BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 538/14 Verkiindet am
23. November 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 300 84 469

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 23. November 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters

Dr. von Hartz
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

Galileo Business

ist am 17. November 2000 angemeldet und am 1. Marz 2001 unter der Nummer
300 84 469 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
gefiihrte Register fir Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16, 38, 41 und

42 eingetragen worden.



Nach mittlerweile erfolgter Verlangerung der Schutzdauer zum 1. Dezember 2010
ist die angegriffene Marke noch fir folgende Waren und Dienstleistungen ge-

schitzt:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbin-
deartikel; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-

men Apparate); Drucklettern; Druckstdcke;
Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten;

Klasse 42: Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Vermitt-
lung von Dienstleistungen aller Art mittels Internet; Bereitstel-
len eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwer-

ken.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. April 2001 verdoffentlicht wurde, hat
die G... L.L.C.inl..., U... am 5. Juli 2001 aus ihrer deutschen

Marke mit der Registernummer 1 126 449 sowie aus ihrer Unionsmarkenanmel-
dung mit der Nummer UM 000 170 167 Widerspruch erhoben. Der Widerspruch
aus der deutschen Marke ist mit Schreiben vom 7. September 2012 zurickgenom-
men worden. Die Unionsmarkenanmeldung ist mit Wirkung zum 26. Juni 2002 auf
die G..., LLC in B..., B1... Ubertragen wor-

den, welche auch in das Verfahren eingetreten ist.

Das Widerspruchsverfahren vor dem DPMA war wegen eines seit 1998 anhangi-
gen Widerspruchsverfahrens gegen die Unionsmarkenanmeldung
UM 000 170 167 ausgesetzt worden; nachdem dieses gegen die Widerspruchs-

marke gerichtete Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO rechtskraftig abge-



schlossen worden war, ist das Widerspruchsverfahren gegen die hiesige ange-

griffene Marke im Juni 2012 wieder aufgenommen worden.

Die am 1. April 1996 angemeldete und am 2. Januar 2012 eingetragene Wider-
spruchsmarke UM 000 170 167

»GALILEO*

ist fur folgende Waren und Dienstleistungen geschutzt:

Klasse 9:

Klasse 39:

Klasse 41:

Klasse 42:

Elektrische und elektronische Apparate und Instrumente;
Computer, Textverarbeitungsgerate; Datenverarbeitungsge-
rate; elektrische und optische Datenverarbeitungsanlagen; Ap-
parate und Instrumente, alle zur Wiederauffindung, Spei-
cherung, Eingabe, Verarbeitung und Anzeige von Daten; Halb-
leiterspeichergeréte; Mikroprozessoren; Rechenapparate; Tas-
taturen zur Verwendung mit Computern; Drucker fir Com-
puter; Computerprogramme und Computersoftware; Lochkar-
ten (kodierte Karten) und Lochbander (gelochte Bander), Mag-
netbander- und platten; Plattenlaufwerke; Modems; elektrische
und elektronische Apparate fir die Kommunikation; Computer-
Kommunikationsgerate; Teile und Bestandteile fur alle vorste-

hend genannten Waren; alle soweit in Klasse 9 enthalten;

Reisedienstleistungen; Buchung und Reservierung fir Befor-

derungen und Reisen;

Reservierungen und Buchungen fur Unterhaltungsveranstal-

tungen;

Dienstleistungen im Bereich Hotel und Ubernachtungen sowie

Restaurants; Buchungen und Reservierungen fur Hotels,



Ubernachtungen und Restaurants; Ausdricklich ausgenom-
men jedoch vorstehend genannte Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit der Beherbergung in und der Buchung von
Universitatsunterkiinften und anderen Unterkinften fur jed-
wede Studenten aller Altersgruppen fur den Universitatsbe-
such.

Mit Beschluss vom 30. Juni 2014 hat die Markenstelle fir Klasse 16 des DPMA
beide urspunglich erhobenen Widerspriiche verbeschieden und auf die Wider-
spriche aus den Marken 1 126 449 und UM 000 170 167 die angegriffene Marke
wegen Verwechslungsgefahr teilweise geldscht, namlich im Umfang folgender

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate);

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten;

Klasse 42: Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Vermitt-
lung von Dienstleistungen aller Art mittels Internet; Bereitstel-
len eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwer-
ken.

Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefiihrt, dass zwischen den von der L6-
schungsanordnung umfassten Waren und Dienstleistungen und den Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarken eine geringe bis hochgradige Ahnlich-
keit bestehe. Im Umfang der tbrigen Waren ,Papier, Pappe (Karton) und Waren
aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbindeartikel; Drucklet-
tern; Druckstocke® seien die Widerspriche schon mangels einer Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit zuriickzuweisen. Die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarken sei durch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke aufge-



fuhrten Drittmarken nicht geschwécht. Weder sei die Benutzung der Drittmarken
liquide oder nachgewiesen, noch sei ein aufgrund der Benutzung der Drittmarken
beim Verkehr eingetretener Gewodhnungseffekt gesondert festgestellt worden.
Ebenso sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht pauschal auf-
grund der Natur des Markenwortes ,Galileo® als Name einer berihmten Person-
lichkeit geschwacht, denn aus diesem Namen ergebe sich kein beschreibender
Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Insgesamt sei aber
aufgrund der Assoziation mit Galileo Galilei von einer leicht unterdurchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen. Die jeweiligen
Vergleichsmarken seien in klanglicher Hinsicht verwechselbar ahnlich, denn die
angegriffene Marke werde maf3geblich durch den Zeichenbestandteil ,Galileo” ge-
pragt. Der weitere Bestandteil ,Business® sei den angesprochenen Verkehrs-
kreisen ohne weiteres im Sinne von ,Geschéaftsleben“ bekannt und vermittle daher
den Eindruck, dass die mafRgeblichen Waren und Dienstleistungen sich speziell an
Geschaftsleute richte. Wegen seines beschreibenden Bedeutungsgehalts trete der
Bestandteil im Gesamteindruck der Marke deutlich zurlick; der Bildbestandteil tra-
ge ohnehin nach dem Erfahrungssatz ,Wort vor Bild“ zum klanglichen Gesamt-
eindruck nicht bei. Der Zeichenbestandteil ,Galileo” sei identisch mit den Wider-
spruchsmarken, so dass im Umfang der &hnlichen Waren und Dienstleistungen

eine Verwechslungsgefahr vorliege.

Gegen diesen Teilléschungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin

der angegriffenen Marke.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle zu Unrecht eine Ahnlichkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen angenommen habe. Die Tatsache, dass es Fachliteratur
zu Softwareangeboten gebe, sei kein Hinweis auf eine Ahnlichkeit dieser beiden
Waren. Druckereierzeugnisse und Computerprogramme seien weder als Substitu-
tionsguter noch als Konkurrenzprodukte zu betrachten. Die Rechtsprechung zur
Ahnlichkeit dieser beiden Waren sei langst tberholt. Auch zwischen den Gbrigen

Vergleichswaren und -dienstleistungen bestehe keine Ahnlichkeit. Die Beschwer-



deflihrerin tragt weiter vor, die Markenstelle habe die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken nicht richtig eingeschéatzt. Denn bei den von ihr geltend ge-
machten 17 Drittzeichen mit dem Bestandteil ,Galileo” handle es sich nicht nur um
wenige Marken; zudem habe sie fur 12 dieser Zeichen auch die Benutzung nach-
gewiesen. Derzeit seien 85 Marken mit dem Bestandteil ,Galileo mit Wirkung in
Deutschland im Register eingetragen, wobei es insoweit auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen nicht ankomme. Aufgrund dieser Fille von Marken
finde eine sorgfaltige Unterscheidung zwischen den einzelnen Marken statt. Des
Weiteren fuhre eine Zurechnung der Bekanntheit der Marken ,Galileo® zu einem
realen Personennamen zu einer erheblichen Kennzeichenschwéche. Der Name
,Galileo Galilei“ sei derart berihmt und als Name einzigartig, dass es auf eine Be-
zugnahme zu bestimmten Waren nicht ankomme, was auch nur fir den Vornamen
,Galileo” gelte. Der Verkehr sei aufgrund der massenhaften Benutzung und des
Hinweises auf die Person geneigt, auch marginale Unterschiede wahrzunehmen

