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Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: 8§ 9 MarkenG

IDW-Informationsdienst Wissenschaft

Wirkt eine in eine jingere Marke Gibernommene Buchstabenfolge dort als Akronym der wei-
teren Zeichenbestandteile, besteht eine assoziative Verwechslungsgefahr mit der &lteren
Marke, die nur aus der Buchstabenfolge oder zusatzlich glatt beschreibenden Bestandteilen
besteht, die kein anderes Verstandnis des Akronyms nahelegen.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 19/09 Verkindet am
13. Juli 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 28. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter

betreffend die Marke 398 14 720

Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fir Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke
1 069 633 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschu-
ren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern
von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen
aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren,
nutzerorientierte  Auswahl und  Uberarbeitung  von
Informationen gegen Entgelt fur Dritte; Herausgabe und
Veroffentlichung von Schulungsmaterial

zurickgewiesen worden ist.

Auch insoweit ist die Marke 398 14 720 zu l6schen.



Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fir Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Wider-
spruch aus der Marke 1069633 fur die Dienstleistung
.Erziehung* geléscht worden ist. Auch insoweit wird der

Widerspruch aus der Marke 1 069 633 zurtickgewiesen.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke
2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonuber-
tragungsgerate, Tonwiedergabegeréate;
Datenverarbeitungsgerate und Computer, Computerperi-
pheriegerate; Telekommunikationsgerate; Magnetaufzeich-
nungstrager, insbesondere Magnet- und Videobander;
Compact-Disks, optische Datentrager; Datenverarbeitungs-
programme, Computerbetriebsprogramme; Papier, Pappe
und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammein
und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und
Forschung; Erstellen von Programmen fur die Datenver-
arbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-
Software

zurickgewiesen worden ist.

Auch insoweit wird die Marke 398 14 720 geloscht.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Wider-



spruch aus der Marke 2079 789 fiur die Dienstleistung
.Erziehung* geléscht worden ist. Auch insoweit wird der

Widerspruch aus der Marke 2 079 789 zurtickgewiesen.

4. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fir Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Wider-
spruch aus der Marke 1 095 846 gel6scht worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 095 846 wird insgesamt

zurlckgewiesen.

5. Im Ubrigen werden die Widerspriiche und die Beschwerden

zurlckgewiesen.
6. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die am 16. Marz 1998 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 39814720

idw

Informationsdienst
Wissenschaft




ist am 16. September 1998 eingetragen worden und wird nach der Einschréankung

in der mundlichen Verhandlung noch fur

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonubertragungsgerate, Tonwiedergabe-
gerate, telefonische Ubertragungsapparate; Magnetaufzeichnungstrager, insbe-
sondere Magnet- und Videobander; Compact-Disks, optische Datentrager;
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Com-
puterbetriebsprogramme; Computerperipheriegerate; Telekommunikationsgerate;
alle vorgenannten Waren aul3erhalb des Bereichs der Wirtschafts- und

Steuerberatung;

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschiren, Informationsbriefe
und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); alle vorgenannten Waren aullerhalb des Bereichs der

Wirtschafts- und Steuerberatung;

Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von
Bildreportagen und Tonreportagen; Ubermittlung von Nachrichten, Nachrichten-
und Bildubermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenibermittlung;
Ubermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fern-
sprechdienst; Vermietung von Gerdten zur Nachrichtenibertragung; Presse-
agenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und
Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren,
nutzerorientierte Auswahl und Uberarbeitung von Informationen gegen Entgelt fiir
Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hoérfunkprogrammen; alle
vorgenannten Dienstleistungen aul3erhalb des Bereichs der Wirtschafts- und

Steuerberatung;



Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;
Herausgabe und Veroéffentlichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und
Organisation von Schulungen; Herausgabe und Verdffentlichung von Texten,
insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Ver-
anstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung
von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; alle vorgenannten Dienstleistungen

aul3erhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren
von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerbera-
tungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-
Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken;
Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Ver-
waltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemoglichkeiten und
Ubermittlung von Informationen tber Wissenschaft und Technologie sowie (iber
Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet; alle vorgenannten

Dienstleistungen aufRerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;

beansprucht.
Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veroffentlicht worden.

