BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 49/11 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 29. November 2014

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 307 23 751

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 2. Juli 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Rich-

terin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Marken-
stelle fur Klasse 35 vom 18. Februar 2011 insoweit aufgehoben, als der Wider-
spruch aus der Marke 395 33 432 zurlickgewiesen wurde fur die Waren und

Dienstleistungen

Computersoftware; Datentrager mit gespeicherter Computersoft-
ware; optische Datentrager; Computerprogramme (gespeichert),
Computerprogramme (herunterladbar); Hardware fir die Daten-
verarbeitung soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Daten-
verarbeitungsgerate, Computer, Peripheriegerate fur Datenverar-
beitungsgerate und Computer sowie Teile vorgenannter Waren;
Druckereierzeugnisse; Bucher; Zeitschriften; Zeitungen; Broschi-
ren; Schriften (Veroffentlichungen); Handbicher; Herausgabe von



Texten (ausgenommen Werbetexte); Veroffentlichung von Bu-
chern, Zeitschriften, Zeitungen, Broschiren; Schriften (Veroffentli-
chungen); Handbucher; Online Publikation von elektronischen B-
chern, Zeitschriften und Schriften (Veroéffentlichungen); Desktop-

Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer).

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 33 432 wird die Léschung der
Marke 307 23 751 fur die vorgenannten Waren und Dienstleistungen angeord-
net.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zuriickgewiesen.

3. Die Kostenantrage der Verfahrensbeteiligten werden zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

MAACT

ist am 11. April 2007 angemeldet und am 10. August 2007 als Marke in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register unter der Nummer
307 23 751 eingetragen worden flr verschiedene Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 16, 35, 41 und 42.



Gegen diese Markeneintragung, die am 14. September 2007 veroffentlicht wurde,
hat die Inhaberin der am 16. August 1995 angemeldeten und am 23. April 1996
eingetragenen Wortmarke 395 33 432

P.M.

die fur die Waren und Dienstleistungen (ungruppiert)

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Datenverar-
beitungsgerate und Computer, einschliel3lich von Datenverarbei-
tungsgeraten und Computern als Bestandteile von Datennetzen
und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen; Perio-
dische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Photo-
graphien einschliel3lich von Druckereierzeugnissen, von Teilen
von Druckereierzeugnissen und von Photographien, die auf Da-
tentragern gespeichert sind und/oder tUber Datennetze Ubermittelt
werden; Werbung, einschlieB3lich der Werbung mit Hilfe von Da-
tentragern und/oder in Datennetzen; Veranstaltung von Reisen,
einschlie3lich der Reiseveranstaltung mit Hilfe von Datentragern
und Datennetzen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie
sportliche und kulturelle Aktivitdten, einschliel3lich solcher Dienst-
leistungen mit Hilfe von Datentrdgern oder Datennetzen; Dienst-
leistungen eines Verlages, einschlie3lich von Verlagsdienstleis-
tungen mit Hilfe von Datentragern oder Datennetzen; Erstellen von
Programmen fir die Datenverarbeitung, einschlie3lich von Pro-

grammen im Zusammenhang mit Datentragern oder Datennetzen

geschutzt ist, zunachst unbeschréankt Widerspruch eingelegt, mit Schriftsatz vom

9. Februar 2009 ihren Widerspruch aber dann beschrankt. Der Widerspruch richtet



sich nur noch gegen folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Mar-

ke:

Klasse 09:

Klasse 16:

Klasse 35:

Klasse 41:

Computersoftware; Datentrager mit gespeicherter Computersoftware;
optische Datentrager und Magnetdatentrager; Computerprogramme
(gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Hardware fir
die Datenverarbeitung, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere
Datenverarbeitungsgerate, Computer, Peripheriegerate fur Daten-
verarbeitungsgerate und Computer sowie Teile vorgenannter Waren;

Unterrichtsapparate und Unterrichtsinstrumente;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Foto-
grafien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bu-
cher; Zeitschriften; Zeitungen; Broschiren; Schriften (Veroéffentli-

chungen); Handbticher;

Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbei-
ten; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirt-
schaftliche Beratung; Unternehmensberatung auf dem Gebiet des
Projektmanagements; organisatorisches Projektmanagement; Zu-
sammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerda-
tenbanken; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdaten-
banken; Personalmanagementberatung; Personalvermittlung; Stel-
lenvermittlung; Herausgabe von Werbetexten; Marketing; Marktfor-
schung und Marktanalyse; Veranstaltung von Messen und Ausstel-

lungen fir wirtschaftliche oder Werbezwecke;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivi-
taten; Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren und Work-
shops (Ausbildung); Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des
Projektmanagements; Unterricht und Erziehung mit theoretischen



und praktischen Ubungen; Durchfiilhrung von Live-Veranstaltungen;
Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Ver-
offentlichung von Bichern, Zeitschriften, Zeitungen, Broschiren und
Schriften (Veréffentlichungen); Online Publikation von elektronischen
Bilchern, Zeitschriften und Schriften (Veroffentlichungen); Heraus-
gabe von Texten zur Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des
Projektmanagements; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikatio-
nen mit dem Computer); Veranstaltung von Ausstellungen fur kultu-

relle oder Unterrichtszwecke;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbezigliche Designerdienstleistungen; in-
dustrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Dienstleistun-
gen eines EDV-Programmierers; Entwurf und Entwicklung von Com-
puterhardware und -software; Installation und Wartung von Compu-
tersoftware; Design von Computersoftware; Konvertieren von Daten
oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Ver-

mietung von Computersoftware.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 9. Mai 2008 beim DPMA einge-
gangenem Schriftsatz die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen, unter
anderem eine eidesstattliche Versicherung des Verlagsleiters der P.M.-Gruppe bei
der Widersprechenden Herrn S... vom 3. Februar 2009, IVW-Durch

schnittsauflagen des Magazins P.M., mehrere Originalexemplare des Magazins,
verschiedene Anzeigenstatistiken, Preislisten fur Werbung, zahlreiche Screens-

hots von Webseiten vorgelegt.

Im Schriftsatz vom 26. Oktober 2009 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke
erklart, die Einrede der Nichtbenutzung werde fur die Widerspruchswaren und

-dienstleistungen ,Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse; sons-



tige Druckereierzeugnisse auf Datentragern; Magnetaufzeichnungstrager, Schall-
platten; Druckereierzeugnisse, die Uber Datennetze Ubermittelt werden; Unterhal-
tung; Verlagsdienstleistungen; kulturelle Aktivitaten“ nicht weiter aufrecht erhalten.
Hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen ,Fotografien; Fotografien,
die Uber Datennetze Ubermittelt werden; Werbung; Erziehung und Ausbildung®,
auf die sich die Glaubhaftmachung beziehe, sei keine rechtserhaltende Benutzung
belegt; hier scheine die Widersprechende die Funktion einer Marke und ihre tat-

sachliche Benutzung zu verkennen.

