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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 12 461.5

BPatG 154
6.70



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 1. Marz 2000 unter Mitwirkung des Richters Kraft als
Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluf3 der

Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Marken-

amtes vom 10. Marz 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch

bezuglich der Waren und Dienstleistungen
,09: Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverar-
beitungsgerate und Computer, Gerate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbe-
sondere solche mit Datenbanken fir Linienflige; 42: Er-
stellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, ins-
besondere Datenbanken fiur Linienfliige*®

zurlckgewiesen worden ist. In diesem Umfang wird die Léschung

der angegriffenen Marke angeordnet.

Im Gbrigen ist der angegriffene Beschlul3 hinsichtlich der Dienst-
leistungen
»39: Transportwesen, Veranstaltung von Reisen”

wirkungslos.



Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen
,09: Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsge-
rate und Computer, Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere solche mit Daten-
banken fur Linienflige; 39: Transportwesen, Veranstaltung von
Reisen; 42: Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung,
insbesondere Datenbanken fur Linienflige*

eingetragene Marke 396 12 461.5

bestbuy

ist Widerspruch erhoben worden aus der alteren Marke 395 52 110.6

siehe Abb. 1 am Ende



die ua fur die Waren und Dienstleistungen

"Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in
Klasse 9 enthalten),...;, Rechenmaschinen, Datenverarbei-
tungsgerate, Computer,... (soweit in Klasse 9 enthalten); Compu-
terprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten)”

geschutzt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit Beschluld vom 10. Marz 1999 zurlckgewiesen. Zur Begrindung
hat sie im wesentlichen ausgefuhrt, selbst beim Anlegen strengster Mal3stabe
hielten die beiden Marken den gemal3 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Ab-
stand ein. Zwar wiesen sie Ubereinstimmend das Markenwort "BESTBUY" auf,
dennoch reichten die vorhandenen Abweichungen aus, um die Gefahr von Ver-
wechslungen ausschliel3en zu kdnnen. Daflr spreche, dal3 der Begriff "BESTBUY"
fur die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sei
bzw stark beschreibende Anklange aufweise. Das werde der angesprochene
Verkehr, dem die beiden zum englischen Grundwortschatz gehdrenden Worte
"BEST" und "BUY" in ihrem deutschen Bedeutungsgehalt gelaufig seien, auch
ohne weiteres erkennen. Aus der beschreibenden Bedeutung der Bezeichnung
"BESTBUY" im Sinne von "optimaler bzw bester Kauf' und der daraus
resultierenden Kennzeichnungsschwéche ergebe sich aus Rechtsgriinden ein eng
zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre
eintragungsbegrindende Eigenpragung beschranke. Der Umstand, dald der Be-
griff "bestbuy" im Fall der angegriffenen Marke trotz seines beschreibenden Be-
deutungsgehalts Eingang in das Markenregister gefunden habe, konne zwar im
Rahmen eines Léschungsverfahrens Beriicksichtigung finden, nicht aber in einer

kollisionsrechtlichen Prifung nachtraglich den Schutzumfang der alteren Marke



erweitern. Unter Bertcksichtigung dieses Gesichtspunkts weiche das jingere Zei-

chen hinreichend von der Widerspruchsmarke ab.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die eine Ver-
wechslungsgefahr fur gegeben hélt. Die zu vergleichenden Marken seien in klan-
glicher Hinsicht absolut identisch. Die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke
seien fur deren Gesamteindruck malf3geblich, da diese fur den Verkehr die ein-
fachste Bezeichnung darstellten. Verzierungen oder Umrandungen einer Marke
seien fur die Feststellung der die Verwechslungsgefahr begrindenden Mar-
ken&hnlichkeit dagegen unerheblich. Die Auffassung der Markenstelle, der Schutz
der Widerspruchsmarke sei auf deren bildliche Ausgestaltung beschrankt, sei
deshalb unzutreffend, zumal auch der Wortbestandteil der bereits nach dem In-
krafttreten des Markengesetzes angemeldeten und gepruften Marke nicht véllig
schutzunfahig sei, wie die Eintragung dieser Marke zeige. Es komme hinzu, daf}
die einander gegeniberstehenden Waren und Dienstleistungen der Klasse 9

und 42 groltenteils identisch bzw hochgradig ahnlich seien.

Die Widersprechende, die ihren Widerspruch gegen die beanspruchten Dienstlei-
stungen der Klasse 39 zuriicknimmt, beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht gedul3ert.

Gegeniiber der Markenstelle hat er im wesentlichen die Ahnlichkeit der beidersei-

tigen Waren in Zweifel gezogen.



Die zulassige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang be-
grindet, da der Senat insoweit eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungs-

gefahr gemal 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG als gegeben erachtet.

Die Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des EuGH umfassend
unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen, die zueinan-
der in einer Wechselbeziehung stehen, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken
und der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 387, 389 - sabel/Puma,;
BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol I1).

Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu be-
ricksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu ge-
horen insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung
sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende
Waren (vgl EuGH GRUR 1998, 922 - CANON). Weiterhin ist zu bertcksichtigen,
ob die beiderseitigen Waren bzw Dienstleistungen regelmafdig von denselben
Unternehmen hergestellt oder erbracht werden, ob sie in ihrer stofflichen Be-
schaffenheit Ubereinstimmungen aufweisen, dem gleichen Verwendungszweck
dienen und ob sie beim Vertrieb BerUhrungspunkte aufweisen (BGH
GRUR 1999, 198 - GARIBALDI; BIPMZ 1999, 382, 384 - LIBERO).