Gegen diese Eintragung hat der Widersprechende zu 1) aus seiner seit dem
26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633

IDW

und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke
Nr. 1 095 846



a5 J 20695/35 Wz

Widerspruch erhoben. Diese beiden Widerspruchsmarken sind geschutzt fir eine
Reihe von Dienstleistungen. Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens
die Benutzung bestritten hatte, hat die Widersprechende Unterlagen zur

Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Widersprechende zu 2) hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit
7. Oktober 1994 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789

1T DW

VERLAG GMBH

Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens auch die Benutzung dieser
Marke bestritten hatte, hat die Widersprechende zu 2) Unterlagen zur

Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Teilldschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widerspriiche aus



den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1) jeweils fur

die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Veroffentlichung von Texten, insbe-
sondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und

Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr.2 079 789 der Wider-

sprechenden zu 2) fur die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschiren,
Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veroffentlichung von

Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.

Im Ubrigen hat die Markenstelle die Widerspriiche zuriickgewiesen.

Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der
Inhaber des angegriffenen Zeichens hat ein neues Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis vorgelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt
werden sollte und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem
Zusatz ,aul3erhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung“ versehen
hat.

Der 32. Senat hat auf die Beschwerde der Widersprechenden mit Beschluss vom
8. Marz 2005, Az.: 32 W (pat) 79/02, eine zusatzliche Teilloschung der Marke
angeordnet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auch
insoweit aufgehoben, als die Marke fur die Dienstleistung ,Erziehung® geldscht
worden ist. Die zusatzliche Léschung erfolgte wegen der Widerspriche aus den
Marken 1069633 sowie 1095846 fir folgende Waren und Dienstleistungen:



,Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonubertragungsgerate, Tonwiedergabe-
gerate, telefonische Ubertragungsapparate; Magnetaufzeichnungstrager, insbe-
sondere Magnet- und Videobander; Compact-Disks, optische Datentrager; Daten-
verarbeitungsgerate und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckerei-
erzeugnisse, insbesondere Informationsbroschiren, Informationsbriefe und Zei-
tungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und
Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wis-
senschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und
Uberarbeitung von Information gegen Entgelt fur Dritte; Herausgabe und
Vertffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs;
Bereitstellung von Recherchemdglichkeiten und Ubermittlung von Informationen
fur Wissenschaft und Technologie sowie Uber Experten aus Wissenschaft und

Forschung per Internet”.

Eine LOschung erfolgte ferner wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789
fur folgende Waren und Dienstleistungen:

"Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, TonUbertragungsgerate, Tonwiedergabe-
gerate, telefonische Ubertragungsapparate; Magnetaufzeichnungstrager, insbe-
sondere Magnet- und Videobdnder; Compakt-Disks, optische Datentrager;
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Com-
puterbetriebsprogramme; Computerperipheriegerate; Telekommunikationsgerate;
Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und
Bildibermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenibermittlung;
Ubermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprech-
dienst; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, insbesondere
Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen;
Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemdéglichkeiten und
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Ubermittlung von Informationen lber Wissenschaft und Technologie sowie tber

Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet".

Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat der 32. Senat jeweils

zuruckgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden der Widersprechenden als

unzul&ssig verworfen.

Ferner hat er auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers den am
8. Marz 2005 an Verkindungs Statt zugestellten Beschluss des 32. Senats
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zuriickverwiesen.