und zu begreifen.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ahnlichkeit der sich jeweils gegeniiberstehenden
Zeichen sei auf die Gesamtheit der Zeichen abzustellen. Im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Waren und Dienstleistungen musse bezlglich des Bestandteils ,Bu-
siness” differenziert werden, der keineswegs flir samtliche beanspruchten Waren
und Dienstleistungen eine beschreibende Funktion aufweise und somit nicht
grundsétzlich von der Gesamtbetrachtung der sich gegentberstehenden Zeichen

auszunehmen sei.
Die Beschwerdeflihrerin beantragt sinngemal,
den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 30. Juni 2014

aufzuheben und die Widerspriche aus den Marken 1 126 449 und
UM 000 170 167 vollstandig zurtiickzuweisen.



Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie fuihrt aus, die verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen seien
teilweise identisch und teilweise zumindest hochgradig &hnlich zu den Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Die Grenzen zwischen Druckereier-
zeugnissen und Computersoftware wirden immer mehr verschwimmen, da diese
haufig parallel angeboten wirden. Auch bestehe eine hochgradige Ahnlichkeit
zwischen Lehr- und Unterrichtsmitteln einerseits und Computerprogrammen und
Computersoftware andererseits, da letztere als Hilfsmittel zur Unterstitzung im
Unterricht eingesetzt wiirden. Die Vermittlung von Dienstleistungen aller Art mittels
Internet sei teilweise identisch mit Buchungen und Reservierungen fur Beforde-
rungen und Reisen, Reservierungen und Buchungen fir Unterhaltungsveranstal-
tungen und Buchungen und Reservierungen fiir Hotels, Ubernachtungen und Res-
taurants, da es sich bei letzteren um die Vermittlung von Dienstleistungen handle,

die sehr haufig tber das Internet angeboten und ausgefuhrt wirden.

Der Widerspruchsmarke komme zudem zumindest normale Kennzeichnungskraft
zu. Bei der Widerspruchsmarke ,Galileo“ handle es sich nicht um den Namen ei-
ner bestimmten historischen Person, sondern lediglich um einen mé&nnlichen itali-
enischen Vornamen. Auch wiesen die Namen berihmter Personlichkeiten als
Marken grundsatzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Des Weiteren
konnten die von der Beschwerdefihrerin angefuhrten Drittmarken mit dem Be-
standteil ,Galileoc” keine Schwachung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke belegen, da die Beschwerdeflhrerin weder Angaben zu den von
den Drittmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch Angaben zur

Stellung des Bestandteils ,Galileo® innerhalb dieser Marken gemacht habe.

Der den Gesamteindruck der angegriffenen Marke ausschlie3lich pragende, zu-

mindest aber in der angegriffenen Marke eine selbstandig kennzeichnende Stel-



lung innehabende Wortbestandteil ,Galileo® sei mit der Widerspruchsmarke in

schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist die Widerspruchsmarke von der ur-
sprunglichen Beschwerdegegnerin, der G... LLC, auf

die jetzige Beschwerdegegnerin Ubertragen und im Register des EUIPO am
1. April 2016 auf diese umgeschrieben worden. Mit Schreiben vom
22. August 2016 hat die neue Rechteinhaberin das hiesige Beschwerdeverfahren

ubernommen.

In der mundlichen Verhandlung am 23. November 2016 hat die Beschwerdegeg-
nerin ihren Widerspruch gegen die angegriffene Marke im Umfang der Waren ,Fo-

tografien® zurickgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulédssige Beschwerde der Inhaberin der

angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 000 170 167
ist im noch verfahrensgegenstandlichen Umfang eine markenrechtlich relevante
Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG zu bejahen.

A)Mit Schriftsatz vom 7. September 2012, eingegangen beim DPMA am
8. September 2012, hatte die Widersprechende ihren Widerspruch aus der
deutschen Marke 1 126 449 zurickgenommen, was die Markenstelle offen-
sichtlich Ubersehen hat. Wegen des (erfolgreichen) Widerspruchs aus der Un-
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ionsmarke (vgl. unter B)) wirkt sich dies vorliegend aber nicht entscheidungs-
erheblich aus.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der
Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der
Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-
leistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch ei-
ne gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuUGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Cal-
vin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR
2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Editions Al-
bert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; Mar-
kenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKA.-
DEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 -
IPS/ISP). Zudem kdnnen weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art
der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise
und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende
Differenzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der

Kennzeichen.