Mit Beschluss vom 18. Februar 2011 hat die Markenstelle fir Klasse 35 des
DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zuriickgewiesen.
Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke teilweise aufrechterhaltene Ein-
rede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke konne dahingestellt bleiben,
weil selbst bei unterstellter Benutzung eine Verwechslungsgefahr nicht vorliege.
Es bestehe teilweise ldentitat zwischen den Waren und Dienstleistungen. Die Wi-
derspruchsmarke verfluge lediglich fir Druckereierzeugnisse tber eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft, im Ubrigen sei durchschnittliche Kennzeichnungskraft an-
zunehmen. Vor diesem Hintergrund musse die angegriffene Marke einen deutli-
chen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten, diesen strengen Anforderun-
gen werde die angegriffene Marke jedoch gerecht. Die Vergleichsmarken unter-
schieden sich in jeder Hinsicht wegen des zusatzlichen Bestandteils ,COMPACT"
und der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke ausreichend deutlich.
Die juingere Marke werde auch nicht durch den Anfangsbestandteil ,PM* gepragt.
Der Endbestandteil ,COMPACT* kénne nicht weggelassen oder vernachlassigt
werden, weil die Marke als ein zusammenhangender Begriff im Sinne von etwas
Kompaktem, das als ,PM* bezeichnet werde, erscheine. Schlieflich liege eine Se-
rienmarkenverwechslung nicht vor. Die sich gegentberstehenden Marken seien
unterschiedlich gebildet und die Buchstabenfolge ,PM*“ sei kaum als Serienzei-
chen geeignet, da sie haufig auch in Marken anderer Unternehmen Verwendung

finde.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende und Beschwerdeflhrerin hat im Beschwerdeverfahren wei-
tere Benutzungsunterlagen vorgelegt, unter anderem eine weitere eidesstattliche
Versicherung des Herrn S... vom 4. Mai 2011. Sie ist der Auffassung,

eine Benutzung sei auch fur ,Fotografien, Werbung und Erziehung sowie Ausbil-
dung“ ausreichend glaubhaft gemacht. Unter der Widerspruchsmarke ,P.M.* wir-
den in dem Magazin ,P.M.“ und unter www.pm-magazin.de in groBem Umfang
Werbeanzeigen fur Dritte veroffentlicht; sie nutze die Widerspruchsmarke somit fur
Werbung, was die beiliegenden Magazine sowie Screenshots der Internetseiten
der G... GmbH und der G1... GmbH, welche hundertprozentige Tochtergesell-
schaften der Beschwerdeflihrerin seien, belegten. Die Beschwerdefuhrerin benut-
ze die Widerspruchsmarke zudem fir Veranstaltung von Reisen und sportliche
und kulturelle Aktivitaten, was die in den Jahren 2006 bis 2009 jahrlich durchge-
fuhrte Reiseveranstaltung ,P.M. Wissen Live® in den Orten Serfaus und Fiss, die in
den Jahren 2006 bis 2009 durchgefiihrte Veranstaltung ,P.M. WIESN Live®, die
Leserreisen, die von der Lizenznehmerin M... GmbH in den Jahren

2011 bis 2013 durchgefuhrt wurden, die Wettbewerbe ,P.M. Gala der Innovatio-
nen® im Jahre 2005 sowie ein Fotowettbewerb im Jahre 2011 als auch der in den
Jahren 2005 und 2006 zweimal durchgefiihrte Innovationswettbewerb, bei denen
den Gewinnern der ,P.M. W.I.N. AWARD" verliehen wurde, sowie die Beteiligung
an einem jahrlichen Geschichtspreis der Sender ,HISTORY® und ,FOCUS
SCHULE Online* seit 2005 belegten. Die Widerspruchsmarke werde zudem um-
fangreich fir die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung und Unterhaltung ge-
nutzt, was den auf der Website www.pm-magazin.de bereitgestellten interaktiven
Angeboten, namlich Gehirntrainer, Spiele und Quizze, zu entnehmen sei. Bei den
Fotografien handle es sich schlie3lich nicht um blofRe Hilfsmittel bei der Herstel-
lung und dem Vertrieb des Magazins ,P.M.“, sondern die Zeitschrift zeichne sich
vielmehr in ihren Beitrdgen durch vielfaltige grof3formatige Fotografien aus,
wodurch sich die Zeitschrift von anderen Printprodukten abhebe; zudem sei unter

der Marke P.M. im Jahre 2005 ein redaktioneller Fotowettbewerb durchgefiihrt



worden. Die Marke ,P.M.“ werde auch seit 1996 fur ein umfangreiches Internetan-
gebot unter der Internetseite www.pm-magazin.de bezlglich der Waren Fotogra-

fien, die Uber Datennetze Ubermittelt werden, genutzt.

Der Widerspruchsmarke komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft durch in-
tensive Benutzung zu. Sie werde seit 1978 fur eine monatlich erscheinende Zeit-
schrift verwendet, die an so gut wie jedem Zeitschriftenkiosk erhaltlich sei; seit
dem Jahr 1999 werde sie mit einer durchschnittlichen Auflagenstérke von bis zu
Uber ... verkauften Exemplaren vertrieben. Hinzu trete das umfassende In-
ternetangebot, welches beispielsweise im Jahr 2008 ... Visits erzielt habe.

Die Widersprechende tatige standig erhebliche Investitionen, um die Prasenz der
Marke ,P.M.“ am Markt noch zu erhéhen. So habe sie in den Jahren 2005 bis
2008 jeweils zwischen ... und ... Millionen Euro fur Werbung in das eigene Mar-
keting fur ihre Marke ,P.M.“ aufgewendet. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
komme der Widerspruchsmarke zudem nicht nur fur ,Druckereierzeugnisse“ son-
dern im Wege der Ausstrahlungswirkung auch fur ,Magnetaufzeichnungstrager,
Schallplatten; Photographien; ...einschlieBlich von Druckereierzeugnissen, von
Teilen von Druckereierzeugnissen und von Photographien, die auf Datentragern
gespeichert sind und/oder Uber Datennetze Ubermittelt werden; Unterhaltung...,
einschliel3lich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datentragern oder Datennet-
zen; und Dienstleistungen eines Verlages, einschlie3lich von Verlagsdienstleis-
tungen mit Hilfe von Datentragern oder Datennetzen® zu. Insbesondere erstrecke
sich die Ausstrahlungswirkung in der heutigen Zeit auch auf Computersoftware in
Klasse 9. Denn jede App sei heute nicht nur einfache Textdatei, sondern Software,
die der Verlag seinen Lesern anbiete. Zwischen den Waren und Dienstleistungen
der Vergleichsmarken bestehe teilweise Identitat und im Ubrigen hochgradige
Ahnlichkeit. Die angegriffene Marke werde sowohl klanglich als auch bildlich durch
die mit der Widerspruchsmarke praktisch identische Buchstabenfolge ,PM® ge-
pragt, wahrend der weitere Bestandteil ,COMPACT" zurlcktrete. Die Pragung
ergabe sich zum einen aus der Stellung am Beginn des Kennzeichens und zum

anderen daraus, dass sie von dem Rest der Bezeichnung ohne weiteres abtrenn-


http://www.pm-magazin.de/
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bar sei, da der Verkehr die Buchstabenverbindung ,PM* und ,COMPACT" schon
aus sprachlichen Grinden als zwei Teile der Marke verstehe. Zudem wirke der
Begriff ,COMPACT" ausschliel3lich beschreibend und sei flr sich genommen nicht
schutzfahig. Selbst wenn der Bestandteil ,COMPACT" den Gesamteindruck der
angegriffenen Marke mitprage, bestehe eine Verwechslungsgefahr, namlich dann
unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichenverwechslung. Denn fir die Wider-
sprechende seien unter anderem die Marken ,P.M. History, ,P.M. BIOGRAFIE
MENSCHEN ERLEBENY, ,P.M. Logik Trainer” und ,P.M. Magazin“, die das Zei-
chen ,P.M.“ als Stammbestandteil enthielten, beim DPMA eingetragen. Schlief3lich
sei zu berucksichtigen, dass die Buchstabenfolge ,PM* innerhalb der angegriffe-
nen Marke Uber eine selbstandig kennzeichnende Stellung verflige, so dass auch

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn bestehe.