Zur Begrindung hat der Bundesgerichtshof darauf abgestellt, die Verknipfung
zwischen der Buchstabenfolge idw, die eine Abklrzung der weiteren Wort-
bestandteile ,Informationsdienst Wissenschaft“ darstelle, und eben diesen
weiteren Wortbestandteilen stehe bei der Benennung einer Verkirzung auf die
Buchstabenfolge entgegen, wenn die Buchstabenfolge als Abkirzung nicht
allgemein bekannt sei und auch keine Schwierigkeiten bestinden, sich die

langeren Wortbestandteile einzupragen.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle fur Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die
Widerspriche in vollem Umfang zurickzuweisen sowie die Be-

schwerden der Widersprechenden zurlckzuweisen.
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Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde des Markeninhabers zuriickzuweisen.

Sie tragen erganzend vor, die Widersprechenden benutzten eine Serie von
Marken mit dem Bestandteil IDW. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben
die Widersprechenden weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, u. a. eine
eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers der Widersprechenden zu 1)
vom 24. April 20009.

Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die

Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligte ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

1) Die zulassigen Beschwerden der Widersprechenden und des Marken-

inhabers sind jeweils teilweise begriindet.

Nicht mehr streitgegenstandlich ist das Begehren der Widersprechenden, tber
den Umfang der Lo6schung durch Markenstelle und 32. Senat hinaus eine
weitergehende LOschung auszusprechen. Der Bundesgerichtshof hat die
Rechtsbeschwerden der Widersprechenden verworfen. Nicht streitgegenstandlich

sind demnach folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke:

.Fotografien, Graphiken; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen;
Ubermittlung von Nachrichten; Vermietung von Geraten zur Nachrichteniiber-
tragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Pro-

duktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Horfunkprogrammen; Unterhaltung;
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sportliche und kulturelle Aktivitditen; Zusammenstellung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung,
insbesondere Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Ver-
mietung von Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken;
Dienstleistungen eines Graphikers; Verwaltung von Urheberrechten; alle vorge-
nannten Waren und Dienstleistungen aul3erhalb des Bereichs der Wirtschafts- und

Steuerberatung®.

a) Nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer
Marke im Falle eines Widerspruchs zu léschen, wenn und soweit wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang und der Identitat
oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren fir das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die
Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr ist unter Bericksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-

nungskraft der alteren Marke.

b) An der Feststellung einer gedanklichen Verwechslungsgefahr sieht sich der
Senat nicht gehindert. Zwar hat der 32. Senat in dem vom Bundesgerichtshof
aufgehobenen Beschluss vom 14. Juli 2004 unter Il. 2. d auch die Gefahr des
gedanklichen In-Verbindung-Bringens hinsichtlich der Widerspruchsmarke
2 079 789 bejaht. Der Bundesgerichtshof hat jedoch zu dieser Frage hinsichtlich
der Widerspruchsmarke 1095846 im Beschluss vom 13. Dezember 2007
(Rdn. 46) nur festgestellt, der 32. Senat habe keine Feststellungen dazu getroffen,
dass die Verbraucher Anlass hatten, in dem aus verschiedenen Wort- und
Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen IDW als Stamm einer Zeichen-
serie zu sehen. In Rdn. 56 hat der Bundesgerichtshof zur Widerspruchsmarke
2 079 789 festgestellt, der 32. Senat habe den Gesamteindruck der kollidierenden
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Marken und die Zeichenahnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Ein genereller
Ausschluss der assoziativen Verwechslungsgefahr, an den der nunmehr zustan-

dige Senat gebunden waére, ist darin nicht zu sehen.

2) Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 069 633 IDW hat teilweise
Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen
Verbindung nach 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Streitgegenstandlich sind
allerdings nur noch die von der Markenstelle und vom 32. Senat geldschten

Waren und Dienstleistungen.

a) Bei der Priufung der Verwechslungsgefahr sind zudem nur diejenigen
Dienstleistungen zu beriicksichtigen, fur die eine Benutzung in den nach § 43
Abs. 1 MarkenG malRgeblichen Benutzungszeitraumen glaubhaft gemacht worden
ist. Der Bundesgerichtshof hat eine solche Glaubhaftmachung fiir die Zeiten vom
15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 sowie vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004
anerkannt. Der letztgenannte Zeitraum umfasst auch noch funf Jahre vor der
vorliegenden Entscheidung (Juli 2004 bis Juli 2009).