1. Mal3geblich fir den Waren- und Dienstleistungsvergleich ist die Registerlage.

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 erganzende Waren

oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder


http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_45
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/n0p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304582014&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
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Dienstleistungen regelméafiig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-
trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Bertuhrungs-
punkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 — CANON; BGH GRUR
2014, 488 Rn. 12 — DESPERADOS/DESPERADO). Ausgehend hiervon ist eine
Ahnlichkeit zwischen den verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleis-
tungen der angegriffenen Marke und den fur die Widerspruchsmarke im Uni-

onsmarkenregister eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

a) Zwischen den Waren ,Druckereierzeugnisse® der angegriffenen Marke und
den Widerspruchswaren ,Computerprogramme und Computersoftware® besteht
zumindest eine durchschnittliche Ahnlichkeit (vgl. hierzu Richter/Stoppel, Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 72 re. Sp. u. a. mit
Hinweisen auf 32 W (pat) 66/00; 27 W (pat) 50/04; 30 W (pat) 176/96;
33 W (pat) 182/98; 25 W (pat) 156/04; BPatG, Beschluss vom 16.07.2002,
24 W (pat) 146/01 - engste Ahnlichkeit). Die Rechtsprechung zur Ahnlichkeit
dieser beiden Waren ist - anders als die Beschwerdefiihrerin meint - nicht tber-
holt. Im Gegenteil, die u. a. in der mindlichen Verhandlung tbergebenen Re-
chercheunterlagen des Senats verdeutlichen vielmehr, dass Druckereierzeug-
nisse und Computerprogramme immer mehr als Substitutionsgiter oder als
Konkurrenzprodukte zu betrachten sind und haufig aus einer Hand angeboten
werden. So wird insbesondere in Verbindung mit Fachblichern haufig ergén-
zendes, meist im Internet abrufbares und beispielsweise mit einem dem Fach-
buch enthehmbaren Code geschitztes Material zur Verfiigung gestellt; zu die-
sem erganzenden Material zéhlen regelmalig Computerprogramme. Ferner
werden vor allem im Computerbereich héufig Fachzeitschriften zusammen mit
Software als ergdnzendem Material vertrieben. Desweiteren werden Druckerei-
erzeugnisse und Software auch in funktioneller Hinsicht gleichberechtigt ne-
beneinanderstehend angeboten, wie es beispielsweise bei Sprachlernpro-
grammen der Fall ist; so finden sich vielfach Kombinationsangebote von Lehr-
biichern mit Computersoftware zum Uben erlernter Vokabeln oder Grammatik.

Auch Worterbicher und Lexika werden regelmaldig sowohl in gedruckter als
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auch in elektronischer Form vertrieben, wobei die elektronische Form haufig
mittels spezieller Software zur Verfugung gestellt wird. Schliel3lich werden
Computerprogrammen und -software regelmal3ig Druckereierzeugnisse, bei-
spielsweise in Form von Handbtichern, als ergdnzende Produkte zur Seite ge-
stellt. Zwar mag insoweit der Umfang gedruckter Handbuicher im Vergleich zu
moglicherweise ebenfalls angebotenen elektronisch verfugbaren Handbuchern
in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen haben. Einfihrungen in
grundlegende Funktionen der vertriebenen Computerprogramme und Compu-
tersoftware werden jedoch nach wie vor auch in gedruckter Form angeboten,
wie die von der Beschwerdegegnerin im Widerspruchsverfahren eingereichten

Handbicher zeigen.

b) Entsprechendes gilt fir die Waren ,Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-
men Apparate)“ der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren ,Com-
puterprogramme und Computersoftware®; auch insoweit besteht jedenfalls
durchschnittliche Ahnlichkeit unter dem Aspekt einander sich erganzender Wa-
ren. Sowohl an Schulen als auch an Hochschulen, insbesondere an Fernuni-
versitaten, kommt ein breites Spektrum diverser Computerprogramme als Lehr-
und Unterrichtsmittel zur Unterstiitzung oder Erganzung konventionellen Unter-
richts zum Einsatz. Zum Ublichen Sortiment eines Lehrmittelanbieters gehort

deshalb regelméalfiig auch Lernsoftware.

