BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 38/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2024:100624B26Wpat38.20.0



betreffend die Marke 30 2010 043 642

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Juni 2024 unter Mitwirkung des Richters Katker als Vorsitzender, des Richters
Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

GRUNDE

Die Wortmarke

motherbook

ist am 20. Juli 2010 angemeldet und — nach stattgebendem Senatsbeschluss 26 W
(pat) 532/11 - am 2. April 2012 unter der Nummer 30 2010 043 642 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register als Marke einge-

tragen worden fir die Dienstleistungen

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk;
Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem welt-
weiten Computernetzwerk; Bereitstellung von Internet-Chatrooms und
Internetforen; Bereitstellung von Telekommunikationskanélen fur Tele-
shopping-Dienste; elektronische Anzeigenvermittiung; Kommunika-
tionsdienste mittels Computerterminals; Leitungs-, Routing- und

Verbindungsdienstleistungen fiir die Telekommunikation; Nachrichten-



Klasse 41:

Klasse 42:

und Bildubermittlung mittels Computer; Vermietung von Zugriffszeit
auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Daten-
banken; Bereitstellen des Zugriffs auf Computer- und Online-Daten-
banken im Bereich von Unterhaltung und Gemeinschaftsaktivitaten im

Internet;

Auskunfte Uber Freizeitaktivitaten; Dienstleistungen bezulglich Frei-
zeitgestaltung; elektronischer Austausch von Fotos und Videos mittels
Chatlines, Chatrooms und Internetforen; online angebotene Spiel-
dienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Unterhaltungs-

planung;

Computer-Dienstleistungen, namlich Gestaltung und Unterhalt von
Websites fur virtuelle Gemeinschaften fir registrierte Nutzer zur
Organisation von Gruppen und Veranstaltungen, zur Diskussionsteil-
nahme und zur Teilnahme an sozialen, geschaftlichen und Gemein-
schafts-Vernetzungsstrategien; Entwicklungs- und Recherchedienste
bzgl. neuer Produkte fur Dritte; Benutzer- und Rechteverwaltung in
Computernetzwerken;  technologische  Dienstleistungen  und
Forschungsarbeiten und diesbezlgliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und

Entwicklung von Computerhardware und -software.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Mai 2012 vero6ffentlicht worden ist,

hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus

1. der Wortmarke (Widerspruchsmarke 1)

FACEBOOK
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die am 21. Dezember 2009 angemeldet und am 11. Februar 2011 unter der Nummer
30 2009 068 372 in das beim DPMA gefuhrte Register eingetragen worden ist fir

Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Klasse 35:

Entwicklungsprogramme (Software) fur Computersoftware; Compu-
tersoftware zur Nutzung als Schnittstelle zur Anwendungspro-
grammierung (API); Schnittstellengeréate oder -programme zur Anwen-
dungsprogrammierung (API) fur Computersoftware zur Erméglichung
von Online-Dienstleistungen fiir soziale Netzwerke, fir das Erstellen
von Anwendungen fur soziale Netzwerke und fur Genehmigung von
Datenabfrage, Hochladen, Herunterladen, Zugang und Verwaltung;
Computersoftware zum Hochladen, Herunterladen, Zugreifen,
Veroffentlichung (Posting), Anzeigen, Markieren (Taggen), Bloggen,
Streaming, Verlinken, Sharing oder anderweitigem Zurverfigung-
stellen von elektronischen Medien oder Information mittels Computer-

und Kommunikationsnetzwerken:;

Marketing (Absatzforschung), Werbung und Verkaufsforderung fir
Dritte; Marktforschung und Erteilung von Auskinften (Information) und
Beratung fur Verbraucher in Handels- und Geschéaftsangelegenheiten
(Verbraucherberatung), Informationen in Geschéaftsangelegenheiten;
Verkaufsforderung von Waren und Dienstleistungen Anderer mittels
Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Vermittlung von Ver-
tragen fir Dritte Uber den An- und Verkauf von Waren sowie die
Erbringung von Dienstleistungen mittels Computer- und Kommunika-
tionsnetzwerken; Online-Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich
von digitalen Medien; Wohltatigkeitsdienste, namlich Offentlichkeits-
arbeit (Public Relations) in Bezug auf wohltatige, menschenfreund-
liche, freiwillige, o6ffentliche und gemeinnitzige Dienstleistungen und
humanitare Aktivitdten; Veranstaltung von Wettbewerben fir Werbe-
zwecke; Entwicklung von Pramienprogrammen fur Marketingzwecke

zur Anerkennung, Belohnung und Ermutigung Einzelner und von



Klasse 36:

Klasse 38:

Gruppen, die sich in Weiterbildung, Selbstverwirklichung, Wohltatig-
keits-, menschenfreundlichen, freiwilligen, 6ffentlichen und gemein-
natzigen Dienstleistungen und humanitaren Aktivitaten und gemein-
samer Nutzung von kreativer Arbeit engagieren; Systematisierung von
Rechnungszahlungsdaten fur Nutzer von Computer- und Kommunika-

tionsnetzwerken in Computerdatenbanken;

Verarbeitung finanzieller Transaktionen, namlich Clearing und Durch-
fuhrung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mittels Computer- und
Kommunikationsnetzwerken; elektronische Kapitaltransferdienste;
Abwicklung von Zahlungen fur Dritte; Finanzdienstleitungen, namlich
Zurverfugungstellen einer virtuellen Wé&hrung zum Gebrauch fir
Mitglieder einer Online-Community mittels Computer- und Kommuni-

kationsnetzwerken;

Elektronische Ubertragung von Rechnungszahlungsdaten fir Nutzer
von Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellung des
Zugriffs auf Computer-, elektronische und Online-Datenbanken; Tele-
kommunikationsdienstleistungen, namlich elektronische Ubermittlung
von Daten, Nachrichten und Informationen; Bereitstellung des Zugriffs
auf Online-Foren fir Kommunikation tiber Themen von allgemeinem
Interesse; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Kommunikations-
verknupfungen zur Weiterleitung der Benutzer auf andere lokale und
globale Webseiten; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseite Dritter
Uber universale Anmeldung; Bereitstellung von Online-Chatrooms und
elektronischen Anschlagtafeln; Dienstleistungen in Bezug auf Audio-,
Text- und Videosendungen tber Computer- oder andere Kommunika-
tionsnetzwerke, ndmlich Hochladen, Versenden, Anzeigen und elek-
tronische Ubertragung von Daten, Informationen, Audio- und Video-
bildern; elektronische Ubermittlung von Fotos und Videos; Bereit-
stellung des Zugriffs auf Informationen tber Online-Computerspiele

und Videospiele tUber Computer- oder Kommunikationsnetzwerke;



Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu einem welt-
weiten Computernetzwerk, welche Nutzern die Ubertragung person-
licher Identitaten auf mehrere Websites und die gemeinsame Nutzung
personlicher Identitdtsdaten bei und unter mehreren Websites ermég-
licht; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen aus durchsuch-
baren Informationsverzeichnissen und -datenbanken, einschlieflich
Texten, elektronischen Dokumenten, Datenbanken, Grafiken und
audio-visuellen Informationen, auf Computer- und Kommunikations-
netzen; Bereitstellung des Zugriffs (in Datennetzen) auf nicht-
herunterladbare Software-Anwendungen fir soziale Netzwerke, fir
die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und fir die Ubertragung
von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Grafiken und
Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Computer-Datenbanken in den
Bereichen sozialer Netzwerke, Vermittlung von Bekanntschaften und
Partnervermittlung; Bereitstellung des Zugangs zu Webseites mit
einer Technologie, die Benutzung ermdglicht, digitale Fotos und
Videos hochzuladen, anzuschauen und herunterzuladen; Bereit-
stellung des Zugangs zu einer Plattform flr den Gebrauch von nicht-
herunterladbarer Software im Zusammenhang mit interaktiven Spielen
anderer fur einen oder mehrere Benutzer; Bereitstellung des Zugangs
zu einem Online-Marktplatz fur den An- und Verkauf von Waren sowie
die Erbringung von Dienstleistungen; Bereitstellung des Zugriffs auf
Computer-, elektronische und Online-Datenbanken in den Bereichen
Unterhaltung und Interessengruppen bezuglich Sekundarschulen,
akademisches Leben, Soziales und Gemeinschaft; Dienstleistungen
in Bezug auf Audio-, Text- und Videosendungen tber Computer oder
andere Kommunikationsnetzwerke, namlich die Ausstrahlung und
Ubermittlung von Fotografien, Audio- und Videosendungen, insbeson-
dere auch mit markierten Daten oder Informationen, auch in elektroni-

scher Form;



Klasse 41:

Klasse 42:

Veroffentlichung von elektronischen Publikationen, auch im Internet,
ausgenommen flir Werbezwecke; Veroffentlichung elektronischer
Zeitschriften und Weblogs (Schriften) mit benutzerkreierten oder
spezifischen Inhalten; Bereitstellung von elektronischen Publikati-
onen, nicht herunterladbar; Unterhaltungsdienstleistungen, namlich
online angebotene interaktive und Mehr- und Einzelspieler-Spiele-
dienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Vermittiung und
Durchfihrung von Wettbewerben fir Video- und Computerspiel-
Spieler fur Unterhaltungszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben
(Erziehung und Unterhaltung); Dienstleistungen in Bezug auf Audio-,
Text- und Videosendungen tber Computer oder andere Kommunika-
tionsnetzwerke, nadmlich die Veroffentlichung von Texten (ausge-
nommen Werbetexte), insbesondere auch mit markierten Daten oder

Informationen, auch in elektronischer Form;

Computerdienstleistungen, namlich Erstellung von Websites flr
registrierte Nutzer zur Organisation von Gruppen und Veranstal-
tungen, zur Teilnahme an Diskussionen und zum Engagement in
sozialen, geschaftlichen und gemeinschaftlichen Netzwerken;
Computerdienstleistungen, ndmlich Speichern von Websites fiir Dritte
(Hosting) zur Organisation und Durchfiihrung von Zusammenkuinften,
Veranstaltungen und interaktiven Diskussionen Uber Kommunika-
tionsnetze; Anwendungs-Service-Provider (ASP) Dienstleistungen,
namlich Speichern von Daten fur Dritte (Hosting); Anwendungs-
Service-Provider (ASP) Dienstleistungen, nadmlich Entwicklung von
Software zur Ermdoglichung oder Erleichterung des Hochladens,
Herunterladens, Streamings, Versendens, Veroffentlichens (Postens),
Bloggens, Verknupfens, Sharings oder der sonstigen Bereitstellung
von elektronischen Medien oder Informationen tiber Kommunikations-
netze; Erstellen und Design einer Website mit Technologie, die Online-
Nutzern die Schaffung personlicher Profile mit Informationen sozialer

Netzwerke sowie die Ubertragung und gemeinsame Nutzung solcher



Klasse 45:

Informationen unter mehreren Websites ermoglicht; Vermietung von
nicht-herunterladbaren Software-Anwendungen fir soziale Netz-
werke, fur die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Ubertra-
gung von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten,
Grafiken und Daten; Computerdienstleistungen, namlich die Erstel-
lung von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefinierten oder —
spezifischen Informationen, personlichen Profilen, Audio- und Videoin-
halten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten,;

Vermittlung von Bekanntschaften, Knipfen sozialer Netze und
Partnervermittlung; von Dritten erbrachte personliche und soziale
Dienstleistungen betreffend individuelle Bedurfnisse, ndmlich auf den
Gebieten Weiterbildung, Selbstverwirklichung, Wohltatigkeits-, philan-
thropische, Freiwilligen-, o6ffentliche und gemeinnitzige Angelegen-

heiten sowie humanitéare Angelegenheiten;

2. der farbigen (blau/weil3) Unionswort-/Bildmarke (Widerspruchsmarke 2)

die am 3. Juni 2010 angemeldet und am 17. Dezember 2010 unter der Nummer

9 151 168 in das beim Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO)

gefuhrte Register eingetragen worden ist fir Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Entwicklungstools fur Computersoftware; Computersoftware zur Ver-
wendung als Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) fir Compu-
tersoftware zur Ermoéglichung von Online-Diensten flir soziale Netze,
den Aufbau von Anwendungen fir soziale Netze und zur Ermdglichung
der Abfrage, des Hochladens, Herunterladens, des Zugangs zu und
der Verwaltung von Daten; Computersoftware zum Hochladen, Herun-

terladen, fur Zugang, Verdffentlichung, Anzeige, Markierung, zum



Klasse 35:

Bloggen, Streamen, VerknUpfen, gemeinsamen Nutzen oder fir
sonstige Bereitstellung elektronischer Medien oder Informationen tber

Computer und Kommunikationsnetze;

Marketing, Werbung und Verkaufsférderung; Marktforschung und -
informationen; Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen Dritter
Uber Computer- und Kommunikationsnetze; Erleichterung des
Tauschens und Verkaufs von Dekorationsmaterial, Reinigungspro-
dukten, Toilettemitteln, Mitteln zur Kérper- und Schonheitspflege,
Kerzen, pharmazeutischen  Erzeugnissen, Kleineisenwaren,
Maschinen und Werkzeugmaschinen, handbetatigten Werkzeugen,
Heimelektronikgeraten, Computern, Computerperipheriegeraten,
Telefonen, Kameras, CDs und DVDs, elektrischen Haushalts-
maschinen, Fahrzeugen, Fahrradern, Juwelier- und Schmuckwaren,
Uhren und Taschenuhren/Armbanduhren, Druckereierzeugnissen,
Lederwaren, Handtaschen, Geldborsen und Brieftaschen, Mdobeln,
Haushaltswaren, Geraten und Behéltern fir Haushalt und Kiche,
Webstoffen, Bekleidungsstiicken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,
Kurzwaren, Bodenbelagen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sport-
artikeln, Lebensmitteln, Getréanken, alkoholischen Getranken und
SuRwaren tber Computer- und Kommunikationsnetze; Online-Einzel-
handelsdienstleistungen zur Online-Lieferung von digitalen Multi-
media, namlich von Bildern, Filmen, musikalischen und audiovisuellen
Werken und verwandten Handelswaren; Wohltatigkeitsdienste, nam-
lich Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir Wohltatigkeits-, philanthropi-
sche, Freiwilligen-, offentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen
sowie humanitare Aktivitdten; Zusammenfihrung von K&aufern und
Lieferanten Uber ein computergestitztes Online-Netz; Bereitstellung
von Wareninformationen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und
Datenbanken mit Informationen, einschlie3lich Texte, elektronische
Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen,

Uber Computer- und Kommunikationsnetze;



Klasse 36:

Klasse 38:
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Verarbeitung von Finanztransaktionen, namlich Verrechnung und
Abstimmung von Finanztransaktionen tlber Computer- und Kommuni-
kationsnetze; elektronische Verarbeitung von Rechnungszahlungs-
daten fur Benutzer von Computer- und Kommunikationsnetzen;
elektronische Kapitaltransferdienste; Rechnungszahlungen; Finanz-
umtauschdienstleistungen, namlich Bereitstellung einer virtuellen
Wahrung zur Verwendung durch Mitglieder einer Online-Gemein-
schaft tber Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von
Wirtschaftsinformationen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und
Datenbanken mit Informationen, einschliel3lich Texte, elektronische
Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen,

Uber Computer- und Kommunikationsnetze;

Bereitstellung des Zugangs zu Computer-, elektronischen und Online-
Datenbanken; Telekommunikation, namlich elektronische Ubertra-
gung von Daten, Nachrichten und Informationen; Bereitstellung von
Online-Foren fur die Kommunikation zu allgemein interessierenden
Themen; Bereitstellung von Online-Kommunikationsverknipfungen
zur Weiterleitung der Benutzer von Websites auf andere lokale und
weltweite Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Websites von
Dritten Uber eine universelle Anmeldung; Bereitstellung von Online-
Gesprachsforen und elektronischen Mailboxen; Ausstrahlung von
Audio-, Text- und Videoinhalten Giber Computer- oder andere Kommu-
nikationsnetze, namlich Hochladen, Bekanntgeben, Anzeigen,
Markieren und elektronisches Ubertragen von Daten, Informationen,
Ton und Videobildern; Bereitstellung eines Online-Netzdienstes zur
Ermoglichung der Ubertragung von personlichen Benutzeridenti-
tatsdaten zu mehreren Websites und zum Austausch von personlichen
Identitatsdaten mit und zwischen mehreren Websites; Bereitstellung
des Zugangs zu Computerdatenbanken im Bereich soziale Netze,
Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Bereit-

stellung eines Online-Forums fiir den Kauf und Verkauf von Waren und



Klasse 41:
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Materialien sowie fur den Austausch von Beschaffungsdaten tber
Computernetze; elektronische Ubertragung von Rechnungs-
zahlungsdaten fur Benutzer von Computer- und Kommunikati-

onsnetzen.

Bereitstellung von Computer-, elektronischen und Online-Daten-
banken fur Bildungs-, Freizeit- und Vergnigungszwecke im Bereich
Unterhaltung und im Bereich Interessengruppen auf Schul-, Hoch-
schul-, Gesellschaftls- und Gemeinschaftsebene; Dienstleistungen
zur gemeinsamen Nutzung von Fotos und Videos; Veroéffentlichung
von elektronischen Journalen und Weblogs mit benutzergenerierten
oder speziellen Inhalten; elektronische Verlagsleistungen fur Dritte;
Unterhaltung, namlich Ermdglichung von interaktiven Spielen und
Spielen fur mehrere Spielteilnehmer oder fir einen einzigen Spieler
Uber Computer- oder Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Infor-
mationen Uber Online-Computerspiele und -Videospiele Uber
Computer- oder Kommunikationsnetze; Veranstaltung und Durch-
fuhrung von Wettkédmpfen fur Teilnehmer an Videospielen und Compu-
terspielen; Durchfihrung von Wettbewerben und Anreizpramienpro-
grammen zur Anerkennung, Belohnung und Ermutigung von Einzel-
personen und Gruppen, die sich in den Bereichen Personlich-
keitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohltatigkeits-, philanthropi-
sche, Freiwilligen-, offentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen
sowie humanitare Aktivitaten und beim Austausch von kreativen
Arbeitsergebnissen engagieren; Bereitstellung von Informationen in
Bezug auf Nachrichten, kulturelle und akademische Themen aus
durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen,
einschliel3lich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken,
Grafiken und audiovisuelle Informationen, tber Computer- und

Kommunikationsnetze;



Klasse 42:

Klasse 45:
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Computerdienstleistungen, namlich Bildung virtueller Gemeinschaften
fur registrierte Nutzer zur Organisation von Gruppen und Veranstal-
tungen, zur Teilnahme an Diskussionen und zur Mitwirkung in
sozialen, geschaftlichen und Gemeinschaftsnetzwerken; Computer-
dienstleistungen, namlich Hosting elektronischer Einrichtungen fur
Dritte zur Organisation und Durchfihrung von Tagungen, Veranstal-
tungen und interaktiven Diskussionen Uber Kommunikationsnetze;
Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, namlich Hosting
von Computersoftwareanwendungen fur Dritte; Anwendungsdienste-
anbieter (ASP) mit Software zur Ermdglichung oder Erleichterung des
Hochladens, Herunterladens, des Streamings, Vero6ffentlichens,
Anzeigens, Bloggings, Verknipfens, des gemeinsamen Nutzens oder
sonstigen Bereitstellens elektronischer Medien oder Informationen
Uber Kommunikationsnetze; Erméglichung der zeitweiligen Nutzung
von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen fir soziale Netze,
zum Aufbau virtueller Gemeinschaften und zur Ubertragung von Ton,
Video, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Computer-
dienstleistungen in Form von kundenspezifischen Webseiten mit
nutzerdefinierten oder speziellen Informationen, personlichen Profilen,
Ton, Video, fotografischen Bildern, Text, Grafik und Daten; Bereit-
stellung einer Website mit Technologie zur Ermdglichung der Erstel-
lung von personlichen Profilen durch Online-Benutzer mit Informati-
onen von Belang fiir soziale Netze und zur Ubertragung und zum

Austausch solcher Informationen zwischen mehreren Websites;

Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften, soziale
Netze und Partnervermittlung; soziale Dienstleistungen und Bereitstel-
lung von sozialen Informationen im Bereich personliche Entwicklung,
namlich Personlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohltétig-
keits-, philanthropische, Freiwilligen-, 6ffentliche und Gemeinschafts-

dienstleistungen sowie humanitare Aktivitaten; Bereitstellung von
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Informationen in Bezug auf soziale und politische Fragen aus durch-
suchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, ein-
schlie3lich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken
und audiovisuelle Informationen, tber Computer- und Kommunika-

tionsnetze.

Die Widerspriche werden sowohl auf den LOschungsgrund der Verwechs-
lungsgefahr (8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch den Léschungsgrund des Sonder-
schutzes bekannter Marken (8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) gestutzt.

Mit Beschluss vom 26. Februar 2020 hat die Markenstelle fir Klasse 38 des DPMA
durch ein Mitglied des Patentamt- und Markenamts die Eintragung der ange-
griffenen Marke teilweise geldscht, namlich fur alle eingetragenen Dienstleistungen

mit Ausnahme folgender Dienstleistungen der

Klasse 42: industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und

Entwicklung von Computerhardware und -software,

hinsichtlich der sie die Widerspriuiche zuriickgewiesen hat

Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, dass zwar keine Verwechslungsgefahr nach § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe, da die Marken nicht ausreichend ahnlich seien. Im
Umfang der Loschungsanordnung bestehe jedoch ein Léschungsgrund gemaf 8§ 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Das Unternehmen und die Marke Facebook seien als
soziales Online-Netzwerk fur alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleis-
tungen bekannt, also insbesondere die Bereitstellung und den Betrieb eines solchen
sozialen Netzwerks im Internet sowie Werbung fur Dritte. Insoweit verfligten die
Widerspruchsmarken uber eine sehr hohe Kennzeichnungskraft, die auch auf
hiermit eng verwandte Dienstleistungen ausstrahle. Die Vergleichsmarken seien fur
die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hinreichend &hnlich, wobei ein Grad
an Zeichenahnlichkeit gentige, der bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise die
Marken gedanklich miteinander verknupften. Eine solche gedankliche Verknipfung
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und somit ein hinreichender Grad an Markenahnlichkeit sei vorliegend zu bejahen.
Ausgehend von der sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken fir auf
soziale Netzwerke bezogene Dienstleistungen und wegen der Ubereinstimmung
der Marken im Bestandteil ,book* sowie der Ahnlichkeit in der Zeichenbildung, bei
der dem Grundwort ,book" jeweils ein personenbezogener Bestandteil
(,face"/,mother*) vorangestellt sei, wirden die angesprochenen Verkehrskreise die
angegriffene Marke gedanklich mit der bekannten alteren Marke verknipfen.