Die Beschwerdefihrerin und Widersprechende beantragt sinngemal,

1. den Beschluss des DPMA vom 18. Februar 2011 aufzuhe-
ben und das DPMA anzuweisen, die Loschung der Marke
307 23 751 im beantragten Umfang anzuordnen.

2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuer-

legen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

1. die Beschwerde als unbegrindet zurtickzuweisen,
2. der Beschwerdeftihrerin die Kosten des Verfahrens aufzuer-

legen.

Sie vertritt die Auffassung, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke fur die weiteren Waren und Dienstleistungen, fur die sie die Einrede auf-
rechterhalte, liege nicht vor. Bei dem Abdruck von Fotografien in den Magazinen

und auf der Internetseite der Widersprechenden handle es sich lediglich um Hilfs-
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waren, fur die es keinen gesonderten Markenschutz gebe. Ferner treffe die von
der Widersprechenden vorgelegte Anzeigenstatistik lediglich eine Aussage dar-
Uber, wie viele Anzeigen von der Widersprechenden geschaltet wurden, nicht je-
doch, ob diese unter der Marke ,P.M.“ im Sinne einer Werbedienstleistung fur Drit-
te erbracht worden seien. Zudem sei das entgeltliche Bereitstellen von Werbe-
flachen vorrangig als Mittelbeschaffung zu bewerten, um das Hauptgeschéaft, ndm-
lich die Erstellung und den Vertrieb von Druckereierzeugnissen, zu finanzieren. Mit
ihrem Online-Angebot unter der Rubrik ,P.M. Besser Wissen“ stelle die Wider-
sprechende lediglich eine Plattform zum Zwecke des Austauschs bereit, sie neh-
me jedoch keinen Einfluss im Sinne einer erzieherischen oder ausbilderischen
Tatigkeit, so dass auch fiur die Erziehung und Ausbildung keine rechtserhaltende
Benutzung erkennbar sei. Auch von den bereitgestellten Spielen kénne keine

Ausbildungs- und Erziehungsfunktion abgeleitet werden.

Die Widerspruchsmarke besitze zudem keine gesteigerte, sondern normale Kenn-
zeichnungskraft. Weder der Umstand, dass das Magazin an so gut wie jedem Ki-
osk erhaltlich sei, noch eine Auflagenstarke von ... verkauften Exemplaren

belege einen hohen Beliebtheits- oder Bekanntheitsgrad, zumal die Zeitschriften
,otern“ und ,Spiegel” laut IVW eine Auflagenhdhe von Uber ... Millionen héatten.
Selbst wenn von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, so
konne dies allenfalls fur die Waren ,periodische Druckereierzeugnisse® gelten.
Entgegen der Auffassung der Widersprechenden seien die in der Widerspruchs-
marke enthaltenen Punkte nach den GroRRbuchstaben ,P* bzw. ,M* auch nicht au-
Ber Acht zu lassen. Es handele sich um die Initialen des Griinders des Magazins,
namlich M.... Die jungere Wort-/Bildmarke werde nicht durch den

Bestandteil ,PM* gepragt. Das hellgraue ,PM“ am Wortanfang werde noch einmal
in der Wortmitte in umgekehrter Buchstabenfolge und spiegelverkehrt dargestellt
und erscheine im auffalligen schwarzen Fettdruck. Dadurch werde eine Verbin-
dung zwischen dem Wortanfang und dem Wort ,COM(P)ACT" hergestellt, so dass
beide Teile im Gedéachtnis der Betrachter blieben. Eine selbstéandig kennzeich-

nende Stellung von ,PM* kdnne schon deshalb nicht angenommen werden, weil
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die Widerspruchsmarke nicht identisch in die Anmeldemarke Gbernommen worden
sei. Der Bestandteil ,PM* sei vollstandig in die jingere Marke zu einer Einheit in-
tegriert. Hinzu komme, dass es sich bei dem Wortanfang ,PM“ nicht um eine Ver-
wendung von Initialen handele, sondern um einen Hinweis auf das Geschaftsfeld
der Inhaberin der jungeren Marke, namlich das Projekt-, Personal- und Pro-
grammanagement. Wegen der fehlenden identischen Ubernahme der Wider-
spruchsmarke sei schlieBlich auch keine Serienmarkenverwechslung gegeben.
Die Widersprechende sei mit ihren glaubhaft gemachten Waren und Dienstleis-
tungen in einem ganzlich anderen Geschaftsbereich tatig als die Inhaberin der
angegriffenen Marke.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache im tenorierten
Umfang Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht fir das angesprochene Publikum inso-
weit eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen (88 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG). Im Ubrigen ist aber eine marken-
rechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen und daher die Be-

schwerde zurickzuweisen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hoéchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berlcksichtigung aller
Umsténde, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-

ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren
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Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoéheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/
HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 —
PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2010, 235
Rn. 15 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 — METROBUS; GRUR 2008, 905
Rn. 12 — Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 — INTERCONNECT/T-Inter-
Connect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 — Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 —
coccodrillo m.w.N.). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunahn-
lichkeit selbst bei Identitat der Zeichen nicht durch eine erhéhte Kennzeichnungs-
kraft der prioritatsalteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR
Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLEN-
BOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR
2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 9. Mai 2008 undifferenziert die
Benutzung der Widerspruchsmarke in zulassiger Weise bestritten, so dass auf
Seiten der Widerspruchsmarke nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Wa-
ren und Dienstleistungen zu berlcksichtigen sind, fur die eine rechtserhaltende
Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Nicht erforderlich ist die Prifung der
Benutzung fur die Waren und Dienstleistungen ,Periodische und nichtperiodi-
sche Druckereierzeugnisse; Druckereierzeugnisse und Teile von Druckereier-
zeugnissen, die auf Datentragern gespeichert sind (von der Beschwerdegegne-
rin als ,sonstige Druckereierzeugnisse auf Datentragern“ bezeichnet); Magnet-
aufzeichnungstrager, Schallplatten; Druckereierzeugnisse, die Uber Datennetze
Ubermittelt werden; Unterhaltung, Verlagsdienstleistungen, kulturelle Aktivita-
ten”, weil in diesem Umfang die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede
nicht weiter aufrechterhalten hat.

a) Da zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke am

14. September 2007 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbe-
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http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/

-14 -

nutzungseinrede die Widerspruchsmarke bereits tber funf Jahre im Register
eingetragen war (23. April 1996), sind sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG wie auch die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulas-
sig. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstande der
Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang in den
malf3geblichen Benutzungszeitraumen September 2002 bis September 2007
und Juli 2009 bis Juli 2014 darzutun und glaubhaft zu machen.

b) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von 8§ 26 Abs. 1 Mar-
kenG erfordert, dass die Marke in Ublicher und sinnvoller Weise fir die Ware
oder Dienstleistung verwendet wird, fir die sie eingetragen ist (vgl. BGH GRUR
2014, 662 Rn. 12 — Probiotik; GRUR 2011, 623 Rn. 23 - Peek & Cloppenburg Il;
GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste). Eine Marke wird insoweit
ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsi-
dentitat der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, fur die sie eingetragen
wurde, benutzt wird, um fur diese Waren und Dienstleistungen einen Absatz-
markt zu erschlie3en oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Falle, in denen
die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begriindeten Rechte
zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand samtlicher
Tatsachen und Umstédnde zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwer-

tung der Marke im Geschaftsverkehr belegt werden kann.

c) Fur die Widerspruchswaren und -dienstleistungen ,Geréte zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgerate und
Computer, einschlie3lich von Datenverarbeitungsgeraten und Computern als
Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Da-
tennetzen; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, einschlief3lich
von Programmen im Zusammenhang mit Datentrdgern oder Datennetzen®, auf
die sich die Nichtbenutzungseinreden unter anderem noch beziehen, hat die

Widersprechende keinerlei Glaubhaftmachungsversuch unternommen, so dass
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diese bei der Entscheidung tber den Widerspruch nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG nicht bertcksichtigt werden kénnen.

d) Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-
nutzung fir die Waren und Dienstleistungen ,Photographien und Photogra-
phien, die Uber Datennetze Ubermittelt werden; Werbung, einschlieRlich der
Werbung mit Hilfe von Datentrdgern und/oder in Datennetzen; Veranstaltung
von Reisen; Erziehung, Ausbildung, sportliche Aktivitaten“ umfangreiche Un-
terlagen (Anlagen W1- W55) vorgelegt, unter anderem zwei eidesstattliche Ver-
sicherungen des Verlagsleiters S... vom 3. Februar 2009 und vom

4. Mai 2011, IVW-Statistiken Uber Jahresdurchschnittsauflagen (die IVW ist ei-
ne neutrale Einrichtung, die von den Medienunternehmen, den Werbungtrei-
benden sowie den Werbe- und Media-Agenturen getragen wird), Anzeigenda-
ten von PZ Online (ein Service mit Media-Informationen der ,Publikumszeit-
schriften im VDZ" Verband deutscher Zeitschriftenverleger e.V.), Anzeigensta-
tistiken von Nielsen (ein Service des Verbandes der Zeitschriftenverleger),
Screenshots der Website www.pm-magazin.de, Preislisten fir Werbung, zahl-
reiche Screenshots und Ausdrucke der Website www.pm-magazin.de, AWA
2009 und AWA 2011 u.a. Uber den Bekanntheitsgrad von P.M. (die Allensba-
cher Markt- und Werbetrageranalyse, kurz AWA genannt, ermittelt auf breiter
statistischer Basis Einstellungen, Konsumgewohnheiten und Mediennutzung
der Bevolkerung in Deutschland), IVW-Durchschnittsauflagen von P.M. History
und P.M. LOGIKTRAINER sowie zahlreiche Internet-Ausdrucke.

Die eidesstattliche Versicherung vom 3. Februar 2009 liegt zwar im hiesigen
Verfahren nur in Kopie vor, eine Verweisung auf das im Parallelverfahren
29 W (pat) 63/11 eingereichte Original ist jedoch unproblematisch zulassig (vgl.
Strobele in Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, 8§ 43 Rn. 72, 78). Die im
Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 4. Mai 2011
ist ebenfalls nur in Kopie eingereicht worden. Die dort versicherten Tatsachen

stimmen mit den Angaben aus den anderen vorgelegten Mitteln zur Glaubhaft-
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machung uberein, so dass sie neben den weiteren Glaubhaftmachungsunterla-
gen im Rahmen der Gesamtwuirdigung erganzende Bedeutung erlangen kann
(vgl. Strobele in Strobele/Hacker, a.a.O., § 43 Rn. 78); letztlich hat das Fehlen

des Originals aber keinerlei entscheidungserhebliche Bedeutung.

e) Bezlglich der Waren ,Photographien und Photographien, die Uber Daten-
netze Ubermittelt werden® liegt jedenfalls fir den zweiten maf3geblichen Benut-
zungszeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG keine Glaubhaftmachung vor.
Weder sind den eingereichten Schriftsdtzen noch den eidesstattlichen Versiche-
rungen irgendwelche Angaben zu diesen Waren fur den Zeitraum Juli 2009 bis
Juli 2014 zu entnehmen. Allein die Tatsache, dass sich in dem u.a. eingereich-
ten P.M. Magazin 10/12 (W20) auch Fotografien begleitend und mit inhaltlichem
Bezug zum jeweiligen Thema des Artikels befinden, Iasst nicht auf eine mar-
kenmallige bzw. funktionsgeméle Benutzung der Widerspruchsmarke fir Fo-
tografien schlie3en. Unbehelflich ist auch der eingereichte Screenshot zu einem
durchgefiihrten Fotowettbewerb in 2011 (W30). Ob eine Glaubhaftmachung fur
den ersten maf3geblichen Zeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gelungen

ist, kann daher dahingestellt bleiben.

f) Auch in Bezug auf die Dienstleistung ,Werbung, einschlief3lich der Werbung
mit Hilfe von Datentragern und/oder in Datennetzen“ kann nicht von einer
rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen werden, weil die Widerspruchs-
marke bei Erbringung dieser Dienstleistung nicht funktionsgerecht als Marke

benutzt worden ist.

Zutreffend weist die Beschwerdefiihrerin darauf hin, dass das zur Verfiigung
stellen von Werbeflachen und Werbetragern, die Vermittlung von Werbeflachen
in Zeitungen bzw. die Vermittlung und Platzierung von Anzeigen unter den Be-
griff ,Werbung“ zu subsumieren ist. Sowohl die P.M. Magazine als auch die
Website www.pm-magazin.de enthalten in groBem Umfang Werbeanzeigen,

wie auch die verschiedenen Anzeigenstatistiken belegen. Diese Angaben und
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Unterlagen beziehen sich auf beide Benutzungszeitraume. Die Werbedienst-
leistung wird zudem mit Zustimmung der Widersprechenden von deren Toch-

tergesellschaft G1... GmbH angeboten und erbracht.

Die eidesstattliche Versicherung vom 3. Februar 2009 enthalt zwar Angaben
zur Dienstleistung ,Werbung“ (,Zwischen 2005 und 2008 wurden in jedem
Quartal im Magazin P.M. mindestens 70 Anzeigenseiten verdffentlicht...; ...Die
Online-Werbeerlése lagen zwischen 2005 und 2008 jahrlich zwischen

... Euround ... Euro."); ferner wird dort erklart, dass ,....unter P.M.

umfangreiche Werbedienstleistungen angeboten (werden), insbesondere im
Anzeigengeschaft...; dariber hinaus ist dem Auszug aus der P.M.-Trainer Bro-
schire (W14) — Stand Januar 2008 - ein Hinweis auf die ,P.M. Anzeigenabtei-
lung“ zu entnehmen. Ob bei Erbringung der Werbedienstleistungen die Wider-
spruchsmarke flr den ersten Benutzungszeitraum funktionsgerecht als Marke
im Sinne des 8§ 26 Abs. 1 MarkenG benutzt worden ist, muss nicht abschlie-

Rend beurteilt werden.

