken

und der angegriffenen Marke nicht besteht.

Die Verwechslungsgefahr i.S. von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Be-
ricksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, ins-
besondere der Ahnlichkeit der Zeichen und der Ahnlichkeit der mit ihnen ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft
der alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren
oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Zeichen
oder durch erhdhte Kennzeichnungskraft der &lteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. aktuell BGH GRUR 2008, 258
Tz. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect, MarkenR 2009, 394, 399 - Augs-
burger Puppenkiste).

1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit ist man-
gels Erhebung einer Benutzungseinrede von der Registerlage auszuge-

hen.

a) Danach besteht im Hinblick auf die Widerspruchsmarke
GM 4 066 601 Identitat bzw. enge Ahnlichkeit zwischen den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klas-
sen 35 und 38 wie auch einem Teil der Klasse 42 wie z. B. "Aktuali-
sieren von Computersoftware" und den Dienstleistungen "Werbung"
sowie "Telekommunikation; Verschaffen von Zugang auf eine Da-
tenbank zum Herunterladen von Informationen Uber elektronische
Medien (Internet)", fur die die Widerspruchsmarke GM 4 066 601
Schutz beanspruchen kann. Zu den weiteren von der angegriffenen
Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 wie auch den
Waren der Klasse 25 besteht hingegen insoweit ein deutlicher Ab-

stand.



-17 -

b) Zwischen den zur Klasse 35 der Marke GM 4 066 601 registrierten
"Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens, namlich eines
Discountmarktes, insbesondere ..." wie auch zu den fur die
Widerspruchsmarke GM 3 179 562 in der Klasse 35 allein eingetra-
genen "Einzelhandelsdienstleistungen eines Discountmarktes, nam-
lich ...." bestehen weder zu den von der angegriffenen Marke be-
anspruchten Waren der Klasse 25 noch zu deren Dienstleistungen
der Klassen 35, 38 und 42 nennenswerte Beriuihrungspunkte. Wenn
bereits eine Ahnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen fir
bestimmte Waren und diesen Waren selbst in Zweifel gezogen (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,, 8 9 Rdnr. 97) bzw. inso-
weit unter dem Gesichtspunkt eines bestehenden Ergadnzungsver-
haltnis lediglich eine "gewisse" Ahnlichkeit angenommen wird (vgl.
dazu fur die Rechtslage nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht
EuG, Urt. v. 24. September 2008 - T-116/06 Nr. 52 - 58 - O STORE
/| THE O STORE), kann im Hinblick auf Waren, die nicht Gegen-
stand der Einzelhandelsdienstleistungen sind - wie es bei den Wa-
ren der Klasse 25 der angegriffenen Marke der Fall ist -, als auch
bei Dienstleistungen, die wie diejenigen der angegriffenen Marke in
keinem erkennbaren Zusammenhang zu Einzelhandelsdienstleis-
tungen stehen, kaum noch eine Ahnlichkeit angenommen werden.
Zugunsten der Widersprechenden zu 1. legt der Senat seiner Ent-
scheidung insoweit aber in Bezug auf die Einzelhandelsdienstleis-
tungen eine wenngleich auch unterdurchschnittliche Ahnlichkeit zu
den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zugrun-
de.

Bei seiner Entscheidung unterstellt der Senat unbeschadet der Frage
einer Kennzeichnungsschwéche bzw. Schutzunfahigkeit des Wortbe-
standteils "Plus/PLUS" sowie des weiteren Wortbestandteils ".eu" bei der

Widerspruchsmarke GM 4 066 601 zugunsten der Widersprechenden zu
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1. ohne nahere Sachprifung noch eine durchschnittiche Kennzeich-
nungskraft beider Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit. Ebenfalls
zugunsten der Widersprechenden zu 1. geht der Senat dabei weiterhin
davon aus, dass die Wort-/Bildmarke GM 3 179 562 aufgrund langjahri-
ger und intensiver Bewerbung und Benutzung in Bezug auf die zu
Klasse 35 eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen sogar tber eine

erhebliche gesteigerte Kennzeichnungskraft verfugt.

Aber auch soweit danach bei den im Identitats- bzw. engen Ahnlichkeits-
bereich liegenden Waren/Dienstleistungen strenge und im Verhaltnis zu
der Widerspruchsmarke GM 3 179 652 unter Zugrundelegung einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft ggf. noch zuséatzlich erhéhte Anforderun-
gen an den Markenabstand zu stellen sind, genigt diesen die angegriffe-

ne Marke in jeder Hinsicht.