Dies gelte jedoch nur fur die Dienstleistungen, fir die die Widerspruchsmarken tber
eine erhohte Kennzeichnungskraft verfugten, sowie damit eng verwandte Dienst-
leistungen, namlich die Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und die computer- und
netzwerkbezogenen Dienstleistungen sowie technologische und Designerdienst-
leistungen der Klasse 42. Fur die weiteren Dienstleistungen der Klasse 42 sei ein
solcher Zusammenhang nicht erkennbar bzw. diese Dienstleistungen wirden
typischerweise nicht von sozialen Netzwerken erbracht.

Hinsichtlich der Dienstleistungen, fir die eine stark erhohte Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken vorliege, nutze die angegriffene Marke deren Unterschei-
dungskraft ohne rechtfertigenden Grund aus. Insoweit mache sich die angegriffene
Marke die Bekanntheit der Widerspruchsmarken zunutze und begebe sich in deren
Sogwirkung. Einen rechtfertigenden Grund dafur habe die Markeninhaberin weder
vorgetragen, noch sei ein solcher ersichtlich.

Hiergegen richtet sich im Umfang der Léschungsanordnung die Beschwerde der
Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, dass zwischen den Marken keine zureichende
Zeichenahnlichkeit bestehe. Auch wenn fir den Bekanntheitsschutz ein geringerer
Grad an Zeichenahnlichkeit ausreiche als er fur die Verwechslungsgefahr zu fordern
ware, so miisse jedenfalls eine geringe Ahnlichkeit vorhanden sein. Eine solche
liege nicht vor, da die Vergleichszeichen nur im beschreibenden Bestandteil ,book*”
Ubereinstimmten. Wirde dies ausreichen, so wirde der Widersprechenden eine
monopolgleiche Stellung fir sdmtliche Zeichen mit dem Bestandteil ,book” einge-
raumt werden, obwohl der Verkehr daran gewohnt sei, dass ihm standig Begriffe

begegneten, die nach dem Prinzip ,englisches Wort + book* gebildet seien.
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Vielmehr fiihrten der erste Bestandteil und die Kombination beider Zeichenbe-
standteile erst dazu, dass der Verkehr diese Begriffe besonders wahrnehme,
wahrend er ,book" als beschreibend und tblich wahrnehme und dementsprechend
die Widerspruchsmarken nicht mit Begriffen wie ,E-Book" oder ,Openbook*
gedanklich verknipfe.

Zudem pragten verschiedene Eintragungen deutscher Marken mit dem Bestandteil
.Book" (,Money Book", ,Magie Book", "Change Book", "Social Page Book",
"MINIFAB Book") das Markenverstandnis des Verkehrs und unterstrichen, dass
allein die Ubereinstimmung in diesem Bestandteil nicht zur Begriindung einer auch
nur geringen Zeichenahnlichkeit ausreichend sei. Vorliegend seien hingegen die
mal3gebenden jeweils ersten Bestandteile ,FACE" und ,mother” in jeder Hinsicht
vollkommen unterschiedlich, so dass eine gedankliche Verkntpfung der beider-
seitigen Zeichen fernliege.

Die Widerspruchsmarken seien auch keine bekannten Marken fir die streitgegen-
standlichen Dienstleistungen. Sie seien im Inland allenfalls bekannt fir das Angebot
eines sozialen Netzwerks. Die fur die Widerspruchsmarken eingetragenen Dienst-
leistungen betrafen aber nur zu einem geringen Teil solche Waren und Dienstleis-
tungen in Bezug auf das Angebot eines sozialen Netzwerks. Die Markeninhaberin
nennt dazu mehrere der fur die Widerspruchsmarken eingetragenen Waren und
Dienstleistungen, die ihrer Auffassung nach einen Bezug zu sozialen Netzwerken
aufweisen, zumeist solche, die den Begriff ,soziale Netzwerke" bzw. ,soziale Netze"
beinhalten.

Die angegriffene Marke beanspruche hingegen gar keinen Schutz fur Dienstleistun-
gen mit Bezug auf soziale Netzwerke. Damit sei allein zu prufen, ob die wenigen,
von den Widerspruchsmarken umfassten Dienstleistungen in Bezug auf soziale
Netzwerke so eng mit den angegriffenen Dienstleistungen verwandt seien, dass es
gerechtfertigt ware, die unterstellte Bekanntheit der Widerspruchsmarken fir
soziale Netzwerke auf die angegriffenen Dienstleistungen ausstrahlen zu lassen.
Dies sei nicht der Fall. Fur eine solche enge Verwandtschaft reiche es nicht aus,
dass die angegriffenen Dienstleistungen irgendetwas mit "Computern”, "Netz-

werken" oder "Internet" zu tun hatten.
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Die angegriffene Marke nutze auch nicht die Unterscheidungskraft der Wider-
spruchsmarken aus. Wie sich aus verschiedenen Presseartikeln und dem
Wikipedia-Eintrag ,Kritik an Facebook® ergebe, werde die Social-Media-Plattform
"Facebook" seit mehr als 10 Jahren immer wieder von Skandalen erschdttert, die
weltweit die Berichterstattung und somit die Wahrnehmung des Unternehmens und
ihrer Facebook-Marken entscheidend gepragt hatten. Der Behauptung, dass von
ihrer Anziehungskraft, inrem Ruf und ihrem Ansehen profitiert werden solle, sei
damit mangels positiver Anziehungskraft, Ruf und Ansehen der Boden entzogen.
Vielmehr seien die Widerspruchsmarken bereits seit der Anmeldung der ange-
griffenen Marke bis heute standig negativ konnotiert, so dass die Ausnutzung ihrer

Unterscheidungskraft oder Wertschatzung unzutreffend und fernliegend erscheine.

In der Beschwerdeschrift vom 2. April 2020 hat die Markeninhaberin die rechtser-

haltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 38 des DPMA vom
26. Februar 2020 im Umfang der Léschungsanordnung

aufzuheben und die Widerspriiche zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung kénnen keine Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarken bestehen. Die Markeninhaberin habe selbst die Bekannt-
heit der Marken im Inland eingeraumt und die Bekanntheit stelle sogar ein ,Mehr”
gegeniber der rechtserhaltenden Benutzung dar. AulBerdem geht die Wider-
sprechende davon aus, dass sie und ihr Facebook-Dienst sowie dessen Erfolgs-
geschichte fur den Senat offenkundig sind. Vorsorglich hat sie verschiedene Unter-

lagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung und der Bekanntheit ihrer Marken
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vorgelegt, u.a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Associate General Counsel
for Brands and Marketing Legal vom 28. September 2023.