c) Zwischen den Dienstleistungen ,Telekommunikation“ der angegriffenen Mar-
ke und den Waren ,Computerprogramme und Computersoftware; Daten-
verarbeitungsgerate; Modems; elektrische und elektronische Apparate fur die
Kommunikation, Computer-Kommunikationsgerate“ der Widerspruchsmarke ist
eine hochgradige Ahnlichkeit festzustellen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O.,
S. 356). Telekommunikation findet regelmafdig mittels elektrischer und elektroni-
scher Apparate fir die Kommunikation statt. In der heutigen Zeit ist Telekom-
munikation Ublicherweise computerbasiert. Ein Beispiel dafur sind Videokonfe-

renzen, die mittels moderner Computertechnologie zustande kommen. Diverse
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Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen bieten die fur deren Nutzung
erforderlichen Gerate und entsprechende Software an, so dass der gesamte

Dienst dem Verbraucher aus einer Hand zur Verfligung gestellt wird.

d) Zwischen den Dienstleistungen ,Dienstleistungen im Bereich Hotel und
Ubernachtungen sowie Restaurants® der Widerspruchsmarke - unter die damit
auch die Verpflegung von Gasten féllt - und den Dienstleistungen ,Erziehung;
Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten“ der angegriffe-
nen Marke besteht Ahnlichkeit, wenngleich zum Teil nur im Randbereich (vgl.
Richter / Stoppel, a. a. O., S. 364 li. Sp.). Insoweit handelt es sich u. a. um ei-
nander erganzende Dienstleistungen, wie nicht zuletzt die Angebote von Schul-
landheimen oder die zwischenzeitlich beliebte Kombination von Unterhaltung
und gastronomischer Leistung unter dem Stichwort ,Erlebnisgastronomie® in
Hotels und Restaurants (vgl. www.dinnerkrimi.de; Schubecks teatro — Dinner-

show; Dinner in the Dark) zeigen.

e) Zwischen der Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fir die Datenverar-
beitung“ der angegriffenen Marke und den Waren ,Computerprogramme und
Computersoftware“ der Widerspruchsmarke besteht hohe Ahnlichkeit (Rich-
ter/Stoppel, a. a. O., S. 63 f. und S. 332 re. Sp.). So bieten Softwarehauser ne-
ben ihren Standardprodukten regelmafig auch solche auf die individuellen Be-

darfnisse einzelner Kunden abgestimmte Softwarelosungen an.

f) Zwischen der Dienstleistung ,Vermittlung von Dienstleistungen aller Art mit-
tels Internet der angegriffenen Marke aus Klasse 42 und den Widerspruchs-
dienstleistungen ,Buchung und Reservierung fur Beforderungen und Reisen;
Reservierungen und Buchungen fir Unterhaltungsveranstaltungen® ebenfalls
aus der Klasse 42 besteht hochgradige Ahnlichkeit bzw. sogar Identitat. Denn
die genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke werden regelméafRig
mittels Internet vermittelt, so dass sie von dem weiten Dienstleistungsbegriff der

angegriffenen Marke mit umfasst werden. Zu beriicksichtigen ist hier im Ubri-


http://www.dinnerkrimi.de/
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gen, dass es sich bei beiden Marken um solche handelt, die nach friheren
Klassifikationsgrundsatzen beurteilt wurden und so heute nicht mehr zugelas-
sen bzw. teilweise auch nicht mehr in der Klasse 42 eingruppiert wirden (z. B.
,vermittlung von Dienstleistungen aller Art* oder ,Dienstleistungen im Bereich

Hotel und Ubernachtungen“ heute in Klasse 43).