Maf3gebend fur die Beurteilung der Markendhnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz
auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm
entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unter-
werfen, wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den
normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 -
SAT.2). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen
ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu
ermitteln. FUr die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei re-
gelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus
(BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 -
HEITEC).
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Aufgrund der Ausgestaltung der Widerspruchsmarke GM 3 179 652
als Wort-/Bildmarke sowie der zusétzlichen Wortbestandteile ".eu”
bei der WiM GM 4 066 601 und "Whois" bei der angegriffenen Mar-
ke unterscheiden sich die Vergleichsmarken so deutlich, dass eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr von vornherein nur dann in Be-
tracht kommt, wenn der in samtlichen Marken identisch vorhandene
Wortbestandteil "PLUS" bzw. "Plus" den Gesamteindruck dieser
Marken derart pragt, dass die anderen Wort- bzw. Bildbestandteile
weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der
Marken nicht mehr mitbestimmen (vgl. EuUGH GRUR 2005, 1042
Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; GRUR 2006 859, 860 Tz. 18 - Malte-
serkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO,;
MarkenR 2009, 394, 400 Tz. 57 - Augsburger Puppenkiste). Davon

kann jedoch nicht ausgegangen werden.

Den Bestandteil "PLUS" bzw. "Plus" kennt der Verbraucher in Zu-
sammenhang mit vielfaltigen Produkten als allgemeinen Hinweis
darauf, dass hierbei ein "mehr" von etwas geboten ist. Dementspre-
chend wird er auch den Ubereinstimmend in den vorliegenden Ver-
gleichsmarken enthaltenen Markenbestandteil "PLUS" bzw. "Plus"
auch im hier maf3geblichen Waren- und Dienstleistungsbereich le-
diglich als eine sachbezogene Angabe ansehen, die auf zusatzliche
oder verbesserte Eigenschaften und Vorteile der so gekennzeich-
neten Waren und Dienstleistungen hinweist, d. h. dass diese ein
"Plus", ein "mehr" an Qualitat oder Preiswirdigkeit aufweisen (vgl.
HABM PAVIS PROMA R724/2007 - 4 v. 8. September 2008 -
bioPLUS / PLUS).

Diesem wegen seines allgemein anpreisenden Aussagegehalts hin-
sichtlich der hier relevanten Waren und Dienstleistungen schutz-

unfahigen Bestandteil kann entsprechend dem Grundsatz, dass
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schutzunfahige Elemente einer kombinierten Marke im allgemeinen
bereits aus Rechtsgriinden nicht geeignet sind, den Gesamtein-
druck einer Marke zu pragen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., 8 9 Rdnr. 283), keine pragende und damit kollisonsbegrin-
dende Wirkung innerhalb der Vergleichszeichen beigemessen wer-
den. Dies hat das Bundespatentgericht in einer Reihe von Entschei-
dungen festgestellt (vgl. BPatG Mitt. 1972, 212 - Plus; BPatG in
PAVIS PROMA, 30 W (pat) 41/97 - CABLE PLUS/CANAL PLUS;
BPatG in PAVIS PROMA, 30 W (pat) 140/97 - PLUS; BPatG in
PAVIS PROMA, 33 W (pat) 159/01 - MH-Plus/Xplus; BPatG in
PAVIS PROMA, 24 W (pat) 41/04 - sani plus /SANIFORM PLUS;
BPATG in PAVIS PROMA, 24 W (pat)16/07 -MCI Haar
PLUS/Plus) und aktuell auch das HABM (vgl. PAVIS PROMA
R724/2007-4 vom 8. September 2008 - bioPLUS / PLUS). In diese
Rechtsprechung reiht sich entgegen der Auffassung der Widerspre-
chenden zu 1. vor allem auch die von ihr zitierte, in PAVIS PROMA
veroffentlichte BPatG-Entscheidung 28 W (pat) 296/03 "Plus” vom
3. Mérz 2004 ein; in dieser Entscheidung ist die als Marke angemel-
dete Bezeichnung "Plus" lediglich fur die Ware "Christbaum-
schmuck” und auch nur deshalb als schutzfahig angesehen wor-
den, weil das "moderne” und "schlagkraftige” Wort "Plus" im Zu-
sammenhang mit dieser Ware als eher ungewdhnlich angesehen

wurde.