In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999, 10. Fe-
bruar 2004 und 24. April 2009 (Bl. 250 - 256 d. A.) wird zwar zwischen den
Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der
eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der
Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben
in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, machen jedoch die beigefiigten
Anlagen hinreichend deutlich. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen
Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 ist
eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke IDW im Zeitraum vom
15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 fur

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprifern und Wirtschaftspri-

fungsgesellschaften sowie von aul3erordentlichen Mitgliedern des
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Zeicheninhabers, insbesondere lber eine unabhangige, eigenver-
antwortliche und fachgerechte Berufsausibung im Rahmen ein-
heitlicher Grundsatze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprufer-
nachwuchses; Durchfiihrung und fachliche, finanzielle und organi-
satorische Unterstitzung von Ausbildungsmalinahmen, insbeson-
dere von Lehrgéangen, Seminaren, Kursen und Vortragen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Verdffentlichungen von
fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tatig-
keitsgebiet eines Wirtschaftsprifers und Erstattung von Stel-
lungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von
Wirtschaftsprifern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie
von aul3erordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in
fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftspriufern und
Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie von auf3erordentlichen
Mitgliedern, insbesondere auch gegenuber den gesetzgebenden

Korperschaften von Bund und Landern

glaubhaft gemacht. Dies gilt auch fur die Zeitraume von Juli 1999 bis Juli 2004 und
von Juli 2004 bis Juli 2009, fur die eine rechtserhaltende Benutzung durch die
eidesstattlichen Versicherungen vom 10. Februar 2004 und 24. April 2009 sowie

die beigefugten Anlagen glaubhaft gemacht wurde.

b) Die glaubhaft gemachten Dienstleistungen sind nach den vom Bundes-
gerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats teilweise ahnlich zu

den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
Faktoren zu bericksichtigen, die das Verhéltnis zwischen den Waren oder
Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehéren insbesondere die Art der Waren
und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als

miteinander  konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder
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Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder
Dienstleistungen regelméaRig von denselben Unternehmen oder unter ihrer
Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berlh-
rungspunkte aufweisen. Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identitdt der Marken die
Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute
Waren- und Dienstleistungsunéhnlichkeit, die auch bei Identitat der Zeichen nicht
durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke ausgeglichen
werden kann (vgl. EuUGH GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH GRUR 2007, 321
Tz. 20 - Cohiba).

Zwischen ,Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Orga-
nisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen®
einerseits und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 069 633 ,Fachliche
Beratung von Wirtschaftspriufern ....; fachliche Beratung des Wirtschafts-
prufernachwuchses; Durchfiihrung und fachliche, finanzielle und organisatorische
Unterstitzung von AusbildungsmalRnahmen, insbesondere von Lehrgangen,
Seminaren, Kursen und Vortragen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung”
andererseits besteht eine hochgradige Ahnlichkeit. Bei den wechselseitigen
Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Wahrend die jingere
Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft
und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienst-
leistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprifer und an den Wirtschafts-

prufernachwuchs.