Denn jedenfalls liegen fur den zweiten maf3geblichen Benutzungszeitraum kei-
ne bzw. keine ausreichenden Belege Uber eine funktionsgerechte Verwendung
der Widerspruchsmarke fur Werbung vor. So enthalt die zweite Erklarung des
Verlagsleiters vom 4. Mai 2011 keinerlei Angaben hierzu. Auf den Ausziigen
der Website der G1... GmbH sowie den Preislisten er-

scheint die Widerspruchsmarke nur als Hinweis auf den konkreten Werbetra-
ger.Die verschiedenen Zeitschriftentitel des G2..., in denen eine Wer-
beanzeige geschaltet werden kann, werden dort in einem Portrait (mit Daten
u.a. zu Erscheinungstagen/-monaten, Zielgruppen und Auflagenstarke) vorge-
stellt. Die Screenshots der Website und die Preislisten vermitteln den Eindruck,
dass die G1... GmbH unter ihrer Wort-/Bildmarke

]
G bzw. dem in griin ausgestalteten Logo
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ihre Werbedienstleistungen anbietet, nicht jedoch unter der Marke P.M.. Auch
sind Hinweise auf eine weiterhin bestehende ,P.M.“- Anzeigenabteilung fur den
Zeitraum 2009 bis 2014 nicht erkennbar. Rechnungen, die eine Verwendung fur
Werbung/Anzeigenschaltung unter der Marke P.M. belegen kdnnten, sind nicht

vorlegt worden.

Von einer rechtserhaltenden Benutzung fur ,Werbung“ kann daher nicht ausge-

gangen werden.

g) Ob die Beschwerdefuhrerin flr die weiteren Dienstleistungen ,Veranstaltung
von Reisen®, ,sportliche Aktivitaten®, ,Ausbildung® und ,Erziehung“ die rechtser-
haltende Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht hat, kann als nicht ent-
scheidungserheblich dahingestellt bleiben. Zum einen beansprucht die ange-
griffene Marke die Dienstleistung der Klasse 39 nicht. Zum anderen spielen im
Hinblick darauf, dass die Nichtbenutzungseinrede flr ,Unterhaltung; kulturelle
Aktivitaten“ von der Beschwerdegegnerin nicht aufrecht erhalten wurde, diese
weiteren Dienstleistungen, auch wenn sie sich im Verzeichnis der angegriffenen
Marke identisch befinden, flr die weitere Prifung der Verwechslungsgefahr
keine entscheidungserhebliche Rolle. Selbst wenn man zugunsten der Wider-
sprechenden insoweit eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt, ist namlich
in diesem Umfang aus den nachfolgend zu erlauternden Grinden keine Ver-

wechslungsgefahr zu bejahen.

2. Ausgehend von den Widerspruchswaren- und dienstleistungen, die fur den
Vergleich herangezogen werden kénnen, besteht zwischen den sich gegen-
Uberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise ldentitdt und teilweise
Ahnlichkeit. Ein Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen liegt dage-
gen auRerhalb des Ahnlichkeitsbereichs zu den Waren und Dienstleistungen
der alteren Marke. Eine génzlich fehlende Waren- und Dienstleistungsahnlich-
keit kann nicht durch die jeweils anderen malRgeblichen Faktoren ausgeglichen

werden, so dass der Widerspruch und mithin die Beschwerde im Bereich der
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unahnlichen Waren und Dienstleistungen bereits aus diesem Grund erfolglos

bleiben muss.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Wa-
ren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehdren insbesondere die Art
der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie
die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren
oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder
Dienstleistungen regelméafiig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-
trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Beriuh-
rungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 — Canon; BGH, a.a.O.
— DESPERADOS/DESPERADO).

a) Die Waren der angegriffenen Marke aus der Klasse 9 ,Datentrager mit ge-
speicherter Computersoftware; Magnetdatentrager; Hardware fir die Datenver-
arbeitung, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere...“ sind zu den Waren
,Magnetaufzeichnungstrager“ der Widerspruchsmarke identisch, weil es sich
dabei jeweils um Magnetaufzeichnungstrager handelt bzw. handeln kann. Iden-
tisch sind ferner die angegriffenen Waren ,Datentrdger mit gespeicherter Com-
putersoftware; optische Datentrager; Hardware fur die Datenverarbeitung, so-
weit in Klasse 9 enthalten, insbesondere...” zu den Widerspruchswaren ,Dru-
ckereierzeugnisse auf Datentragern® (diese fallen nicht in die Klasse 16, son-
dern in die Klasse 9), weil es sich jeweils um bespielte Datentradger handeln
kann. Die nach dem Begriff ,Hardware“ enthaltene Aufzahlung von speziellen,
mit den Widerspruchswaren nicht identischen Waren fuhrt vorliegend nicht aus
der Identitat heraus, weil durch die Verwendung des Wortes ,insbesondere®
keine markenrechtlich wirksame Einschrankung auf die aufgefuihrten Spezial-
waren erfolgt. Es verbleibt mithin bei dem Oberbegriff ,Hardware fur die Daten-
verarbeitung, soweit in Klasse 9 enthalten®. Die ebenfalls in Klasse 9 fallenden

Widerspruchswaren ,Druckereierzeugnisse, die Uber Datennetze Ubermittelt
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werden® werden zudem von den angegriffenen Waren ,Computersoftware;
Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar)“
umfasst. Zwischen den angegriffenen Waren der Klasse 16 ,Druckereierzeug-
nisse; Blicher; Zeitschriften; Zeitungen; Broschiren; Schriften (Veroffentlichun-
gen); Handbicher” und den Widerspruchswaren ,periodische und nichtperiodi-
sche Druckereierzeugnisse® liegt Identitat vor, weil diese unter den weiten Wa-
renbegriff ,Druckereierzeugnisse“ zu subsumieren sind. Die Dienstleistungen
der angegriffenen Marke ,Unterhaltung, kulturelle Aktivitdten® sind identisch zu
den entsprechenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Ferner kénnen
die angegriffenen Dienstleistungen ,Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte); Veroffentlichung von Bichern, Zeitschriften, Zeitungen, Broschu-
ren und Schriften (Vero6ffentlichungen); Online Publikation von elektronischen
Bilchern, Zeitschriften und Schriften (Veroffentlichungen); Herausgabe von Tex-
ten zur Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des Projektmanagements;
Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer)“ unter den
Oberbegriff ,Verlagsdienstleistungen® der Widerspruchsmarke subsumiert wer-
den. SchlieR3lich finden sich im Verzeichnis der angegriffenen Marke wortgleich
die Dienstleistungen ,sportliche Aktivitaten; Ausbildung; Erziehung®, fur die auf
Seiten der Widerspruchsmarke eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt
wird. Auch die weiteren angegriffenen Dienstleistungen ,Durchfihrung von Live-
Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen fur kulturelle oder Unter-
richtszwecke; Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren und Workshops
(Ausbildung); Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des Projektmana-
gements; Unterricht und Erziehung mit theoretischen und praktischen Ubungen“
der Klasse 41 werden von den weiten Oberbegriffen der Widerspruchsmarke

umfasst.

