BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 361/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
6.70



betreffend die Marke 396 55 845

hat der 29.Senat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom
11. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter

Baumgartner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde:

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

d Photographien; digitalisiete Photographien; Nieder-
schriften von Interviews; Niederschriften sonstiger
selbstverfaBter Texte; Papier, Pappe (Karton) und Wa-
ren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthal-
ten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreib-
waren; Klebstoffe flr Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke;  Kinstlerbedarfsartikel;  Pinsel;
Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen Mo-
bel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in
Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druck-
stocke; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche
und kulturelle Aktivitaten; Durchfihrung von Interviews;
Anfertigung von Photographien; Durchfihrung photo-
graphischer Auftragsproduktionen; Archivierung von
Texten und Photographien; journalistische Recherchen;
Entwicklung von Fotonegativfilmen; Vermittlung von Auf-
tragen an Fotografen; Digitalisierung von Bildmaterial;
digitale Bildverarbeitung, -speicherung und -Gbertra-
gung; Verpflegung; Beherbergung von Gasten; arztliche
Versorgung, Gesundheits- und Schonheitspflege;
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und
der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung;
wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen
von Programmen fiir die Datenverarbeitung. (/



eingetragene Marke Nr. 396 55 845

IIT & TII

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritdtsalteren Marke Nr.

395 29531

siehe Abb. 1 am Ende

,die fur die Waren und Dienstleistungen

YElekrrische, elektronische, optische, Mek-, Signal-,
Kontmroll- oder Unterrichrsapparate und -instcrumente;
Apparate zur Aufzeichnung, Uberrtragung, Verarbeitung
und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; magnetische
oder oprische Datenaufzeichnungsrréger;
Verkaufsauromaten und Mechaniken fir geldbetdrigre
Apparate; Datenverarbeitungsgerare und Computer;

Juwel ierwaren; Uhren und 7eirmefinstrumente;
Druckereierzeugnisse; -Lehr- und Unrerrichremirttel
(asgenommen Apparate); Biroartikel (ausgenommen
Mébel) ; Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und
Lederimitationen (=soweit in Klasse 12 enthalrten);
Reise- und Handkolfer; Bekleidungssticke,
Kopthedeckungen, Schuhwaren; Spiele, Spielzeug;
gymnasrische Gerédre und Sportgerate (soweir in Klasse
ZF enthalten); Finanzdiensrleistungen; Immobilienwesen;
Bauwesen; Wartung,Reparatur und Installartion von
Einrichtungen fir die Telekommunikartion; .
Telekommunikartion; Vermietung von Einrichtungen fir die
Telekommunikation; Erziehung, Ausbildung, !nterhalrung;
Organisation von sporrlichen und kulrurellen
Veranstaltungen; Verdffentlichung und Herausgabe von
Drucksachen; Erstellen von Programmen fir die
Datenverabeirung; Vermierung der Zugriffszeif zu
Datenbanken; Vermietung von
Datenverarbeitungseinrichrungen und Computern;
Proiektierung und Flanung von Einrichtungen fidr die
Telekommunikation ¥



iIm Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschlul? vom 4. Oktober 1999 zurtickgewiesen, weil keine
Gefahr von Verwechslungen der jingeren Marke mit der alteren Marke bestehe.
Die sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen seien zwar teilweise
identisch und teilweise hochgradig ahnlich, was Verwechslungen beginstige.
Jedoch unterschiede sich die jungere Marke von der alteren Marke im
klanglichen, schriftbildlichen und begriffichen Gesamteindruck. Der in beiden
Marken enthaltene Buchstabe "T" konne eine Verwechslungsgefahr nicht
begriinden, denn er prage den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht,
weil das "&-Zeichen" die beiden Buchstaben, &hnlich wie vergleichbare
Unternehmenskennzeichnungen, die ebenfalls nicht auf einen Buchstaben
verkurzt wirden, zu einer begrifflichen Einheit verknipfe. Auch in der Wider-
spruchsmarke sei der Buchstabe "T" nicht pradgend, da er als Einzelbuchstabe
keine Unterscheidungskraft habe und auRerdem als gebrauchliche Abklrzung
fur  "Telekommunikation" die  Waren und Dienstleistungen  der
Widerspruchsmarke unmittelbar beschreibe. Schutzunféahige Bestandteile aber
seien nicht geeignet, den Gesamteindruck der alteren Marke préagen und
konnten auch nicht kollisionsbegrindend wirken. Eine erhdhte
Kennzeichnungskraft konne fir den Buchstaben T ohne jegliche graphische
Ausgestaltung nicht festgestellt werden. Der Schutzbereich beschranke sich
daher auf die konkrete graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke. Aus
diesen Grinden scheide auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches

In-Verbindung-Bringen aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Aufgrund der
bestehenden teilweisen Identitat der Waren und Dienstleistungen sei selbst bei
einer relativ kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke die
Verwechslungsgefahr zu  bejahen. Im vorliegenden Fall sei die

Widerspruchsmarke aber sehr kennzeichnungskréftig. Es liege eine mittelbare



Verwechslungsgefahr vor, denn die Widersprechende verwende die
Widerspruchsmarke immer unter Beibehaltung der Komponenten "T" und
"Digits" in einer Vielzahl von in groBem Umfang benutzten Serienmarken als
Stammbestandteil, der auch bei der Werbung fur das Unternehmen der
Widersprechenden im Vordergrund stehe. Insbesondere wegen der Stellung am
Zeichenanfang und der charakteristischen Ausgestaltung werde der Verkehr
aus der unsicheren Erinnerung heraus glauben, in der jingeren Marke aufgrund
des darin vorkommenden "T" eine Marke der Widersprechenden vor sich zu

haben.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Léschung der
Marke 396 55845 wegen des Widerspruchs aus der Marke
395 29 531 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen und
der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidend fur die Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der
Marken, aus dem man nicht willktrlich den Buchstaben "T" herauslosen durfe,
der in Alleinstellung ohnehin nicht unterscheidungskraftig sei. Es sei auch in der
Praxis nie zur Verwechslungen gekommen, nicht zuletzt deshalb, weil die
Widerspruchsmarke stets in ihrer graphischen Ausgestaltung verwendet werde
und "T & T" bereits eine Verkirzung des Firmennamens des Inhabers der
angegriffenen Marke sei.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, in der Sache bleibt sie
jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den
Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (8 42 Abs. 2 Nr.1, 89 Abs. 2
Nr. 2, 8 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie
durch den Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int.
1998, 56, 57 - Sabel/Puma), die fiir die Auslegung der in Umsetzung dieser
Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
von maldgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Berucksichtigung der Umstdnde des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Zu den dabei malRgebenden Umstdnden gehéren insbesondere
der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung,
die das jungere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der
Ahnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen (val. Markenrechtsrichtlinie, 10.
Erwagungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der
Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese
hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie
unterscheidenden Elemente zu berlcksichtigen sind. Hierbei kommt es
entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der
jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH
1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHz 131, 122, 124 f.
"Innovadiclophont"). Schlief3lich impliziert die umfassende Beurteilung der
Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in

Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken



und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken
ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f.
"Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA").
Nach diesen Grundsétzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen

nicht gegeben.

. Zwar konnen die Marken den angesprochenen Verkehrskreisen in
Verbindung mit sehr ahnlichen, relativ alltdglichen Waren und
Dienstleistungen begegnen, die sich grof3tenteils auch an breite
Verkehrskreise ~ wenden, was Verwechslungen begulnstigt  (vgl.
Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl.,, 8 9 Rn 81). Allerdings
handelt es sich bei dem Buchstaben "T*, der allein als kollisionsbegriindend
in Betracht kommt, in Alleinstellung und ohne graphische Ausgestaltung
jedenfalls um einen kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil, denn er
stellt u. a. die Abkirzung fir die deutschen Begriffe "Telefon* und
"Telekommunikation" bzw. das englischen Wort "telephone" dar (Duden
Worterbuch der Abklrzungen, 4. Aufl.; De Sola, Abbreviations Dictionary,
1983; Wennrich Internationales Verzeichnis der Abkirzungen und Akronyme
der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und
Informationsverarbeitung, 1992; s. auch BeschluB des BPatG vom
17.6.1998, 28 W (pat) 189/97, "T" schutzunfahig). Eine Starkung der
Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung wird von der Inhaberin der
angegriffenen Marke bestritten und ist auch von der Widersprechenden nicht
substantiiert dargelegt worden. Die Einlassung der Widersprechenden, sie
verwende die Widerspruchsmarke immer unter Beibehaltung der
Komponenten "T" und "Digits" in einer Vielzahl von in groRem Umfang
benutzten Serienmarken als Stammbestandteil, der auch bei der Werbung
fur das Unternehmen der Widersprechenden im Vordergrund stehe, reicht
nicht aus, denn sie |43t nicht zwingend einen Schluf3 auf die erhoéhte
Kennzeichnungskraft des Einzelbuchstaben ohne weiteren Wortbestandteil

und ohne jegliche graphische Ausgestaltung zu. Es kann hier aber



dahingestellt bleiben, ob sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke
- wie die Markenstelle annimmt - wegen einer eventuellen Schutzunfahigkeit
des Buchstaben T auf die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke
beschrankt (vgl. dazu BGH GRUR 67, 246, 251 "Vitapur"; GRUR 1999, 733,
734 "LION DRIVER"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions"; vgl. auch BGH WRP
2000, 529, 532 "ARD-1"; BPatG MarkenR 2000, 103, 106 "Netto 62";
Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., 89 Rn. 148, 149).
Jedenfalls hélt die jungere Marke einen ausreichenden Abstand von der
Widerspruchsmarke ein, weil sich die Marken in ihrer Gesamtheit deutlich
unterscheiden und auch der Buchstabe "T" nicht den Gesamteindruck der

angegriffenen Marke pragt.

. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets
vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997,
28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions").
Weichen - wie im vorliegenden Fall unstreitig und offensichtlich - die Marken
in ihrer Gesamtheit betrachtet voneinander ab, so kann trotzdem eine
Verwechslungsgefahr bestehen, wenn Ubereinstimmende oder &hnliche
Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken pragen
(vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406
"Juwel"; GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"; MarkenR 2000, 20, 21
"RAUSCH / ELFI RAUCH?"). Dies ist bei dem "T" der angegriffenen Marke,
der mit dem graphisch ausgestalteten Buchstaben der Widerspruchsmarke
begrifflich und klanglich identisch ist, nicht der Fall, denn dieser Buchstabe
pragt nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke "T & T". Die beiden
Buchstaben werden durch das kaufménnische &-Zeichen zu einem
Gesamtbegriff verbunden, aus dem ein einzelnes Element nicht herausgelost
wird. Erstens dient dieses - wie die Markenstelle Uberzeugend ausgefihrt
und mit Beispielen belegt hat- Ublicherweise zur Verbindung von
Zusammengehdrigem, sei es bei Firmennamen zum Kenntlichmachen eines
Partnerschaftsverhaltnisses oder sei es in der Werbung zur Verbindung von
zusammengehorigen Begriffen. Zweitens kommt der Buchstabe "T" in

Alleinstellung und ohne graphische Ausgestaltung - wie oben erortert- je-



denfalls einer beschreibenden Angabe fur die Waren und Dienstleistungen
der jungeren Marke nahe und ist daher wenig kennzeichnungskraftig, so daf3
die angesprochenen mehr oder weniger fachkundigen Abnehmerkreise
keinen Anlal3 haben, dieses Markenelement als eigenstandige
Kennzeichnung anzusehen und aus der Gesamtmarke gedanklich
herauszulésen. Somit treten im vorliegenden Fall die weiteren Bestandteile
der jungeren Marke nicht so stark in den Hintergrund, dal3 sie fur den
Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck nichts beitragen
wirden (vgl. dazu BGH MarkenR 2000, 20, 22 "RAUSCH / ELFI RAUCH").
Unmittelbare Verwechslungen der jingeren mit der alteren Marke sind somit

ausgeschlossen.

. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dal3 die jungere Marke mit der
Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht wird, denn es fehlt
an einem gemeinsamen eigenstandigen  Stammbestandteil  mit
Hinweischarakter auf den Betrieb der Widersprechenden (vgl.
Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., 8 9 Rn 210, 213, 214).
Wegen der Kennzeichnungsschwache des allein als kollisionsbegriindend in
Betracht kommenden Buchstabens "T" und des Vorliegens eines
zusammenhéngenden Begriffs in der angegriffenen Marke liegt der Schluf?
ferne, dal? die beiden Marken Bestandteile einer Serie von Kennzeichnungen
der Widersprechenden mit dem Buchstaben "T" als Stammbestandteil seien
oder dalR es sich bei der Anmelderin und der Widersprechenden um
wirtschaftlich  oder organisatorisch in  Zusammenhang stehende
Unternehmen handele (vgl. dazu Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz,
6. Aufl.,, 8 9 Rn 217, 222). Auch weicht die Art der Zeichenbildung (einerseits
durch ein kaufménnisches &-Zeichen verbundene Buchstaben, andererseits
ein graphisch und farblich ausgestalteter Einzelbuchstabe) deutlich ab, was

ebenfalls gegen eine assoziative Verwechslungsgefahr spricht.
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5. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden geméaR § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG besteht keine Veranlassung. Dies ist auch nach dem neuen
Markenrecht nur gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach
anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse
durchzusetzen versucht (vgl. Althammer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl.,
8 71 Rd. 18). Der Senat sieht keine hinreichenden Anhaltspunkte fir eine
Kostenauferlegung. Im vorliegenden Fall stand die Verneinung der
verwechslungsbegriindenden Ahnlichkeit der Marken jedenfalls deshalb nicht
von vornherein zweifelsfrei fest, weil in beiden Marken der Bestandteil "T"
vorkommt und dieser Buchstabe - allerdings in farblicher und graphischer
Ausgestaltung oder in Verbindung mit weiteren Wortern- von der

Widersprechenden umfangreich benutzt wird.

Meinhardt Baumgartner Guth

Cl
Abb. 1