Durchschnittliche Ahnlichkeit zu den Ausbildungsdienstleistungen der Wider-
spruchsmarke besteht auch hinsichtlich der Herausgabe und Veroffentlichung von
Schulungsmaterial sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, da dies alles fir Aus-

bildungszwecke Verwendung findet.
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Die Dienstleistung der jungeren Marke ,Herausgabe und Vero6ffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet* ist mit der fur die
Widerspruchsmarke 1 069 633 geschutzten Dienstleistung ,Veroffentlichungen
von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tatigkeitsgebiet
eines Wirtschaftsprifers® durchschnittlich ahnlich. Beide Dienstleistungen haben
die Veroffentlichung von Texten zum Gegenstand. Insoweit besteht auch Ahn-
lichkeit zum Sammeln und Liefern von Nachrichten sowie von Informationen aus
Wissenschaft und Forschung, zum Recherchieren, zur nutzerorientierten Auswabhl
und Uberarbeitung von Informationen gegen Entgelt fur Dritte und zu den
Ergebnissen solcher Téatigkeiten, also Druckereierzeugnissen, insbesondere In-
formationsbroschiren, Informationsbriefe und Zeitungen sowie Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate), die auch mit der Ausbildungsdienstleistung

Ahnlichkeit aufweisen, weil sie dafiir bestimmt sein kénnen.

Soweit die Rechtsbeschwerde rugte, der 32. Senat des Bundespatentgerichts
hatte rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung
und dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschutzten Dienstleistungen an
eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, wahrend die Waren und Dienst-
leistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhdhtem
Bildungsstand ansprachen, hat der 32. Senat auch nach Ansicht des Bun-
desgerichtshofs zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienst-
leistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der
gro3ere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
angesprochenen Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleis-

tungsahnlichkeit nicht hindere.

Soweit der Inhaber des angegriffenen Zeichens ein neues Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde
gelegt werden sollte, ist dies nach Auffassung des Bundesgerichtshofs uner-
heblich, weil die Verzichtserklarung nicht bedingt abgegeben werden konnte.
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Die vom Markeninhaber in der mundlichen Verhandlung vorgenommene Ein-
schrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch einen
Disclaimer fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und

Dienstleistungsahnlichkeit.

Keine Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit liegt dagegen vor hinsichtlich der
Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgerate, Tonubertragungsgerate, Tonwiedergabegerate, telefoni-
sche Ubertragungsapparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer, da die
Widerspruchsmarke nicht fir Hardware beansprucht und benutzt wird. Die
Verbraucher erwarten bei Beratungsdienstleistungen auch im weiteren Sinn nicht,
dass der Anbieter dafiir spezielle Gerate auf den Markt bringt oder solche
vermietet.

Gleiches gilt fur Daten- und Tontrager aller Art (Magnetaufzeichnungstrager,
insbesondere Magnet- und Videobander; Compact-Disks, optische Datentrager)
und Software.

Da es bei den hier zu beurteilenden Dienstleistungen auf den Inhalt der
Informationen und nicht auf ihre Ubermittlung bzw. Bereitstellung ankommt, sind
die Ubermittlungsdienstleistungen und die Bereitstellung von Recherchemog-
lichkeiten, bei denen nicht der thematische Inhalt im Vordergrund steht, sondern

dessen ErschlieBung durch Recherchemdglichkeiten, hierzu nicht ahnlich.

Die fur die Widerspruchsmarke registrierte Dienstleistung ,Verotffentlichung fach-
licher Verlautbarungen“ unterscheidet sich auch von den Dienstleistungen eines
Redakteurs, da bei den Verlautbarungen im weitesten Sinn politische Tatigkeit
erfolgt und nicht Produktion und Gestaltung von Rundfunk- oder Fern-

sehprogrammen.

Dass auch der Dienstleistung ,Erziehung® auf Seiten der Widerspruchsmarke

keine vergleichbaren Waren oder Dienstleistungen gegentberstehen, hat der
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32. Senat mit der zutreffenden Begrindung festgestellt, die angehenden Wirt-
schaftsprufer wirden aufgrund der geschitzten Dienstleistungen ausgebildet und

nicht ,erzogen®. Dem schlief3t sich der Senat an.