b) Im Weiteren stehen sich ahnliche, aber auch unahnliche Waren und Dienst-
leistungen gegenuber. ,Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)”
sind eng ahnlich zu den ,nichtperiodischen Druckereierzeugnissen®. Die ange-

griffenen Waren ,Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
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soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel; Fotografien“ befinden sich
nicht im Ahnlichkeitsbereich bzw. allenfalls im Randbereich der Ahnlichkeit zu
den mal3geblichen Widerspruchswaren. In Bezug auf die angegriffenen ,Unter-
richtsapparate und Unterrichtsinstrumente* ist keine Ahnlichkeit zu den Waren
oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, insbesondere auch nicht zu
,<Ausbildung®, festzustellen, weil der Verkehr nicht davon ausgehen wird, dass
es sich bei der Ausbildung um eine eigenstandige Dienstleistung des Herstel-
lers dieser technischen Apparate oder Instrumente handelt. Umgekehrt stellen
diejenigen Unternehmen, die aus- oder fortbilden, regelmafig keine Unter-
richtsapparate oder —instrumente her. Da eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke fiir ,Werbung“ nicht glaubhaft gemacht ist, kann zwischen
den Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 35 und den Wider-
spruchwaren und -dienstleistungen, die dem Vergleich zugrunde gelegt werden
konnen, eine Ahnlichkeit nicht bzw. allenfalls in geringem Grad festgestellt wer-
den. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 42 ,Dienst-
leistungen eines EDV-Programmierers; Entwurf und Entwicklung von Compu-
tersoftware; Design von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware*
liegen im Ahnlichkeitsbereich zu den Waren ,sonstige Druckereierzeugnisse auf
Datentragern” und “Druckereierzeugnisse, die Giber Datennetze tUbermittelt wer-
den®; die weiteren angegriffenen Dienstleistungen aus dieser Klasse sind je-

doch unéhnlich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Letztlich muss keine abschliel3ende Prufung erfolgen, ob und in welchem Um-
fang und mit welchem konkreten Grad eine Ahnlichkeit vorliegt, weil eine Ver-
wechslungsgefahr ohnehin nur fir einen Teil der im Identitatsbereich liegenden

Waren und Dienstleistungen festgestellt werden kann.

. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke flr einen Teil der Waren und Dienstleistungen aus. Im Umfang

der ,periodischen Druckereierzeugnisse” und damit eng verwandten Waren und
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Dienstleistungen ist dagegen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund
der Bekanntheit der Marke der Widersprechenden fur die von ihr benutzten po-

pulérwissenschaftlichen Zeitschriften zugrunde zu legen.

Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleis-
tungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung fur die das
Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237
- Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrider). Vorliegend ist die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus durchschnittlich.
Die wegen der Verwendung der Punkte als Abkurzung erkennbare Buchsta-
benkombination ,P.M.“ ist dem inlandischen Verkehr in ihren vereinzelt erfass-
ten Bedeutungen ,Prime Minister oder ,Pontifex Maximus® (vgl. unter ,abkuer-
zungen.woxikon.de®) weder gelaufig noch hat sie eine ohne weitere Erlauterun-
gen erkennbare beschreibende Bedeutung fir die in Rede stehenden Waren
und Dienstleistungen der alteren Marke (vgl. auch BPatG, Beschluss vom
09.01.2002, 29 W (pat) 19/00 - PM Print Marketing ./. P.M.). Eine verminderte

Kennzeichnungskraft kommt daher nicht in Betracht.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auf Grund der unstreitigen
langjahrigen Benutzung und weiten Verbreitung der Marke auf periodisch er-
scheinenden popularwissenschaftlichen Magazinen fur ,Periodische Druckerei-
erzeugnisse“ gesteigert. Fur die Annahme einer erhdohten Kennzeichnungskraft
durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter
Angaben zum Marktanteil, zu Intensitat, geografischer Verbreitung und Dauer
der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive In-
vestitionsumfangs zur Férderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Be-
fragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die
Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 904, Rn. 13 —
SIERRA ANTIGUO).
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Der IVW Statistik (Anlage W39) sind die Jahresdurchschnittsauflagen des seit
1979 durchgehend erscheinenden P.M. Magazins zu entnehmen, namlich in
den Jahren von 2007 (dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke)
bis 2012 zwischen ... bis ... Exemplaren. In den Tabellen AWA

2009 (W40) und AWA 2011 (W41) ist fur das P.M. Magazin immerhin ein Be-
kanntheitsgrad von 38,7 % bzw. 39,2 % angegeben. Ferner ist der eidesstattli-
chen Versicherung vom 3. Februar 2009 zu entnehmen, dass zwischen 2005
und 2008 jahrlich ... bis ... Mio. in eigenes Marketing fur P.M. investiert wur-
den. Angesichts dieser Umstande kann der Widerspruchsmarke fur die genann-

ten Waren ein erweiterter Schutzumfang zugebilligt werden.

Angaben zu Umsatzzahlen, Marktanteilen, Werbeausgaben etc. in Bezug auf
konkrete andere Waren oder Dienstleistungen fehlen dagegen. Die vorgelegten
Unterlagen uber Internet-Angebote und —Plattformen und durchgefiihrte Veran-
staltungen sowie die Angabe von sog. Internet-Visits haben keinen Aussage-
wert in Bezug auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft, insbesondere fir

Unterhaltungs- oder Ausbildungsdienstleistungen.

Eine erhdhte Kennzeichnungskraft beschrankt sich auf die Waren und Dienst-
leistungen, fur die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte Ver-
kehrsgeltung anzuerkennen ist (BGH GRUR 2009, 484, 491 Rn. 38 - Metrobus;
GRUR 2004, 235, 238 — Davidoff Il). Diese erhdhte Kennzeichnungskraft kann
auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen. Dabei ist auf die
Umstande des Einzelfalls abzustellen. Die Ausstrahlungswirkung erstreckt sich
aber nicht auf den gesamten Bereich der ahnlichen Waren und Dienstleistun-
gen und kann jedenfalls unahnliche Waren und Dienstleistungen nicht erfassen
(BPatG, Beschluss vom 02.07.2007, 30 W (pat) 67/06 — FOCUsept/FOCUS;
Beschluss vom 30.12.2005, 27 W (pat) 59/04 — ELLE/Ellee).

Im vorliegenden Fall kann von einer erhéhten Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke neben dem Bereich der ,periodischen Druckereierzeugnisse”
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auch in dem eng damit verwandten Bereich der speziellen Waren ,Druckereier-
zeugnisse, die auf Datentragern gespeichert sind“ und ,Druckereierzeugnisse,
die Uber Datennetze Ubermittelt werden“ sowie den ,Verlagsdienstleistungen®
ausgegangen werden. Zeitschriften erscheinen heutzutage sowohl in Printform
als auch elektronisch. Eine solche elektronische Zeitschrift ist eine Zeitschrift,
die dem Leser im Gegensatz zu einer gedruckten Zeitschrift digital zur Verfi-
gung steht. Diese werden heute Uberwiegend als Netzpublikationen Uber das
Internet als Onlinezeitschriften, eMagazin bzw. als sog. App-Ausgabe, jedoch
durchaus auch (noch) auf Datentragern vertrieben. Auch insoweit ist daher eine
erhohte Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen.