Fur den Verkehr besteht daher kein Anlass, bei der angegriffenen
Wortmarke "WhoisPLUS" und der Widerspruchswortmarke
GM 4 066 601 "plus.eu” die weiteren Wortbestandteile "Whois" bzw.
".eu" sowie bei der Wortbildmarke GM 3 179 652 deren bildliche
Ausgestaltung zu vernachlassigen. Dies gilt in Bezug auf die beiden
Wortmarken selbst dann, wenn er "Whois" trotz der Zusammen-

schreibung als englische Wortfolge "who is" erkennt und jedenfalls
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in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Dienstleistungen als Bezeichnung eines (Internet-)Pro-
tokolls versteht, mit dem von einem verteilten Datenbanksystem
Informationen zu Internet-Domains und IP-Adressen und deren
Eigentiimern abgefragt werden kénnen (val. dazu
http://www.denic.de/-de/whois/index.jsp) bzw. bei der erkennbar
nach Art einer (unvollstdndigen) Internetadresse gebildeten Wider-
spruchsmarke GM 4 066 601 den Bestandteil ".eu" als Hinweis auf
eine EU-Internetdomain ansieht, so dass beide Wortbestandteile
wegen ihres beschreibenden Aussagegehalts ebenfalls kennzeich-
nungsschwach oder sogar schutzunfahig sind. Denn auch dann
wird der Verkehr nicht allein in dem fir sich gesehen schutzun-
fahigen Bestandteil "PLUS" bzw. "plus”, sondern erst in der Ver-
bindung der jeweiligen Wortbestandteile den Herkunftshinweis
sehen, so dass auch die Bestandteile "Whois" bzw. "eu" zum Ge-
samteindruck der angegriffenen Marke "WhoisPLUS" bzw. der Wi-
derspruchsmarke GM 4 066 601 "plus.eu” beitragen.

Der Gesamteindruck des Wort-/Bildzeichens GM 3 179 562 wird
auch nicht deshalb von dem Wortbestandteil "Plus" gepréagt, weil es
daneben keine weiteren fur eine miundliche Benennung sich anbie-
tenden Wortbestandteile mehr enthalt. Zwar ist jedenfalls in klang-
licher Hinsicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-
/Bildmarken regelmaf3ig von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass
der Wortbestandteil den Gesamteindruck pragt, weil er die ein-
fachste Moglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR
2008, 903, 905 Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO; Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 332). Ein Wortbestandteil wie "Plus",
dem fir sich genommen jedoch der Markenschutz zu versagen ist,
vermag den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke
jedoch nicht zu pragen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB
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DIREKT; GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000). In diesen Fallen
kann der Grundsatz "Wort vor Bild" daher keine Geltung beanspru-
chen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,, 8 9 Rdnr. 334).
Dementsprechend gewinnt auch die  Widerspruchsmarke
GM 3 179 562 ihre Kennzeichnungskraft allein durch die Kombina-
tion der farbigen und in ihrer Ausgestaltung sowie Grol3e deutlich

hervortretenden Bildelemente mit dem Wortbestandteil "Plus".

Der Ubereinstimmende Bestandteil "PLUS" bzw. "Plus"/"plus" ist bei
den Vergleichszeichen auch erkennbar nicht derart blickfangartig
herausgestellt, dass der Verkehr abweichend von den vorgenann-
ten Grundsatzen Anlass hétte, sich unter Vernachlassigung der
Ubrigen Wortbestandteile allein an diesen als Herkunftshinweis zu
orientieren. Im Ubrigen kann in rechtlicher Hinsicht eine kennzei-
chenmalliige Hervorhebung eines beschreibenden Bestandteils
grundséatzlich nur innerhalb der jingeren Marke zur Bejahung einer
Verwechslungsgefahr fuhren, da sich derjenige auf ein Freihaltebe-
durfnis an einer beschreibenden Angabe nicht berufen soll, der eine
solche Angabe selbst kennzeichenméalig wie eine Marke gebraucht
(vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Flaminger). Diese Erwagungen
kénnen aber nicht gleichermal3en im Hinblick auf eine altere Marke
gelten, da ansonsten der anerkannte markenrechtliche Grundsatz,
wonach eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die
Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf
schutzunfahige oder kennzeichnungsschwache Elemente der alte-
ren Marke beschréanken (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., 8 9 Rdnr. 283 m. w. N.), unterlaufen wirde.
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dd) Eine selbstandig kollisionsbegrinde Stellung des Wortbestandteils
"PLUS" ergibt sich auch nicht aus der seitens des Senats zu Guns-
ten der Widersprechenden ohne nahere Sachprifung unterstellten

gesteigerten Kennzeichnungskraft des  Wort-/Bildzeichens

GM 3179562 mElUSg4 fir die zu dieser Marke eingetragenen

Einzelhandelsdienstleistungen.