C) Der Widerspruchsmarke 1069 633 IDW kommt nach den vom
Bundesgerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Diese Auffassung teilt auch der Senat.

d) Bei diesen Gegebenheiten ist eine Gefahr von Verwechslungen gegeben,
denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die Marken, soweit eine Waren-
und Dienstleistungsahnlichkeit gegeben ist, gedanklich miteinander in Verbindung

bringen.

aa) Eine bildliche Verwechslungsgefahr scheidet wegen des Aufbaus des
angegriffenen Zeichens und dem darin enthaltenen Text ,Informationsdienst
Wissenschaft®, dem auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht entsprechendes

gegenubersteht, aus.

bb) Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheitert nach den Feststellungen
des Bundesgerichtshofs daran, dass der Gesamteindruck des angegriffenen
Zeichens nicht durch ,idw* gepragt wird. Der Bestandteil ,Informationsdienst
Wissenschaft® tritt nicht weitgehend in den Hintergrund und kann daher den
Gesamteindruck der Marke mitbestimmen, obwohl er eine beschreibende Angabe
enthalt, wie der Bundesgerichtshof in dem Zurlckverweisungsbeschluss aus-
gefuhrt hat. Daflr dass die Verbraucher das angegriffene Zeichen nicht auf ,idw*
verkirzen, spricht nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass die
Buchstabenfolge als Abkirzung von ,Informationsdienst Wissenschaft® wirkt.
Dieser sachliche Bezug zwischen der Buchstabenfolge und den weiteren Wort-
bestandteilen stehe einer Neigung der Verbraucher zur Verkirzung entgegen.
Dass die Verbraucher Schwierigkeiten haben kdnnten, sich ,Informationsdienst

Wissenschaft® einzupragen, vermag der Senat nicht festzustellen. Die
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Wortkombination enthalt keine besonderen Verstandnis- oder Aussprache-
schwierigkeiten. Ebenso konnte der Senat nicht feststellen, dass die Buch-
stabenfolge ,idw* auf dem einschlagigen Markt als Abkirzung fur ,Informa-
tionsdienst Wissenschaft“ allgemein bekannt ist. Auch nach dem Parteivortrag ist
dies nicht ersichtlich. Dagegen spricht schon die Abkurzung fur ,Institut der

Wirtschaftsprifer® in der anderen Widerspruchsmarke 1 095 846.

cc) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serie von
Marken vermag der Senat schon deshalb nicht anzunehmen, weil die Wider-

spruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehdren.

Bei der Widerspruchsmarke wirkt die Buchstabenfolge IDW aber — auch mangels
Aussprechbarkeit ohne ergdnzende Vokale — als Akronym. In dem jlngeren
Zeichen wirkt es als ibernommen und durch einen Text erganzt, der das Akronym
erlautert. Dieser vom Bundesgerichtshof anerkannte Bezug mag einer Verkirzung
bei der Aussprache entgegenstehen, er wird aber dazu fihren, dass die
angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es handle sich beim jlingeren
Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der die Abklrzung erlautert ist.
Da der dem Akronym entsprechende Bestandteil "Informationsdienst Wissen-
schaft" fur die relevanten Dienstleistungen glatt beschreibend ist, wirkt er weder

als eine zweite Marke noch als selbstandig kennzeichnend.

3) Dies gilt allerdings nicht fur die Widerspruchsmarke 1 095 846, bei der IDW
als Abkurzung fur ,Institut fir Wirtschaftsprufer* wirkt, so dass hier der Bestandteil
.Informationsdienst Wissenschaft® im jungeren Zeichen einer gedanklichen

Verbindung entgegenwirkt.

Der Senat kann auch nicht im gebotenen Mal3 feststellen, dass die Verkehrskreise
Anlass haben, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusam-
mengesetzten Zeichen ,IDW* den Stamm einer Zeichenserie zu sehen, zumal die

Widerspruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehéren.
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Hinzu kommt, dass das Akronym IDW in dieser Marke anders aufgeldst ist als in
dem angegriffenen Zeichen. IDW ist auch nicht so bekannt, dass im angegriffenen
Zeichen die zusatzliche Angabe Informationsdienst Wissenschaft daneben nicht

als Akronym sondern als beschreibende Angabe wirken wirde.