Die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
lagen vor. Mit den im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren vorge-
legten Unterlagen habe sie eine Uberragende Bekanntheit der Marke ,FACEBOOK"
in Deutschland fur den Kollisionszeitpunkt und auch fir den heutigen Tag belegt.
Ohne dass es beim Sonderschutz bekannter Marken darauf ankomme, bestehe die
besondere Bekanntheit im Bereich der fir die Widerspruchsmarken eingetragenen
Waren und Dienstleistungen, die soziale Netzwerke betrafen, und genau fur solche
Dienstleistungen beanspruche die angegriffene Marke Schutz. Die beiderseitigen
Zeichen seien auch ausreichend ahnlich, denn die beteiligten Verkehrskreise
wirden sie gedanklich miteinander verkniipfen. Zu Recht habe die Markenstelle
ausgehend von der sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken, wegen ihrer
Ubereinstimmung im Bestandteil ,book* sowie wegen der Ahnlichkeit der Zeichen-
bildung eine gedankliche Verknipfung bejaht, was auch den Grundsatzen der
Entscheidung BGH GRUR 2015, 1114 — Springender Pudel entspreche. Der
Ubereinstimmende Bestandteil ,book" sei nicht beschreibend, denn vorliegend gehe
es nicht um (elektronische) Bicher, sondern um ein soziales Netzwerk. Auch der
pauschale Hinweis der Markeninhaberin auf funf eingetragene deutsche Marken mit
dem Bestandteil ,book” kénne keine Kennzeichnungsschwéche rechtfertigen.
Demgegeniber sei der Bestandteil ,mother" als reine Zielgruppenangabe schwach.
Dies zeige auch der Internetauftritt der Markeninhaberin, die ein solches Mutternetz-
werk plane bzw. angeboten habe.

Die angegriffene Marke nutze die Unterscheidungskraft und Wertschatzung der
Widerspruchsmarken aus. Nach den Gesamtumstanden bestehe kein Zweifel, dass
die Markeninhaberin versuche, die Gberragende Bekanntheit und Unterscheidungs-
kraft der Widerspruchsmarken auszunutzen, wobei sie sich in den Bereich der
Sogwirkung der bekannten Facebook-Marke begebe, um ohne finanzielle Gegen-
leistung und ohne eigene Anstrengungen von deren Anziehungskraft, guten Ruf und
hohen Ansehen zu profitieren. Eine Erklarung, warum sie gerade die in ihrer Struktur
ahnliche Marke ,motherbook® mit dem selbstandig kollisionsbegriindenden
Bestandteil ,book" gewahlt habe und unter dieser ein Netzwerk fiir Mitter anbiete,
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sei sie schuldig geblieben. Hiergegen spreche auch nicht die von der Marken-
inhaberin zitierte Presseberichterstattung. Eine nicht immer positive Pressebericht-
erstattung uber ein Unternehmen mit der Bekanntheit und Reichweite der Wider-

sprechenden sei nicht Uberraschend.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. August 2022 sind die Verfahrensbeteiligten
unter Beiflgung von Recherchebelegen (Bl. 228 — 237 GA) darauf hingewiesen
worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal} § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig. In der Sache

hat sie jedoch keinen Erfolg.

Fur die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke
besteht der Léschungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke gemaf
8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle

die angegriffene Marke zu Recht teilweise geldscht hat.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren tber Widerspriche handelt, bei denen die
angegriffene Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist die Bestimmung des 8 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der
bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (8 158 Abs. 3 MarkenG).
In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemald § 158 Abs. 5
MarkenG die Vorschriften der 88 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin

geltenden Fassung anzuwenden.

1. a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarken mit Schriftsatz vom 2. April 2020 (undifferenziert) bestritten.
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Da die am 11. Februar 2011 eingetragene Widerspruchsmarke 1 und die am
17. Dezember 2010 eingetragene Widerspruchsmarke 2 zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der angegriffenen Marke (4. Mai 2012) noch nicht mehr als funf
Jahre eingetragen waren, beide Widerspruchsmarken jedoch zum Zeitpunkt der
Erhebung der Nichtbenutzungseinrede in der Beschwerdeschrift vom 2. April 2020
inzwischen Uber funf Jahre eingetragen waren, ist die Nichtbenutzungseinrede (nur)

nach der Alternative des 43 Abs. 1 Satz 2 a.F. MarkenG zulassig.

b) Aufgrund der zulassigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. oblag es
der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken inner-
halb der letzten funf Jahre vor der Entscheidung tber den Widerspruch, also fur den
Zeitraum von Juni 2019 bis Juni 2024 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu
machen. Hinsichtlich der Unions-Widerspruchsmarke 2 bestimmt sich die Glaub-
haftmachung nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F.i. V. m. 8 43 Abs. 1 MarkenG a. F, der
mit der Mal3gabe entsprechend anzuwenden ist, dass an die Stelle der Benutzung
der Marke im Inland gemal3 8 26 MarkenG die Benutzung der Marke in der
Europaischen Union tritt (Art. 15 GMV bzw. Art. 18 UMV).

c) Der Senat geht unter Anwendung des 8§ 291 ZPO (i.V.m. 8 82 Abs. 1 MarkenG)

davon aus, dass die Kennzeichnung(en) ,FACEBOOK" und in den
letzten funf Jahren jedenfalls fur die Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt sind,
die die Markeninhaberin in ihrer Widerspruchsbegrindung vom 16. November
2020, S. 5 f., als Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken angesehen

hat, namlich
- Widerspruchsmarke 1 (DE 30 2009 068 372 - Wortmarke FACEBOOK):
Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs (in Datennetzen) auf nicht-herunterladbare

Software-Anwendungen fur soziale Netzwerke, fur die Schaffung einer

virtuellen Gemeinschaft und fir die Ubertragung von Audio-, und
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Videoinhalten, fotografischen Bildern, Grafiken und Daten; Bereit-
stellung des Zugriffs auf Computer-Datenbanken in den Bereichen
sozialer Netzwerke, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnerver-

mittlung;

Vermietung von nicht-herunterladbaren Software-Anwendungen fir
soziale Netzwerke, fur die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft
und Ubertragung von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen
Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Computerdienstleistungen, nam-
lich die Erstellung von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefi-
nierten oder-spezifischen Informationen, personlichen Profilen, Audio-
und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und

Daten.

- Widerspruchsmarke 2 (EM 9 151 168 — Wort-/Bildmarke :

Klasse 38:

Klasse 42:

Klasse 45:

Bereitstellung des Zugangs zu Computerdatenbanken im Bereich
soziale Netze, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnerver-

mittlung;

Ermaoglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren
Softwareanwendungen fir soziale Netze, zum Aufbau virtueller
Gemeinschaften und zur Ubertragung von Ton, Video, fotografischen
Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Bereitstellung einer Website mit
Technologie zur Ermoglichung der Erstellung von persoénlichen
Profilen durch Online-Benutzer mit Informationen von Belang fur
soziale Netze und zur Ubertragung und zum Austausch solcher Infor-

mationen zwischen mehreren Websites;

Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften, soziale
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Netze und Partnervermittlung; soziale Dienstleistungen und Bereit-
stellung von sozialen Informationen im Bereich persénliche Entwick-
lung, n&mlich Personlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohl-
tatigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, offentliche und Gemein-
schaftsdienstleistungen sowie humanitare Aktivitaten; Bereitstellung
von Informationen in Bezug auf soziale und politische Fragen aus
durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen,
einschlie8lich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken,
Grafiken und audiovisuelle Informationen, tber Computer- und

Kommunikationsnetze.