Zwar kann der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte)
Verwendung im Geschaftsverkehr zunehmend eine herkunftshin-
weisende Funktion erhalten hat, sich nicht nur auf seine Kennzeich-
nungskraft auswirken, sondern hat zugleich zur Folge, dass der
Verkehr dem Zeichen auch dann einen starkeren Herkunftshinweis
entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil ei-
nes anderen Zeichens begegnet, so dass eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft einer (Widerspruchs-)Marke auch bei der Prifung
der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamt-
eindruck der angegriffenen Marke in einer selbstandig kollisionsbe-
grundenden Art und Weise bestimmt, zu bertcksichtigen ist (BGH
GRUR 2003, 880 - City Plus; GRUR 2007, 888, 889 Tz. 24 - Euro
Telekom; MarkenR 2009, 256,260 Tz. 34 - METROBUS).

Da aber in der angegriffenen Marke nicht die Widerpruchsmarke
GM 3179 562 in ihrer eingetragenen Form, sondern nur deren
Wortbestandteil "Plus" ibernommen worden ist, kann dies nur eine
Pragung der angegriffenen Marke durch den identischen Wortbe-
standteil "PLUS" bewirken, wenn eine solche durch langjahrige und
intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft dieser Wider-
spruchsmarke sich nicht nur auf die Marke in ihrer Gesamtheit als
Wort-/Bildzeichen bezieht, sondern auch isoliert den Wortbestand-
teil "Plus" als solchen erfassen wuirde (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 294).
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Dem steht zwar nicht allein die originare Kennzeichnungsswache
von "Plus" entgegen, da die Anwendung des vorgenanten Erfah-
rungssatzes grundsatzlich auch in solchen Fallen in Betracht
kommt, in denen der mit dem Klagekennzeichen tbereinstimmende
Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine
Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses
Zeichens erlangt hat (BGH GRUR 2007, 888, 889 Tz. 25 - Euro
Telekom).

Jedoch kann ein Widersprechender sich im Widerspruchsverfahren
grundsatzlich nicht darauf berufen, ein von Haus aus schutzunfahi-
ger Bestandteil einer Widerspruchsmarke habe sich zwischenzeit-
lich fur ihn im Verkehr durchgesetzt; eine Berlicksichtigung ist viel-
mehr nur in Fallen mdglich, in denen die behauptete Verkehrs-
durchsetzung in einem den fraglichen Bestandteil betreffenden Ein-
tragungsverfahren férmlich festgestellt worden ist (vgl. Strébele/Ha-
cker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 249). Dies ist vorliegend
aber nicht der Fall. Vor allem kann insoweit nicht die als verkehrs-
durchgesetzt eingetragene Wortmarke 396 18 658 "PLUS" heran-
gezogen werden. Denn abgesehen davon, dass es sich um eine
nationale Marke handelt, bei denen die Voraussetzungen einer Ver-
kehrsdurchsetzung nicht zwangslaufig derjenigen einer Gemein-
schaftsmarke entsprechen und weiterhin die Eintragung dieser Mar-
ke zudem zwischenzeitlich am 22. Mai 2009 geléscht wurde, er-
folgte die Eintragung zu verschiedenen Waren, nicht jedoch zu den
fur die Widerspruchsmarke GM 3 179 562 eingetragenen Einzel-
handelsdienstleistungen. Die Ahnlichkeit dieser Dienstleistungen zu
den Waren dieser als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke
"PLUS" ist auch nicht so eng, dass die Bekanntheit dieser Bezeich-

nung zwangslaufig auf die Dienstleistungen ausstrahilt.
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Unabhangig davon ist auch in dem von der Widersprechenden zu
1. dazu vorgelegten Auszug aus einem demoskopischen Gutachten
von EMNID aus dem April 2003 von der "Abbildung mit der Wort-
/Bildmarke ,Plus™ oder dem "Plus-Logo" die Rede, so dass dieses
Gutachten ebenfalls keine Ruckschlisse auf eine Bekanntheit bzw.
Verkehrsgeltung des Wortbestandteils "PLUS" als solchem erlaubt.
Beachtet man weiterhin, dass eine durch Benutzung gewonnene
Starke sich insoweit nur auf die fir die Widerspruchsmarke zu
Klasse 35 eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen beziehen
kann, welche jedoch - wie bereits dargelegt - einen zumindest er-
heblichen Abstand zu den Waren und Dienstleistungen aufweisen,
bieten sich keine Anhaltspunkte, dass der Verkehr aufgrund der Be-
griffskombination "WhoisPLUS" einen zur Verwechslungsgefahr
fuhrenden Zusammenhang mit der Widersprechenden zu 1. her-

stellt.