4) Anders ist dies wieder bei der Marke 2079 789, wo IDW nicht als

Abkurzung fur ,Verlag GmbH" aufgefasst werden kann.

a) Die Widersprechende zu 2) hat nach den vom Bundesgerichtshof als
zutreffend bezeichneten Feststellungen des 32. Senats eine rechtserhaltende
Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 fur ,Papier, Pappe (Karton) und
Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und
Bildtrager, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, namlich
Druckschriften und Bicher, soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-,
Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildtragern; Veroffentlichung und
Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Buchern; mit
Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art* glaubhaft

gemacht.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke
noch keine funf Jahre eingetragen. Mal3geblich flr die Frage der rechts-
erhaltenden Benutzung ist daher hier ausschlie3lich der Funfjahreszeitraum nach
8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von Juli 2004 bis Juli 2009. Fur den Zeitraum vom
14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 hat die Widersprechende zu 2) eine rechts-
erhaltende Benutzung aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Ge-
schaftsfiihrers von B. vom 23. Juni 2000 und der in Bezug genommenen Anlagen
fur die Jahre 1999 bis 2000 glaubhaft gemacht.

Der 32. Senat ist zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und

26 von einer rechtserheblichen Benutzung fur die in Rede stehenden Waren und
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Dienstleistungen ausgegangen. Den zahlreichen Daten auf den angefihrten
Anlagen ist auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein hinreichender
Bezug zu dem maldgeblichen Zeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vor-
gelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom
23. Juni 2000 belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden
zu 2) ernsthaft benutzt worden ist. Die Widersprechende zu 2) hat die
Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer
Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verandert.

Dies gilt auch fur den hier maf3geblichen Zeitraum von Juli 2004 bis Juli 2009.
Eine rechtserhaltende Benutzung ergibt sich insoweit aus der Eidesstattlichen
Versicherung vom 24. April 2009 und den dieser Versicherung beigefligten

Anlagen, insbesondere der Anlage 17.

b) Vom Bundesgerichtshof als zutreffend bestatigt hat der 32. Senat auch
Identitat oder Ahnlichkeit fur bestimmte Waren und Dienstleistungen bejaht.

Warengleichheit liegt demnach bei Tontrdgern vor. Datentrdger sind dazu

hochgradig ahnlich.

Auch hinsichtlich Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien sowie
Druckereierzeugnissen liegt Warenidentitat vor. Die Lehr- und Unterrichtsmittel
des angegriffenen Zeichens sind dazu jedenfalls durchschnittlich &hnlich. Gleiches
gilt fur die Herausgabe und Veroffentlichung von Texten. In diesem Zusam-
menhang kommt es nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen fiir Druckereierzeugnisse zum
Themengebiet ,Wirtschaftsrecht* benutzt werden und die Widersprechende zu 2)
ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprifern und Wirtschaftsjuristen findet. Die
Eintragung der Widerspruchsmarke ist fir die Waren und Dienstleistungen nicht
beschrankt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt
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erfolgt. Auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z. B.

Wirtschaftsrecht) kommt es nicht an.

Beziglich der Waren und Dienstleistungen Datenverarbeitungsprogramme,
Computerbetriebsprogramme sowie Erstellen von Programmen fur die Daten-
verarbeitung besteht zumindest eine durchschnittliche Ahnlichkeit zu mit Pro-

grammen versehenen maschinenlesbaren Datentragern aller Art.

