BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 34/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 30 498

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Februar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke

"Telefone im Festnetz und Mobilfunk, Faxgeréate, Anrufbeantwor-

far

ter, Telefonkarten, ISDN-Telefone; ISDN-Dienstleistungen, nam-
lich Zurverfigungstellen von ISDN-Zugangen; Reparatur- und Ein-
bauservice in Kraftfahrzeuge sowie Festinstallationen; Vermittlung
von Teilnehmervertrdgen in allen Mobilfunknetzen und Festnet-

zen



ist Widerspruch eingelegt aus der prioritatsalteren Wortmarke

CallTarget,

seit 16. Juni 1998 eingetragen unter der Nr 398 03 886 flr

"Wissenschatftliche, photographische, Film-, optische, Wage-,
Mel3-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und
-instrumente, elektrische Apparate und Instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten), Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Re-
chenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-
se 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Foto-
grafien; Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren
oder fur Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel; Schreibmaschi-
nen und Buroartikel (ausgenommen Mobel); Lehr- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate); Dienstleistungen auf dem Gebiet
der Medizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstel-
len von Programmen fir die Datenverarbeitung; Durchfiihrung und

Auswertung von Arzneimittelprtifungen”.

Der Inhaber der jingeren Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhalten-
de Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle fiur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begriindung ist ausgefuhrt: Die Nichtbenut-
zungseinrede des Markeninhabers sei unzulassig, da die altere Marke noch keine
funf Jahre eingetragen sei. Zwar liege teilweise Warenidentitat vor, eine Ver-
wechslungsgefahr bestehe aber trotz des anzulegenden strengen Prifungsmal-

stabes nicht. Eine Verkirzung beider Marken auf den Bestandteil "target" sei nicht



mdglich; die Widerspruchsmarke werde vielmehr gleichwertig auch vom weiteren
Bestandteil "Call" gepragt, da der Verkehr sich an diesem erster Stelle stehenden
Teil orientiere und beide Teile zudem auch geschlossen geschrieben wirden;
auch sei der Bestandteil "target" beschreibend, da das Ziel einer Datenlbertra-
gung so bezeichnet werde. Auch flr eine assoziative Verwechslungsgefahr be-

stinden keine Anhaltspunkte.

Gegen diesen Beschlul3 richtet sich die bislang nicht begriindete Beschwerde der
Widersprechenden, die auch im Widerspruchsverfahren zu ihnrem Widerspruch kei-

ne naheren Ausfilhrungen gemacht hat.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht gedul3ert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige (8 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde - Uber die zu entscheiden war,
nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde innerhalb der ihr mehrfach ver-
langerten Frist nicht begrindet hat und der Beschwerdegegner einer erneuten
Fristverlangerung zuldssig nach 8 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 225
Abs 2 ZPO widersprochen hatte - hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und
mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschliel3t und auf die er zur Ver-
meidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat die Markenstelle den Wider-
spruch aus der Marke der Beschwerdefiihrerin zuriickgewiesen, weil die Gefahr
von Verwechslungen beider Zeichen im Sinne des 8§ 42 Abs 2 Nr 1, 8 9 Abs 2 Nr 1
MarkenG nicht besteht. Die Beschwerde bietet fiir eine abweichende Beurteilung

keinen Anlal3.



Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhéangig, die
miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ahn-
lichkeit oder Identitat der Marken, der Ahnlichkeit oder Identitat der von ihnen er-
falRten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen
ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstlei-
stungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO). Ein geringer
Grad der Ahnlichkeit der Waren kann dabei durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuUGH GRUR 1998,
387, 389 Tz 23f - Sabel/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 16 f - Canon;
BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.). Ausgehend von diesen Grundsatzen ist
- trotz teilweiser Warenidentitat - eine Verwechslung beider hier gegentiberstehen-

den Marken zu verneinen.

Zutreffend hat die Markenstelle eine Pragung der Widerspruchsmarke durch den
Bestandteil "target" verneint. Grundséatzlich ist bei der Beurteilung der marken-
rechtlichen Verwechslungsgefahr nadmlich unabhangig vom Prioritatsalter der sich
gegenuberstehenden Zeichen auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen
(vgl EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz 23 - Sabél/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f -
Rausch/Elfi Rauch). Das schliel3t zwar nicht aus, dal’3 einem einzelnen Zeichenbe-
standteil unter Umstanden eine besondere, das gesamte Zeichen pragende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Ubereinstimmung von Zeichen
in dem jeweils pragenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden
Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist; hierfir reicht aber eine blof3e Mitpragung
des Gesamteindrucks eines Zeichens durch einen Bestandteil ebensowenig wie
die Feststellung, der Gesamteindruck eines Zeichens werde von einem Bestand-
teil wesentlich mitbestimmt, aus, vielmehr muf3 diesem Bestandteil in der Marke
eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukommen und er deshalb geeignet

sein, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, wahrend die weiteren



Elemente der Marke nur untergeordnete Bedeutung haben; dies ist aber nur der
Fall, wenn die weiteren Bestandteile eines durch einen Bestandteil gepragten
mehrteiligen Zeichens so in den Hintergrund treten, dal3 sie fur den Verkehr an
Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgl
BGH, aaO, S 234 - Rausch/Elfi Rauch). Dies laRt sich aber flr den weiteren Be-
standteil "Call" in der alteren Marke nicht feststellen. Der Verkehr hat namlich kei-
ne Veranlassung, diesen am Anfang der Widerspruchsmarke stehenden und da-
her naturgemal als erstes wahrgenommenen Bestandteil zu vernachlassigen, zu-
mal dem auch entgegenwirkt, daf} beide Bestandteile ohne Trennung zusammen-
geschrieben werden, wodurch sie eher wie ein einziges Wort wirken. Schlief3lich
ist auch - wie die Markenstelle zutreffend ausgefihrt hat - zu bertcksichtigen, daf3
dem Bestandteil "target” fur die hier in Rede stehenden Waren eine beschreiben-
de Bedeutung zukommen kann, was ebenfalls der Annahme entgegensteht, der
Verkehr werde sich bei der Benennung der Widerspruchsmarke ausschlief3lich an
diesem Bestandteil orientieren.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr hat die Markenstelle zutreffend ver-
neint, da keine Anhaltspunkte dafir ersichtlich sind, da3 dem vorhandenen uber-
einstimmenden Element in beiden Marken "Target" irgendein Hinweischarakter auf
den Inhaber der alteren Marke zukommen koénnte (vgl Althammer/Strébele, Mar-
kenG, 6. Aufl 2000, 8§ 9 Rn 213 mwN).

Nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde nicht begriindet hat, ist auch
nicht erkennbar, aus welchen sonstigen Griinden sie den angefochtenen Beschlul3

fUr unzutreffend erachtet.

Nach alldem war daher die Beschwerde als unbegriindet zuriickzuweisen.



Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG verwiesen.

Dr. Schermer Albert Schwarz

PU
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