Eine Zuerkennung einer erhéhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
Uber diese Waren und Dienstleistungen hinaus kommt aber nicht in Betracht.
Die Dienstleistungen, die Unterhaltung, Ausbildung und Erziehung betreffen,
sowie die Magnetaufzeichnungstrager und Schallplatten fallen aus Sicht des
Senats nicht mehr unter die Ausstrahlungswirkung. Die genannten Dienstleis-
tungen sind zwar zu den ,periodischen Druckereierzeugnissen® als sich ergan-
zende Produkte durchaus ahnlich, es fehlt jedoch insoweit an der erforderlichen
engen Verwandtschaft (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 07.09.2012,
29 W (pat) 198/10 - geotherm/GEO; anders BPatG, Beschluss vom
23.02.2009, 30 W (pat) 75/07); gleiches gilt fur die Widerspruchswaren ,Mag-
netaufzeichnungstrager und ,Schallplatten®, weil es sich bei diesen Waren
nicht um geeignete bzw. Ubliche Datentrager fir elektronische Zeitschriften
handelt. Die Widerspruchsdienstleistung ,Erstellen von Programmen fir die Da-
tenverarbeitung, einschlief3lich von Programmen im Zusammenhang mit Daten-
tragern oder Datennetzen® kann gemalR § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der
Entscheidung nicht bertcksichtigt werden, so dass sich insoweit die Priifung ei-

ner Ausstrahlungswirkung erubrigt.

. Die zu berucksichtigenden Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich

teilweise an breite Verkehrskreise (z.B. Druckereierzeugnisse, Unterhaltung),
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teilweise an Fachkreise (z. B. Verlagsdienstleistungen), so dass von normaler
bis etwas erhohter Aufmerksamkeit auszugehen ist.

. Ausgehend von den dargestellten Kriterien reicht nach Ansicht des Senats der
Abstand, den die angegriffenen Marke zu der Widerspruchsmarke aufweist, im
tenorierten Umfang nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschlie-
Ben. Denn im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen und bei gleich-
zeitig erhohter Kennzeichnungskraft der alteren Marke kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene
Marke aufgrund ihres mit der Widerspruchsmarke ,P.M.“ klangidentischen Be-
standteils ,PM* im Hinblick auf dessen selbststandig kennzeichnende Stellung
in der angegriffenen Marke mit dieser im Sinne des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2

MarkenG gedanklich in Verbindung bringt.

Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit sind die sich gegeniuberstehenden
Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck
miteinander zu vergleichen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen
und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind (vgl. EuUGH GRUR 2010,
933 — Barbara Becker; BGH GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 — Culinaria/Villa Cu-
linaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2012, 635 Rn. 23 -
METRO/ROLLER's Metro). Das schlief3t es nicht aus, dass unter Umstanden
ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens fur den durch das
Kennzeichen im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufe-
nen Gesamteindruck pragend sein konnen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042
Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 Maalox/Melox-GRY).
Weiter ist moglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammenge-
setzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine
selbstandig kennzeichnende Stellung behalt, ohne dass es das Erscheinungs-
bild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert
oder pragt (EuGH a.a.0. Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH a.a.O. - Culinaria/Villa

Culinaria). Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeichnenden
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Bestandteils mit einem Zeichen alteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu
bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Ein-
druck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleis-
tungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen (EuGH a.a.0. Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776
Rn. 57 — Augsburger Puppenkiste).

Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren
Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf
die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und be-
grifflicher Hinsicht wirken (vgl. EUGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 - ZIRH/SIR; BGH
GRUR 2010, 235 Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 32 - METROBUS).
Dabei genugt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelméliiig bereits
die hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung (BGH a.a.O. Rn. 18 -
AIDA/AIDU; GRUR 2008, 714 Rn. 37 - idw).

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenuberste-

henden Marken

1ncoOMmaAacCT und P.M.

ist nicht zu bejahen.

Die Marken in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich klanglich, schriftbildlich und
begrifflich deutlich durch den in der jingeren Marke enthaltenen zusatzlichen
Wortteil ,COMPACT* und die grafische Gestaltung.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn die
in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstabenfolge ,PM® eine kollisionsbe-
grundende Stellung einnimmt, indem sie eine die Gesamtmarke pragende

Funktion aufweist, und demzufolge die Ubrigen Markenteile fir die angespro-



-27 -

chenen Verkehrskreise in einer Weise zurlicktreten, dass sie fur den Gesamt-

eindruck vernachlassigt werden konnen. Hiervon ist jedoch nicht auszugehen.

Bei der jungeren Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke mit dem Wort-
bestandteil ,PMCOMPACT", wobei die Anfangsbuchstaben ,PM“ am Wortan-
fang grau und fettgedruckt sind, wahrend der Bestandteil ,COMPACT" schwarz
gehalten, das ,P“ in COM(P)ACT spiegelverkehrt angeordnet und nur die Buch-
staben PM in COMPACT in schwarzem Fettdruck gehalten sind. Durch diese
Herausstellung der Buchstaben ,PM“ in dem Wort COMPACT fallt dem Be-
trachter die Wiederholung der Anfangsbuchstabenfolge ,PM“ bzw. die Bezug-
nahme auf diese sofort auf. Auch das spiegelverkehrte ,P“ ist pragnant und
bleibt im visuellen Erinnerungsbild haften. Insgesamt entsteht durch das
Schriftbild eine Klammerwirkung, wodurch eine einheitliche Marke vermittelt
wird. Dies wirkt einer schriftbildlichen Pragung der angegriffenen Marke nur

durch ,PM* klar entgegen.

Auch klanglich wird die jungere Marke nicht durch die Buchstabenkombination
,PM* gepragt. Fur den phonetischen Zeichenvergleich ist maf3geblich, wie die
Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mindlich wiedergegeben
werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die
klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der
Marke beeinflusst werden (Hacker in Strobele/Hacker, a.a.O., 11. Auflage, 8§ 9
Rn. 280). ,PMCOMPACT" enthélt zwar — anders als die Markenstelle ausge-
fuhrt hat - keine gesamtbegriffliche Aussage. Auch handelt es sich bei dem
Wort ,COMPACT" (= gedrangt, verdichtet, kurzgefasst) fur einen Teil der ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls um einen kennzeichnungs-
schwachen Bestandteil. Gleichwohl liegt eine Benennung nur durch ,PM* — un-
geachtet der Frage, ob nicht auch die Buchstabenfolge fir einen Teil der ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnungsschwach ist - nicht nahe.
Denn auch kennzeichnungsschwache Bestandteile kbnnen zum Gesamtein-

druck beitragen, was hier durch die konkrete Gesamtgestaltung, insbesondere
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die Verbindung des Zeichenanfangs PM durch das besonders herausgestellte
spiegelverkehrte PM im Wort ,COMPACT" nahe gelegt wird. Es handelt sich bei
der jingeren Marke um ein einheitliches Zeichen, bei dem der Verkehr keine

Veranlassung hat, das Wort ,COMPACT" bei der Benennung wegzulassen.