Hiervon ausgehend liegen gleiche Waren vor, soweit die angegriffene Marke
Schutz fir "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer, Gerate
zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere
solche mit Datenbanken fir Linienflige" beansprucht, da die Widerspruchsmarke
fur "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate, Computer, Gerate zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elek-

tronisch verarbeiteten Daten" geschutzt ist.



Soweit die angegriffene Marke fur "Registrierkassen” eingetragen ist, besteht
Warenéahnlichkeit insbesondere mit "Rechenmaschinen”, aber auch mit Compu-
tern und Datenverarbeitungsgeraten, denn "Registrierkassen” werden in erhebli-
chem Umfang von denselben Unternehmen hergestellt wie "Rechenmaschinen”
und "Computer”, denn beide auch als "Rechner" bezeichneten Geréate besitzen
eine Rechen- und Speicherfunktion. Aul3erdem bestehen moderne Registrierkas-
sen haufig aus einem Rechner, einem Bildschirm und einer Tastatur, die weitge-
hend mit denen von Homecomputern U0Ubereinstimmen. Aufgrund dieser
Ubereinstimmungen ist von einer zumindest durchschnittlichen Ahnlichkeit der
Waren "Registrierkassen” und "Rechenmaschinen” auszugehen. Demgegeniber
greift der Einwand des Inhabers der angegriffenen Marke nicht durch, eine Ahn-
lichkeit der beiderseitigen Waren sei zu verneinen, weil die Waren der alteren
Marke ausschlief3lich fir den privaten Gebrauch bestimmt seien, wahrend sich die
Waren der jingeren Marke an professionelle Anbieter von Flugreisen richteten.
Eine derartige Einschrédnkung kann dem Warenverzeichnis der jungeren Marke

nicht entnommen werden.

Im Ubrigen durften keine Zweifel bestehen, dal} heutzutage Datenverarbeitungs-
gerate und Computer sowohl im privaten wie auch gewerblichen Bereich glei-

chermal3en eingesetzt werden.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind die beiderseitigen Marken auch so
ahnlich, daf3 unter Berlcksichtigung der Warengleichheit bzw durchschnittlichen
Ahnlichkeit der Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG angenommen werden mulf3.



Zwar unterscheidet sich die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke
(schrift-)bildlich durch ihren Rahmen sowie durch die ins Auge fallende - im Ver-
haltnis zu den Ubrigen Buchstaben - doppelte Grol3e des Anfangsbuchstabens
"B". Die Umrandung ist jedoch nicht geeignet, die Widerspruchsmarke zu pragen.
Als ihr pragender Markenbestandteil kommt daher insbesondere bei mindlichen
Bestellungen nur ihr Wortbestandteil in Betracht. Dieser wird zumindest von dem
Teil des Verkehrs, der uber englische Grundkenntnisse verfugt, in rechtserhebli-
chem Umfang als die Wortfolge "BEST BUY" erkannt werden, da "EST Buy" bzw
"BEST UY" keinen Sinn ergeben und die Vergré3erung eines zwei Woértern ge-
meinsamen Anfangsbuchstabens in der Werbung héaufig anzutreffen ist. Hiervon
ist auch zutreffend die Markenstelle ausgegangen.

Soweit die Markenstelle allerdings dem Wortbestandteil "BESTBUY" der Wider-
spruchsmarke eine eigenstandig kennzeichnende Funktion und damit eine den
Gesamteindruck pragende Eigenschaft abgesprochen hat, weil er ausschlief3lich
warenbeschreibend und nicht unterscheidungskraftig sei, vermag der Senat dem
nicht zu folgen. In Ermangelung einer die beanspruchten Waren und Dienstlei-
stungen konkret beschreibenden Sachaussage handelt es sich bei "BESTBUY"
nicht um eine schutzunfahige Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Da
auch eine Verwendung in der Werbung, die ein ausschlie3lich anpreisendes Ver-
standnis des Verkehrs begriinden kénnte, nicht feststellbar ist, kann dieser Be-
zeichnung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Somit
kann dieser Bezeichnung aufgrund ihres warenanpreisenden Anklangs allenfalls
eine reduzierte Kennzeichnungskraft zugesprochen werden, die eine Pragung der
Widerspruchsmarke durch "BESTBUY" nicht ausschlie3t, zumal die weiteren

Markenelemente ("Rahmen") au3erst schwach sind.

Da die angegriffene Bezeichnung "bestbuy” mit dem die Widerspruchsmarke pra-
genden Wortbestandteil "BEST BUY" klanglich und begrifflich vollstandig tber-
einstimmt, kann eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne des 89 Abs 1

Nr 2 MarkenG nicht verneint werden.



Der Beschwerde war deshalb im erkannten Umfang stattzugeben.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden (8 71 Abs 1 MarkenG) bestand
kein Anlaf3.

Die Feststellung der Wirkungslosigkeit tragt der teilweisen Ricknahme des Wi-
derspruchs Rechnung, wodurch die Grundlage des Widerspruchsverfahrens ge-
mafl § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO entfallen ist (vgl
BGH Mitt 1998, 264 - Puma). Aus Griinden der Rechtsklarheit war daher auszu-
sprechen, dal3 der angefochtene Beschluf3 insoweit hinsichtlich der Versagung der

Eintragung wirkungslos ist.
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