g) Zumindest geringe Ahnlichkeit besteht zwischen den Dienstleistungen ,Be-
reitstellen eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken® der an-
gegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke aus Klasse 9. Die
genannten Waren dienen regelmé&Rig als technische Infrastruktur fur das Be-
reitstellen eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; vor al-
lem fir die Sicherheit der elektronischen Geschaftsabwicklung, z. B. der Zah-
lungstransaktionen, wird spezielle Soft- und vielfach auch Hardware (wie HBCI-
Chips, RSA-Chipkarten und Chipkartenleser) benétigt und nicht selten vom
Marktplatzbetreiber mit angeboten. Die Verkehrskreise werden daher davon
ausgehen, dass sowohl diese Infrastruktur als auch das Bereitstellen des elekt-
ronischen Marktplatzes an sich als Komplettpaket von demselben Anbieter

stammt.

. Angesprochene Verkehrskreise sind hier die Allgemeinheit der Verbraucher, die
erfahrungsgemaf Marken mit einem geringeren Mal3 an Aufmerksamkeit wahr-
nehmen als etwa Fachleute, die tUblicherweise Uber Marken auf ihrem Fachge-
biet gut unterrichtet sind und neuen Kennzeichnungen mit groRerer Aufmerk-
samkeit begegnen als das breite Publikum. Vorliegend durften aber auch die
Endverbraucher wegen der Art und Bedeutung jedenfalls eines Teils der rele-
vanten Waren und Dienstleistungen eine gesteigerte Sorgfalt aufbringen. Zu-
gunsten der Beschwerdefiihrerin kann insgesamt ein erhdhter Aufmerksam-
keitsgrad unterstellt werden, was den zum sicheren Ausschluss einer Ver-

wechslung erforderlichen Zeichenabstand etwas verringert.
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3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Eine von
der Inhaberin der angegriffenen Marke behauptete Kennzeichnungsschwéache
des Namens ,Galileo” flir den Bereich der im vorliegenden Fall maligeblichen

Widerspruchwaren und -dienstleistungen ist nicht festzustellen.

Die Tatsache, dass es sich bei dem Zeichen ,Galileo” um den Vornamen einer
beriihmten historischen Personlichkeit handelt, fihrt nicht zu einer Schwachung
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Grundsatzlich geniel3en
Namen bertihmter Personlichkeiten als Marken durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft (BPatG, Beschluss vom 29.07.2014, 27 W (pat) 536/13 — zum Bild-
nis Koénig Ludwig I1). Auch im Hinblick auf die von der Beschwerdefuhrerin zi-
tierte Entscheidung des EuGH (EuGH C-361/04 — Picasso ./. Picaro) ergibt sich
keine Schwachung der Kennzeichnungskraft durch die Verwendung eines Teils
des Namens einer berihmten Personlichkeit. Eine solche Schwachung kommt
lediglich unter Berlicksichtigung weiterer Umstéande in Betracht, beispielsweise
bei einem beschreibenden Bezug zu den relevanten Waren und Dienstleistun-

gen, der hier jedoch nicht vorliegt.

Auch eine Schwachung durch Drittmarken kann nicht festgestellt werden. Ein
gro3er Teil der Marken mit dem Bestandteil ,Galileo® ist bereits nicht mehr in
Kraft, teilweise handelt es sich um Marken aul3erhalb des hier relevanten oder
eng benachbarten Waren- und Dienstleistungsgebiets. Auch geht ein Teil der
angefuhrten Drittzeichen auf die Widersprechende zuriick. SchlieRlich ist Gber
die Benutzung relevanter Drittmarken - also im Bereich eng benachbarter Wa-
ren und Dienstleistungen - im Einzelnen nichts Ausreichendes bekannt; zu den
von der Beschwerdegegnerin hierzu substantiiert vorgetragenen Einwanden
beziglich der Benutzung dieser Drittmarken (vgl. Ziffer 2.3. und 2.4. des
Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom 2. Marz 2015, BIl. 46-50) hat die
Beschwerdefuhrerin nichts mehr entgegnet.
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o.=
4. Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke Galileo |3USi“955§ -
zum sicheren Ausschluss einer Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1
Nr.2 MarkenG einen recht deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke
GALILEO einzuhalten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht

gerecht; die Vergleichsmarken werden klanglich unmittelbar verwechselt.