Das Wort ,FACEBOOK" — gleich in welcher Schreibweise, mit oder ohne (farbige)
rahmenartige Hintergrundgestaltung — ist eine allgemein bekannte, sogar weltbe-
rihmte Marke. Es bezeichnet das weltweit bekannte soziale Netzwerk der Wider-
sprechenden und kennzeichnet die zu seinem Betrieb und seiner wirtschaftlichen
Verwertung erbrachten Dienstleistungen. Dies ist offenkundig (allgemeinkundig)
i.S.d. 8 291 ZPO. Die Senatsmitglieder, die als Endverbraucher zu den ange-
sprochenen Verkehrskreisen gehoéren, kennen Facebook als Kennzeichnung des
bekanntesten sozialen Netzwerks sowohl aus Werbe- und sonstigen Hinweisen auf
Facebook, wie sie etwa bei der Bedienung von Telekommunikationsgeraten
und/oder bei Internetrecherchen haufig erscheinen, ebenso aus der Tagespresse
und aus sonstigen Medienberichten in Zusammenhang mit Social Media. Nur
erganzend bzw. illustrierend dazu kénnen auch die von der Widersprechenden mit
den Schriftsatzen vom 31. Januar 2022 und 26. Februar 2024 eingereichten und
eingeblendeten Unterlagen berlcksichtigt werden, insbesondere verschiedene
Screenshots der facebook-Webseite unter Herausstellung der Kennzeichnung
Jfacebook” (teilweise als zu verschiedenen Zeiten archivierte Webseite), Statistiken,
Rankings und Studien von Dritten sowie eine eidesstattliche Versicherung eines
Angestellten der Widersprechenden. Hieraus geht ebenfalls hervor, dass der
Unternehmensverbund der Widersprechenden in den vergangenen funf Jahren
weltweit, damit auch in Europa und in Deutschland, wirtschaftlich ernsthaft zur

Erzielung und Verteidigung von Marktanteilen eine werbefinanzierte Social-Media-
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Plattform betrieben hat, das Angebot des Online-Netzwerks Facebook weiter
diversifiziert hat und hierbei erhebliche Nutzerzahlen erreicht hat, die in grol3eren
EU-Landern, insbesondere Deutschland, im deutlich zweistelligen Millionenbereich
liegen. Ebenso sind Umsétze von mehreren Milliarden US-Dollar generiert worden.
Auch die vom Senat ermittelten Rechercheunterlagen (Anlagen zum Senatshinweis
vom 9. August 2022) und ebenso die von der Markeninhaberin eingereichte kritische
Berichterstattung Uber Facebook zeugen letztlich von der weltweit erfolgreichen
wirtschaftlichen Betatigung der Widersprechenden als bekannteste und verbreitets-
te Social-Media-Plattform. Damit geht der Senat von einer rechtserhaltenden

Benutzung fir die oben aufgefiihrten Dienstleistungen aus.

Darlber hinaus liegt es bei einem bekannten werbefinanzierten Netzwerkdienst, wie
Facebook, nahe, dass zumindest ausschnittsweise auch folgende eingetragenen
Werbedienstleistungen benutzt werden: ,Werbung und Verkaufsférderung® (beide
Widerspruchsmarken); ,Verkaufsforderung von Waren und Dienstleistungen
Anderer mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken* (Widerspruchs-
marke 1). Dies kann im Hinblick auf den auch auf3erhalb des Bereichs der @hnlichen
Waren und Dienstleistungen anwendbaren Léschungsgrund des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG dahinstehen. Zugunsten der Markeninhaberin soll im Folgenden nur von
der rechtserhaltenden Benutzung fur diejenigen Dienstleistungen ausgegangen

werden, die nach ihrer Auffassung einen Bezug zu sozialen Netzwerken haben.

2. Die Voraussetzungen des Loschungsgrunds nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 42
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und (Widerspruchsmarke 2:) § 119 Nr. 1 MarkenG liegen vor.

a) Die Widerspruchsmarken ,FACEBOOK" und verfligen in Deutsch-
land und in der Europaischen Union jedenfalls im Bereich der 0.g. Dienstleistungen
mit Bezug zu sozialen Netzwerken Uber eine weit Uberdurchschnittliche, Gberrage-
nde Bekanntheit i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevdlkerung und
damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen.
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aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsatze des
Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-
301/07, Slg. 2009, 1-9429 = GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch).
Malf3geblich sind bei der Prifung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstande
des Falles, also insbesondere der Marktanteil der alteren Marke, die Intensitat, die
geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der
Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Forderung getatigt hat (vgl. zu Art. 5
Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999,
[-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
BGH, Urteil vom 17. August 2011 - | ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 42 = WRP
2011, 1454 - TOV lI; Urteil vom 31. Oktober 2013 - | ZR 49/12, GRUR 2014, 378
Rdnr. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekannt-
heit einer Marke ergibt, kbnnen allgemein geléaufig und deshalb offenkundig im
Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke wahrend eines
langeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann
gegendbertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 - TOV Il; GRUR 2014, 378
Rdnr. 27 - OTTO Cap; BGH GRUR 2015, 114 Rdnr. 10 — Springender Pudel).

bb) Nach diesen Grundsatzen weisen die Widerspruchsmarken in Deutschland als
dem fiir die Widerspruchsmarke 1 maf3gebenden Kollisionsgebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG; vgl. a. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., 8 14 Rdnr. 385-387)
und in der Europdaischen Union als dem fur die Bekanntheit der Widerspruchs-
marke 2 mal3gebenden Gebiet (8§ 119 Nr. 1 MarkenG) jedenfalls im Bereich der oben
aufgefiihrten Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken eine erhebliche,
weit Uberdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der
Gesamtbevolkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf.

Bei Facebook handelt es sich offenkundig (allgemeinkundig) i.S.d. § 291 ZPO i.V.m.
8 82 Abs. 1 MarkenG um das weltweit bekannteste kommerziell betriebene soziale



24

Netzwerk, so dass die Widerspruchsmarken ,FACEBOOK" und fur die
o g. Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken Uber eine tberragende
Bekanntheit verfigen. Insoweit kann zunéchst auf die Ausfihrungen unter Ziff. 1. c)

zur Offenkundigkeit der rechtserhaltenden Benutzung verwiesen werden,

Diese Uberragende Bekanntheit besteht nicht nur heute, sondern lag auch bereits
zum Kollisionszeitpunkt, also am Anmeldetag der angegriffenen Marke am 20. Juli
2010, vor. Dies wird ebenfalls gemald § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG als
offenkundig zugrunde gelegt. Erganzend bzw. illustrierend dazu wird auf die von der
Widersprechenden mit Schriftsatz vom 15. April 2013 eingereichten Presseartikel
aus Spiegel online, heise online, Welt online und die damalige Fassung des
Wikipedia-Eintrags zu ,Facebook* verwiesen, die zeitnah zum Kollisionszeitpunkt
entstanden sind und die sich inhaltlich auf das Jahr 2010 oder kurz danach
beziehen. Facebook wird darin als ,erfolgreichstes soziales Netzwerk der Welt",
.weltgrof3tes Online-Netzwerk®, die in Deutschland ,beliebteste Social-Media-
Plattform*”, ,die neue Nummer eins in Deutschland®, ,beliebteste Internetseite der
Welt" bezeichnet und der damals 26-jahrige Mark Zuckerberg als ,Erfinder des

grofRten sozialen Netzwerks unserer Tage*.
b) Die beiderseitigen Marken sind im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ahnlich.