Fehlt es aus den dargelegten Grinden an einer Pragung des Ge-
samteindrucks nicht nur der angegriffenen Marke, sondern auch der
beiden Widerspruchszeichen durch die jeweiligen Wortbestandteile
"PLUS" bzw. "Plus"/ "plus", scheidet auch eine Verwechslungsge-
fahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbstandig
kennzeichnenden Stellung dieses Bestandteils innerhalb des ange-
griffenen Zeichens aus (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 18 - Malteser-
kreuz; MarkenR 2008, 12, 14 Tz. 33 - Interconnect; MarkenR 2009,
394, 400 Tz. 57, 401 Tz. 70 - Augsburger Puppenkiste). Denn ein
Zeichenbestandteil einer alteren Marke kann, ohne dass er dieses
dominiert oder pragt, in einer zusammengesetzten jingeren Marke
keine selbstandig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten
wuirde fur die altere Marke ein selbstéandiger Elementenschutz be-

grindet, der dem Kennzeichenrecht grundsatzlich fremd ist (vgl.
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BGH GRUR 2008, 903, 905 Tz. 34 - SIERRA ANTIGUO; GRUR
2009, 1055, 1057 Tz. 31 - airdsl).

Hinzu kommt, dass einem solchen Bestandteil nur dann eine selb-
standig kennzeichnende Stellung innerhalb des jingeren Zeichens
zuerkannt werden kann, wenn die sich gegeniberstehenden Wa-
ren/Dienstleistungen beider Marken einen deutlichen, jedenfalls
nicht den Bereich Uberdurchschnittlicher Ahnlichkeit unterschreiten-
den Bezug zueinander aufweisen, da nur dann die Gefahr besteht,
dass der Verkehr davon ausgeht, die Waren bzw. Dienstleistungen
stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unterneh-
men (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 358;
vgl. auch BGH GRUR 2008, 905, 908 Tz. 39 - 40 - Pantohexal). An
einer solchen Ahnlichkeit fehlt es zwischen den Einzelhandels-
dienstleistungen der Widerspruchsmarken und den Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke aber ganz offensichtlich.
Vielmehr besteht - wie bereits darlegt - jedenfalls ein erheblicher,
unterdurchschnittlicher Ahnlichkeitsgrad bis hin zur Waren- bzw.

Dienstleistungsferne.

4. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Se-

rienzeichens scheidet ebenfalls aus.

a)

Soweit nach bisheriger Rechtsprechung auch unabhangig von Be-
stand und Benutzung einer entsprechend gebildeten Zeichenserie
unter bestimmten Voraussetzungen nahe gelegt sein kann, dass
der Verkehr in einem Uubereinstimmenden bzw. wesensgleichen
Element einen Hinweis auf den Inhaber der alteren Marke erkennt
und deshalb die Bezeichnungen demselben Inhaber zuordnet (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 381 Fn. 959), er-

scheint fraglich, ob daran im Hinblick auf eine neuere Entscheidung
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des EuGH, wonach fur das Bestehen einer Gefahr, dass sich das
Publikum hinsichtlich der Zugehdrigkeit der angemeldeten Marke zu
einer "Familie" oder "Serie" von Marken irrt, erforderlich ist, dass die
dieser "Familie" oder "Serie" angehtrenden Marken auf dem Markt
prasent sind (vgl. EuUGH MarkenR 2007, 427, 432 Tz. 64 - BAIN-
BRIDGE) uberhaupt noch festgehalten werden kann (vgl. dazu
GRUR 2008, 905, 908 Tz.35 - Pantohexal, Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl.,, 8 9 Rdnr. 382). Dies kann vorliegend aber
offen bleiben. Denn eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne
scheidet ungeachtet des Bestands bzw. der Benutzung einer Zei-
chenserie bereits deshalb aus, weil der gemeinsame Wortbestand-
teil "Plus" aufgrund seines beschreibenden Charakters und der da-
mit verbundenen Kennzeichnungsschwache nicht geeignet ist, als
herkunftshinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wir-
ken (vgl. dazu Strébele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 89
Rdnr. 387 Fn. 980).