Dies gilt trotz der Tatsache, dass der Widerspruchsmarke teilweise eine erhdhte
Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist. Zwar hat die erhdhte Kennzeichnungs-
kraft einer alteren Marke bei der Frage, ob eine jingere Marke durch einen mit
der alteren Marke Ubereinstimmenden Bestandteil gepragt wird, wesentliche
Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine ver-
starkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, fuhrt dies in der Regel dazu,
dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der alteren Marke vom Ver-
kehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, son-
dern als hinreichend selbstandig wahrnehmbarer Bestandteil eines jlngeren
Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die
jungere Marke pragt, unter Einbeziehung der erhéhten Kennzeichnungskraft der
alteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; Ha-
cker in Strobele/Hacker, a.a.0. 8 9, Rn. 384). Der Verkehr erkennt hier bei der
der Benennung der jungeren Marke vorangehenden visuellen Aufnahme aber,
dass die Punkte zwischen den Buchstaben P und M fehlen, so dass ihm der

Gedanke an die ihm bekannte Marke ,P.M.“ gar nicht kommt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist trotz der zum Teil kollisionsférdern-

den Ausgangslage daher insgesamt nicht zu besorgen.

b) Im tenorierten Umfang ist allerdings von einer Verwechslungsgefahr auf-
grund gedanklichen Inverbindungbringens im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Halb-

satz 2 MarkenG auszugehen.

Durch die grafische Gestaltung der jingeren Marke wird lediglich eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil die jingere Marke dem Ver-
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kehr sowohl bei der visuellen wie auch bei der klanglichen Wahrnehmung stets
nur mit dem in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Bestandteil
,LCOMPACT" als Einheit begegnet, was wiederum darauf beruht, dass sie aus
den vorgenannten Grinden auch bei ihrer Benennung nicht allein auf ,PM* ver-
kirzt wird. Nicht ausgeschlossen ist dadurch aber, dass wegen der klangidenti-
schen Buchstabenfolge der Verkehr die beiden Marken irrtimlich dem gleichen
Zeicheninhaber zuordnet, sofern denn ,PM“ in der jingeren Marke mit selb-

standig kennzeichnender Wirkung hervortritt.

Auch in einer jingeren, aus einem Wort bestehenden bzw. zu einem einheitli-
chen Zeichen gebildeten Marke kann ein Wortbestandteil eine selbstandig
kennzeichnende Stellung behalten (vgl. BGH GRUR 2008, 905 Rn. 38 — Pan-
tohexal). Dies setzt aber voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Um-
stdnde Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zer-
gliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Im vorliegenden
Fall besteht Veranlassung, dem Bestandteil ,PM*“ in dem Zeichen

,PMCOMPACT" eine solche selbstandige Bedeutung beizumessen.

aa) Wegen der gesteigerten Verkehrsgeltung der alteren Marke im Bereich der
periodischen Druckereierzeugnisse und des Verlagswesens werden relevante
Teile des Verkehrs jedenfalls dann, wenn sie der angegriffenen Marke
,PMCOMPACT" (ausgesprochen Pe-em-kom-pakt) im muindlichen Geschafts-
verkehr begegnen, nicht erkennen kdnnen, ob es sich bei dem Zeichenanfang
um die Abkurzung ,P.M.“ (bei der auch mit einer Aussprache ,Pe-em* zu rech-
nen ist) oder die Buchstabenfolge ,PM* handelt. Zudem entspricht es in der hier
genannten Branche den Kennzeichnungsgewohnheiten, dass der als ,eigentli-
chem” Produktnamen empfundenen Marke — sei es als Serienzeichen oder als
bloRBer Sortimentsbezeichnung — ein Zusatz wie ,COMPACT" hinzugefiigt wird
(vgl. DIE WELT Kompakt; WELT am SONNTAG Kompakt; Oko-Test-Kompakt;
WissenKompakt; GEOkompakt; AssCompact — Das Fachmagazin fur Risiko-

und Kapitalmanagement). Tritt der hier klanglich tGbereinstimmende Bestandteil
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in der jingeren Marke aber deutlich wahrnehmbar hervor, wahrend der weitere
Bestandteil ,COMPACT" bei der akustischen Wiedergabe als Ublicher warenbe-
schreibender Zusatz wahrgenommen wird, kann die Gefahr einer irrtimlichen
gedanklichen Zuordnung zu der bekannten alteren klangidentischen Marke
,P.M.“ nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt aber nur im Umfang der im Tenor
genannten Waren und Dienstleistungen, die im Identitatsbereich zu denjenigen
Widerspruchswaren und —dienstleistungen liegen, fur die auch eine erhdhte
Kennzeichnungskraft festgestellt wurde, namlich zu ,Periodische Druckereier-
zeugnisse®, ,Druckereierzeugnisse, die Uber Datennetze Ubermittelt werden®,

,2Druckereierzeugnisse auf Datentragern® und ,Verlagsdienstleistungen®.

bb) Im Umfang der tbrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Mar-
ke (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Durchfihrung
von Live-Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen fur kulturelle oder
Unterrichtszwecke; Veranstaltung und Durchfiihrung von Seminaren und Work-
shops (Ausbildung); Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des Pro-
jektmanagements; Unterricht und Erziehung mit theoretischen und praktischen
Ubungen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Entwurf und Entwick-
lung von Computersoftware; Design von Computersoftware; Vermietung von
Computersoftware) kdonnen derartige Umstéande, bei welchen das Publikum
veranlasst ist, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen und in ,PM* einen Hin-

weis auf die Widersprechende zu sehen, nicht festgestellt werden.

Denn fir diese Produktbereiche besitzt die Widerspruchsmarke keine erhdhte
Verkehrsgeltung. Hinzu kommt, dass fur einen Teil dieser Dienstleistungen
(Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des Projektmanagements; Her-
ausgabe von Texten zur Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet des Pro-
jektmanagements) die Buchstabenfolge ,PM“ selbst kennzeichnungsschwach
ist, weil PM als Abkulrzung fur ,Projektmanagement® erfasst ist (vgl. z.B. unter
»=abkuerzungen.woxikon.de). Auch drangt sich hier ,COMPACT" nicht zwangs-
laufig als Ublicher warenbeschreibender Zusatz auf. Der Verkehr hat deshalb
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keinen Anlass, in der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Wider-
spruchsmarke zu erkennen, d.h. begegnen dem Verkehr diese Waren und
Dienstleistungen gekennzeichnet mit der jungeren Marke, wird ihm der Ge-
danke an die ihm aus dem Zeitschriften- und Verlagsbereich bekannte altere

Marke gar nicht kommen.

Auch eine Serienmarkenverwechslung kommt insoweit nicht in Betracht, denn
das angesprochene Publikum hat - Uber eine mdgliche Markenserie fur den Be-
reich der Zeitschriften hinaus - keine Veranlassung, ,PM® hier als Stammbe-
standteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen.

Schlief3lich handelt es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um ein bekanntes
Unternehmenskennzeichen, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinn ausgeschlossen ist. Anhaltspunkte flr andere Arten der Verwechs-

lungsgefahr sind nicht erkennbar.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der Beschluss der Markenstelle
daher teilweise aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke in dem
aus dem Tenor ersichtlichen Umfang anzuordnen. Im Ubrigen war die Be-

schwerde zurtickzuweisen.

Nach 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG tragt jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten
selbst. Anlass zur Kostenauferlegung gibt es nur unter besonderen Umstanden.
Solche Umsténde, die eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden rechtfertigen
wirden, sind hier weder vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar, so dass

die jeweiligen Kostenantrage der Verfahrensbeteiligten zurtickzuweisen waren.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gerugt wird, dass



6.

-32-

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren-
stral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbe-
schwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Akintche

Hu