aa) Die Anwendung des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das ange-
griffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in
Verbindung gebracht wird. Erforderlich ist, dass die einander gegentuberstehenden
Zeichen ahnlich sind. Die Zeichenahnlichkeit kann sich gleichermaRen aus Uberein-
stimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Fir die
Bejahung der Zeichenahnlichkeit reicht regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in einem
der genannten Wahrnehmungsbereiche. Es genigt daher, wenn die Zeichen einan-
der entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ahnlich sind
(BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 23 — Springender Pudel m.w.N.). Ausreichend ist

ein Grad an Zeichenahnlichkeit, der geringer sein kann, als er fir die Annahme einer
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Verwechslungsgefahr erforderlich ware. Es genligt ein bestimmter Grad der
Ahnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten
Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen,
d h. die Marken gedanklich miteinander verknupfen, ohne sie jedoch zu ver-
wechseln (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 21, 29 — Springender Pudel).

bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2
durch deren berihmtes Markenwort ,facebook” gepragt. Als beiderseitige Marken
stehen sich daher ,motherbook” und ,FACEBOOK" bzw. ,facebook” gegentiber.

Hierbei ist der Unterschied zwischen den Anfangsbestandteilen ,mother* und ,face”
in jeder Hinsicht deutlich wahrnehmbar, zumal sich die unterschiedlichen Anfangs-
bestandteile am starker beachteten Markenanfang befinden und auch die leicht
erfassbaren Bedeutungsunterschiede zwischen ,mother* (Mutter) und ,face"

(Gesicht) die Unterscheidbarkeit im Klang und im Schriftbild erleichtern.

Der jeweils zweite Markenbestandteil ,book” ist identisch. Diese Ubereinstimmung
wird nicht durch eine etwaige Schutzunfahigkeit oder Kennzeichnungsschwache
des Bestandteils ,book” relativiert. Im Bereich netzwerkbezogener Dienstleistungen
ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass und welche beschreibende Bedeutung der
Bestandteil ,book" (Buch) innerhalb dieser Markenwdrter haben soll. Nach den
Sprachregeln konkretisiert das vorangestellte Substantiv (mother/Mutter,
face/Gesicht) das nachfolgende Hauptwort (book/Buch). Zwar konnte ein
Mutterbuch oder ein Gesichts-(Foto-)Buch einen gewissen Sinn machen, dieser
Begriff ware aber fur Waren und Dienstleistungen wie Druckereierzeugnisse,
elektronische Blcher, Buchhandel, Verlagsdienstleistungen 0.4. ohne weitere
Gedankengange beschreibend. Fir den Betrieb sozialer Netzwerke wirkt ein
,Buch®, dem nach seiner urspringlichen Bedeutung im Sinne eines Druckwerks
etwas Statisches bzw. Unverdnderbares anhaftet, dagegen eher befremdlich. Zwar
konnte der Verkehr angesichts der hier einschlagigen Dienstleistungen, die einen
technischen Bezug zu EDV- und Telekommunikationsanwendungen aufweisen,

auch an ein elektronisches Gerat denken, da er die Begriffe ,Notebook” und ,E-
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Book" kennt. Hierbei handelt es sich jedoch um feststehende Spezialbegriffe, die
allenfalls durch Voranstellungen von sachlich-technischen Ausdriicken in einem
beschreibenden Sinne variiert werden (z.B. ,Gamebook"). Der Bundesgerichtshof
hat sogar die Marke ,smartbook* u.a. fir Computer, Notebooks und Laptops als
schutzfahig angesehen (BGH v. 06.11.2013 (I ZB 57/12 und | ZB 58/12)).
Abgesehen davon, dass Hardwaregerate hier nicht relevant sind, fihren Kombinati-
onen mit Wortern wie ,mother* und ,face” von der Vorstellung eines technischen
Gerats auch eher weg. Ergdnzend wird auf den im Eintragungsverfahren ergange-
nen Senatsbeschluss vom 11. Januar 2012, S. 6 (26 W (pat) 532/11) hingewiesen,
wonach es sich nicht hat feststellen lassen, dass der Wortbestandteil ,book* fiir sich
allein genommen oder nachgestellt in Verbindung mit ,mother* aktuell oder kinftig
geeignet ware, Uber seine Bedeutung als Nomen i.S.v. ,Buch, selbstandige
Veroffentlichung” hinaus objektiv als Sachhinweis auf eine Datensammlung im

Internet, ein Internetportal oder ein soziales Netzwerk zu dienen.

Auch die von der Markeninhaberin genannten wenigen eingetragenen Drittmarken,
die jeweils das Wort ,Book" als zweiten Markenbestandteil aufweisen (,Money
Book", ,Magie Book“, ,Change Book“, ,Social Page Book“, ,MINIFAB Book")
sprechen nicht fir eine Originalitats- oder Kennzeichnungsschwéche des
Bestandteils ,book”. Abgesehen davon, dass vier eingetragene Marken (,Money
Book" inzwischen geléscht) schon angesichts ihrer verschwindend geringen Zahl
nichts tber eine Verkehrsgewdhnung oder Verbrauchtheit eines Markenbestandteils
sagen konnen, ist keine der genannten Marken fir Waren oder Dienstleistungen mit

Bezug zu sozialen Netzwerken eingetragen.

Zudem stimmen die Marken bzw. deren pragendes Markenwort in ihrem Zeichen-
aufbau Uberein, indem jeweils einem Substantiv der englischen Alltagssprache das
weitere Hauptwort ,,...-book* angehangt wird, wobei sich eine fantasievolle Wort-
kombination nach Art eines Gesamtbegriffs ergibt. Angesichts dieser Uberein-
stimmungen ist eine absolute Zeichenunahnlichkeit ausgeschlossen. Die klangliche
und schriftbildliche Zeichenahnlichkeit ist vielmehr unterdurchschnittlich. Ob die

Ahnlichkeit der Zeichen zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahri.S.d. § 9 Abs. 1
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Nr. 2 MarkenG zu begrinden, kann dahingestellt bleiben, da der Schutz bekannter
Marken einen hierfur ausreichenden Grad an Ahnlichkeit nicht voraussetzt. Es
geniigt vielmehr ein bestimmter Grad der Ahnlichkeit zwischen den Kollisions-
zeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang
zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d.h. die Marken gedanklich miteinander
verknupfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 21, 29
— Springender Pudel).

cc) Die klangliche und schriftbildliche Zeichenéhnlichkeit rechtfertigt die Annahme,
dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke mit den Wider-
spruchsmarken gedanklich verknupfen. Das angegriffene Zeichen ,motherbook*
stellt nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur bekannten Kennzeichnung

FACEBOOK" baw ner

aaa) Die Frage, ob eine gedankliche Verknupfung zwischen zwei Kennzeichen
stattfindet, ist unter Berticksichtigung aller relevanten Umstande des konkreten
Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ahnlichkeit der einander gegeniiber-
stehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschlief3lich
des Grades ihrer Nahe, das Ausmal} der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originare
oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von
Verwechslungsgefahr zahlen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rdnr. 30 -
Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rdnr. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56
Rdnr. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rdnr. 56 - TiMi KINDER-
JOGHURT/KINDER, BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 33 — Springender Pudel

m.w.N.).