Der in Bezug auf die Widerspruchsmarke die GM 3 179 562 zu-
gunsten der Widersprechenden zu 1. unterstellten gesteigerten
Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung kommt insoweit auch kei-
ne Bedeutung zu, da diese sich - wie bereits dargelegt - allenfalls
auf das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit als Wort-/Bild-

marke, nicht jedoch auf den Wortbestandteil "Plus" bezieht.

Soweit die Widersprechende zu 1. unter Hinweis auf einen ihrem
Schriftsatz vom 25. Juli 2008 als Anlage beigefiigten Auszug auf
eine entsprechende Markenserie der Widersprechenden zu 1. mit
dem Bestandteil "Plus" hinweist (vgl. Bd. Il, Bl. 35-38 GA) und
dazu geltend macht, dass es insoweit nicht mehr auf die Kenn-
zeichnungskraft des Stammbestandteils ankomme, trifft zwar zu,

dass bei einer existenten und benutzten Markenserie es nicht
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(mehr) darauf ankommt, ob der fragliche Bestandteil sich theo-
retisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob die
Widersprechende den Verkehr tatsachlich an "Plus" als Stammbe-
standteil einer Serie gewdhnt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 -
BIG).

Die Widersprechende hat sich zum Beleg daftir, dass sie Uber eine
grol3e Zeichenfamilie verfugt, jedoch allein auf die aus der Anlage
zum Schriftsatz vom 25. Juli 2008 ersichtlichen Markeneintragun-
gen berufen. Aber abgesehen davon, dass jedenfalls bei einzelnen
Marken bereits eine Erkennbarkeit des Begriffs "Plus" als Stamm-
bestandteil fraglich erscheint wie z.B. bei der Wort-Bildmarke
300 888 85 mit dem Wortbestandteil "PLUS MINUS", folgt allein aus
der Eintragung einer Markenserie nicht, dass diese auch in einem
Umfang benutzt worden sind, der dem Verkehr, an den sich die in
Rede stehenden Waren/Dienstleistungen richten, Veranlassung
gibt, "Plus" als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu verstehen
(vgl. BGH MarkenR 259, 260 Tz. 39 - METROBUS). Zur Art und
Weise sowie dem Umfang einer Benutzung dieser fur die Wider-
sprechenden zu 1. eingetragenen Marken ist jedoch nichts naher

vorgetragen worden.

Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. wie auch die von vornherein auf
die Kostengrundentscheidung beschrankte Beschwerde der Widersprechen-
den zu 2. haben jedoch Erfolg, soweit sie sich gegen die Auferlegung der Kos-

ten des Widerspruchsverfahrens richten.

Eine Kostenauferlegung kommt im Widerspruchsverfahren - abweichend von
dem Grundsatz, dass jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst tragt -
grundsatzlich dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach

anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest
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kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Er-
l6schen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 9. Aufl.,, 8§ 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 11 m. w. N). Ein solcher Fall wird
dabei zwar u. a. auch angenommen, wenn ein Widerspruch auf eine prioritats-
altere mehrgliedrige Marke gestitzt wird, die nur in einem schutzunfahigen
Bestandteil Ahnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (Strobele/Ha-
cker, a. a. 0., 8 63 Rdn. 7, 8 71 Rdn. 13). Vorliegend ist jedoch zu beachten,
dass die Widersprechenden aus den Widerspruchsmarken in einer Reihe von
Fallgestaltungen erfolgreich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ge-
gen eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil "Plus" vorgegangen sind
und nicht zuletzt auch das HABM in einer kurzlich ergangenen Entscheidung
eine Verwechslungsgefahr sogar zwischen den hier maf3geblichen Marken an-
genommen hat. Vor diesem Hintergrund kann dann aber den Widersprechen-
den auch bei Beachtung der dargelegten und jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt
als gefestigt zu betrachtenden Rechtsprechung des BPatG zur Schutzunféahig-
keit des Begriffs "Plus" nicht der Vorwurf einer Verfolgung verfahrensfremder
Ziele durch Einlegung eines offensichtlich erfolglosen Widerspruchs gemacht
werden, so dass es bei der Regelung nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ver-
bleibt.

D. Im Hinblick auf die jedenfalls hinsichtlich der Kostenentscheidung der Marken-
stelle erfolgreiche Beschwerde sowie aus den unter C. genannten Grinden
bietet der Streitfall auch in Bezug der Kosten des Beschwerdeverfahrens kei-
nen Grund fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden (8 71 Abs. 1
MarkenG).

Bayer Metternich Merzbach
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