Mal3gebend fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Beriicksichtigung der unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 — Culinaria/Villa Culi-
naria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 — Panto-
gast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 — Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die
Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Mar-
ke regelmé&Rig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Ein-
zelheiten achtet (vgl. EUGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 — CLORALEX; GRUR
Int. 2012, 754 Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat
immer Still; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 — [Carbonell/La Espanola]; BGH
GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrider). Das schliel3t nicht aus, dass un-
ter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fur den
durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise her-
vorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kdnnen (EuGH GRUR 2005, 1042
Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY).
Voraussetzung hierfur ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den
Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der
Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist im Klang, im
(Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme
einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmaflig bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl;
BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).
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Die sich gegenluberstehenden Marken zeigen insgesamt zwar wegen des in der
angegriffenen Marke zusatzlich enthaltenden Wortbestandteils ,Business” so-
wie des Bildbestandteils in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht

ausreichende Unterschiede.

Allerdings hat die Markenstelle zutreffend in klanglicher Hinsicht eine Pragung
der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil ,Galileo® bejaht. Bei der
Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist zu-
nachst von dem in stéandiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz aus-
zugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskraftig ist - den
Gesamteindruck pragt, weil er die einfachste Mdoglichkeit bietet, die Marke zu
benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 - OTTO CAP). Anhaltspunkte
dafir, ausnahmsweise vorliegend dem Bild (das einen Planeten mit umgeben-
den Monden andeutet) auch bei der mindlichen Benennung der Marke den
Vorrang einzurdumen (vgl. BGH GRUR 1959, 599 - Teekanne; BPatG GRUR
1994, 124 - Billy the Kid) sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Bei dem Ubereinstimmenden Wort ,Galileo handelt es sich — wie schon bei der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargestellt — um eine schutzfa-
hige, kennzeichnungskraftige Angabe, so dass dem Wort nicht aus normativen

Grinden die Eignung zur Pragung abgesprochen werden kann.

Dagegen ist das in der jingeren Marke enthaltenen Wort ,Business® ein
schutzunfahiger Markenbestandteil. Das englische Wort ,Business® bedeutet
,Geschaft/Geschaftsleben® (vgl. Leo Online Wérterbuch Englisch-Deutsch unter
www.leo.dict.org, PONS  Online-Worterbuch ~ Englisch-Deutsch  unter
www.pons.de oder linguee  Worterbuch Englisch-Deutsch unter
www.linguee.de); der Begriff hat schon seit langem als Hinweis auf den ge-
schéaftlichen bzw. beruflichen Bereich Eingang in die deutsche Sprache ge-
funden (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.09.2011, 33 W (pat) 529/10 — Business-
Consults 24; Beschluss vom 29.06.2002, 29 W (pat) 246/00 — ATM Business;
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Beschluss vom 28.06.2000, 32 W (pat) 139/00 — Business Enneagramm). Im
Zusammenhang mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen geht die
Angabe nicht Uber den sachbezogenen Hinweis auf den Geschaftskundenbe-
reich hinaus, namlich dass es sich um ein Angebot fur oder von Geschaftsleu-
ten oder Wirtschaftsunternehmen handelt. Aufgrund seines beschreibenden
Charakters tritt ,Business” im Gesamteindruck der angegriffenen Marke zurick.
Der angesprochene Verkehr wird nur in ,GALILEO® den betrieblichen Her-
kunftshinweis sehen und im entscheidungserheblichen Umfang die angegriffene
Marke auch nur so benennen. Die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewie-
sen, dass es sich - anders als bei Fachbegriffen wie ,Business-Class®, ,e-busi-
ness“ oder ,Business-to-Business” - bei ,Galileo Business® nicht um eine aufei-
nander bezogene, einheitliche Aussage handelt; eine gesamtbegriffliche Ein-
heit, die einer Pragung entgegenstehen wiirde, liegt daher nicht vor. Es stehen
sich somit klanglich identische Markenwoérter gegentber, so dass eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke konnte nach alledem

keinen Erfolg haben und war daher zurtiickzuweisen.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgrinden gemald § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlas-

sung.
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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 gerlgt wird, dass

1.

2.

6.

das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

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

einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelas-
sene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. von Hartz
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