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgerate, Tonibertragungsgerate, Tonwiedergabegerate, Daten-
verarbeitungsgerate und Computer, Computerperipheriegerate sowie Telekom-
munikationsgerate haben dagegen allenfalls eine geringe Ahnlichkeit zu den mit
Programmen versehenen maschinenlesbaren Datentragern. Zwar kommen letz-
tere in den Geraten zum Einsatz; sie unterscheiden sich aber von der Art her
deutlich. Die Ahnlichkeit nimmt insoweit noch ab beim Sammeln und Liefern von
Nachrichten und anderen Informationen. Diese Dienstleistung mag zwar eine
Vorbereitungshandlung fur die Produktion von Texten und deren Verdffentlichung

sein, ist aber allenfalls geringgradig ahnlich dazu.

Der Telekommunikation und den Ubermittlungsdienstleistungen steht auf Seiten
der Widerspruchsmarke gar keine &hnliche Dienstleistung gegenuber. Gleiches
gilt fur Erziehung, Recherchen und Datenbanken sowie Bereitstellung von

Recherchemdoglichkeiten.

C) Als zutreffend hat es der Bundesgerichtshof bestatigt, dass der 32. Senat
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus-

gegangen ist.

Bei dieser Marke der Widersprechenden zu 2) ist aber der Wortbestandteil ,Verlag
GmbH" glatt beschreibend. Der Bundesgerichtshof hat die Feststellung, dass

dieser Wortbestandteil die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und
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die Rechtsform beschreibt und deshalb den Gesamteindruck der Wider-

spruchsmarke nicht mitpragt, nicht beanstandet.

Trotzdem besteht auch hier keine klangliche Zeichenidentitat, weil nicht mit der
gebotenen Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Verbraucher die

Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf ,IDW* verkirzten, wie oben dargelegt.

d) Dieser Zusatz steht der Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr
durch gedankliche Verbindung nicht entgegen, soweit durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ahnlichkeit der Waren und Dienst-

leistungen gegeben ist.

In der die Wortmarke Nr.398 14 719 idw betreffenden Entscheidung vom
13. Dezember 2007, Az.:|1ZB 20/05 ist der Bundesgerichtshof davon ausge-
gangen, dass der 32. Senat zu Unrecht die Wortbestandteile ,Verlag GmbH* als
den Gesamteindruck nicht mitprdgend und eine klangliche Zeichenidentitat als
gegeben angesehen habe. Zu der Feststellung des 32. Senats, dass auch bei den
Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit ,I... Verlag GmbH*

bezeichneten, die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nicht ausge-
schlossen werden kodnne, hat der Bundesgerichtshof aber auch in diesem

Beschluss keine Aussage getroffen.

IDW wirkt - auch mangels Aussprechbarkeit ohne ergadnzende Vokale - als
Akronym. In dem jingeren Zeichen wirkt es als ubernommen und durch einen
Text erganzt, der das Akronym erlautert. Dieser vom Bundesgerichtshof aner-
kannte Bezug mag einer Verkirzung bei der Aussprache entgegenstehen, er wird
aber dazu fuhren, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es
handle sich beim jingeren Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der

die Abkirzung erlautert ist.
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Erhebliche Teile des Verkehrs werden hier annehmen, in dem jingeren Zeichen
werde die Firma, die auch den ,I... -Verlag" betreibe, ndher bezeichnet oder die
Firma I... betreibe einmal einen Verlag und zum anderen einen Infor-
mationsdienst. Damit kann die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens
nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, soweit sich ahnliche
Waren und Dienstleistungen gegeniiberstehen. Dies ist bei den im Tenor unter
Ziffer 3 genannten Waren und Dienstleistungen der Fall, wie sich aus den
vorstehenden Ausfuhrungen unter Ziffer 4b) ergibt.

5) Fir die Auferlegung von Verfahrenskosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

6) Die Rechtsbeschwerde wird gemaf 8§ 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen.
Eine hochstrichterliche Erérterung und Klarung der Rechtsfragen des vorliegenden
Falls insbesondere zur Frage der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Ver-
bindung bei Ubereinstimmenden, aber nicht pradgenden Bestandteilen, die ein

Akronym auflésen, ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Kruppa
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