bbb) Vorliegend hat das Markenwort ,FACEBOOK" bzw. ,facebook® im Bereich der
Social Media eine Uberragende Bekanntheit (s.0.). Zudem findet sich in der ange-
griffenen Marke der charakteristische Zeichenaufbau der Widerspruchsmarken

wieder, in dem ein Substantiv der englischen Sprache mit dem nachgestellten Wort
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,D00K" nach Art eines Gesamtbegriffs zu einem fantasievollen Gesamtwort kombi-
niert wird. Hierbei wird das eher indirekt personenbezogene Wort ,face” (Gesicht
als das wesentliche optische Identifikationsmerkmal einer Person) gegen die direkte
Benennung einer Personengruppe ausgetauscht, so dass auch gewisse inhaltliche
Parallelen bei der Gesamtbegriffsbildung bestehen. Die angegriffene Marke ruft
damit Erinnerungen an die berihmte Social-Media-Marke wach und lasst den
Verkehr unwillkirlich vermuten, dass die angegriffene Marke in irgendeiner Weise
dem diversifizierten Angebot des Marktfiihrers Facebook zugehort, etwa, dass sie
eine besondere, auf Mitter bezogene Community bzw. Sparte benennt. Fr Mitter
und die sie interessierenden Themen bietet sich auch die Einrichtung einer speziali-
sierten Community zum Erfahrungsaustausch an, was die Widersprechende
anhand der auf ihrer Plattform aktiven Facebook-Gruppe ,Echte Mamas* aufgezeigt
hat (Schriftsatz vom 31. Dezember 2022, Ziff. I. 7. (S. 18 f.)). Es ist auch allgemein
bekannt, dass sich zahlreiche Bucher, Zeitschriften und Internetportale schwer-
punktmafig mit Themen wie Schwangerschaft, Geburt, Erziehung und der Eigen-
schaft als Eltern beschaftigen, so dass ein Zusammenhang zwischen den Zeichen

nahegelegt ist.

AulRerdem dienen die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der ange-
griffenen Marke der Schaffung und dem Betrieb von (EDV-technischen) Netz-
werken, der Online-Kommunikation, Freizeitgestaltung und sozialen Vernetzung.
Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin liegen sie damit keineswegs véllig
aul3erhalb der oben aufgefihrten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, die
von ihr als solche mit Bezug zu sozialen Netzwerken angesehen werden. Vielmehr
werden die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen im Umfeld von mit
Telekommunikationstechnik betriebenen Netzwerken erbracht. Sie dienen der
Online-Kommunikation, Freizeitgestaltung und auch der sozialen Vernetzung. Diese
Nahe fordert ebenfalls die Vorstellung des Verkehrs, dass die angegriffene Marke
eine besondere Untergliederung bzw. Community der Widersprechenden bezeich-

net, so dass die gedankliche Verkntpfung noch weiter vertieft wird.
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c) Die Verwendung der jungeren Marke wirde die Unterscheidungskraft der

Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen.

aa) Die Frage, ob die Unterscheidungskraft einer Marke in unlauterer Weise ausge-
nutzt wird, ist anhand einer umfassenden Wirdigung aller relevanten Umsténde zu
beurteilen, zu denen das Ausmald der Bekanntheit und der Grad der Unterschei-
dungskraft der Marke, der Grad der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden
Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad
ihrer Nahe gehoren (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure). Von der
Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen,
wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke
ahnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,
um von ihrer Anziehungskraft, ihnrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle
Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere
Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der
bekannten Marke ahnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EUGH, GRUR 2009, 756
Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54
- VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO Cap; GRUR
2015, 1114, Rn. 38 — Springender Pudel).

bb) Wie oben festgestellt, nahert sich die angemeldete Marke erkennbar der
beriihmten Kennzeichnung ,Facebook® an, indem sie deren charakteristischen
Aufbau Ubernimmt und sich auch bei der Art der Bildung eines phantasievollen
Gesamtbegriffs an die altere Marke anlehnt. Hierbei bietet sich die direkte
Benennung der Personengruppe der Mutter besonders fir die Errichtung eines
eigenen sozialen Teil-Netzwerks bzw. einer besonderen Gruppe innerhalb eines
umfassenden sozialen Netzwerks an. Damit hebt sich die angegriffene Marke von
anderen Netzwerkbezeichnungen ab und begibt sich erkennbar in die Sogwirkung
der berihmten alteren Marken und profitiert von deren Bekanntheit. Durch diese Art
des Zeichenaufbaus wird die Erinnerung an die alteren Marken wachgerufen und

eine Verbindung zu ihnen hergestellt. Damit hat die Inhaberin der angegriffenen
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Marke Teilhabe an der Aufmerksamkeit, die mit dem Markenwort ,Facebook"

verbunden ist.

Dem steht nicht entgegen, dass Facebook wiederholt Gegenstand kritischer
Presseberichterstattung gewesen ist, worauf die Markeninhaberin abstellt. Fur die
Fallvarianten der Ausnutzung und der Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft
ist ein ,guter Ruf* nicht erforderlich (anders evt. bei der Ausnutzung oder Beein-
trachtigung der Wertschatzung, vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a.a.O., 14. Aufl., § 14
Rn. 383). Zudem ist kritische Berichterstattung tber marktfihrende Unternehmen
der IT- und Internetbranche und sozialer Netze geradezu typisch (z.B. Ausnhutzung
von Marktmacht durch Microsoft, ,Datenkrake Google®, problematische Arbeitsbe-
dingungen bei asiatischen Zulieferern von Apple, Spionagevorwirfe bei Huawei,
Zensur- und SperrmalRnahmen bei Twitter bzw. dessen Nachfolger X, Begleit-
umstande der Ubernahme von Twitter durch Elon Musk). Die Bekanntheit wird
dadurch letztlich noch geférdert. Abgesehen davon wird ein Unternehmen, das im
Ruf steht, ungeniert Nutzerdaten abzugreifen, wiederum fir Werbekunden attraktiv,
da sie erhoffen durfen, an den Nutzerdaten zu partizipieren oder wenigstens die

richtigen Werbekunden innerhalb des sozialen Netzwerks ansprechen zu kénnen.

cc) Die Ausnutzung und Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der Wider-
spruchsmarken erfolgt auch in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Dem
Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschat-
zung ist die Unlauterkeit immanent (vgl. BGH GRUR 2005, 583 — Lila-Postkarte,
Juris-Tz. 22). Es ist nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen, welchen rechtfer-
tigenden Grund die Markeninhaberin haben kdnnte, ohne Gegenleistung und ohne
dafur eigene Anstrengungen machen zu missen, sich in der Weise an die Wider-
spruchsmarken anzundhern, dass sie deren charakteristischen Aufbau unter
Ersetzung von ,face" durch die themen- und gruppenbeschreibende Angabe
~,mother” tbernimmt und so von der Unterscheidungskraft der weltbekannten Social-

Media-Marke profitiert.
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Ob die weiteren Fallvarianten des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft, Ausnutzung der Wertschatzung, Beeintrachtigung der Wert-

schatzung) vorliegen, kann dahingestellt bleiben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



32

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Katker Staats Wagner



