30 W (pat) 209/02 Verkindet am
24. Februar 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die IR-Marke 682 461

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 24. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:
1. Der Widersprechenden wird gegen die Versdaumung der Be-
schwerdefrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-

wahrt.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewie-

sen.

Grinde

Die IR-Marke 682 461

siehe Abb. 1 am Ende



begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland fur die Waren und Dienstleis-

tungen

"9  Appareils pour I'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images; appareils d'enregistrement numé-
rique; appareils pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; appareils de téléphonie; radiotéléphones; interpho-
nes; caméras vidéo; appareils et logiciels de visioconférence
et de visiotéléphone; appareil de vidéo-surveillance, alarme
d'appartement, alarme de voiture; annuaires électroniques et
téléphoniques; appareils de télécopie; ordinateurs; modems;
autoradios, appareils émetteurs-récepteurs; antennes radio;
antennes; appareils de sonorisation et d'ambiance musicale;
serveur vocal; bandes magnétiques; cartes a mémoire; ap-
pareils de domotique; télé-surveillance; équipement de stu-
dio d'enregistrement; radiotéléphones; photocopieurs; dic-
tionnaire électronique; disques compacts interactifs; conso-
les de jeux; appareils de contrdle d'acces; téléphones sans
fil; duplexeurs.

35 Publicité; conseils en gestion et en organisation de surfaces
de vente; services rendus par un franchiseur, a savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commer-
ciale.

42  Services rendus par un franchiseur, a savoir mise a disposi-

tion, transfert de savoir faire, concession de licence."

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangélteren seit 1996 fur die Waren

und Dienstleistungen

"Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen fur die Tele-

kommunikation; Elektrische, elektronische, optische Mel3-, Signal-,



Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur
Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von
Ton, Bild oder Daten; magnetische oder optische Datenauf-
zeichnungstrager (soweit in Klasse 9 enthalten); Verkaufsauto-
maten und Mechaniken fur geldbetéatigte Apparate;

Datenverarbeitungsgerate und Computer; Juwelierwaren; Uhren
und Zeitinstrumente; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate); Biroartikel (ausgenommen
Mobel); Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und Leder-
imitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise- und Handkof-
fer; Bekleidungssticke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele,
Spielzeug; gymnastische Gerate und Sportgerdate (soweit in
Klasse 28 enthalten); Finanzdienstleistungen; Immobilienwesen;
Bauwesen, Wartung und Reparatur und Installation von Ein-
richtungen fur die Telekommunikation; Erziehung; Ausbildung;
Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veran-
staltungen; Veroffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;
Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Vermietung
der Zugriffszeit zu Datenbanken; Vermietung von Datenver-
arbeitungseinrichtugnen und Computern; Projektierung und Pla-

nung von Einrichtungen fur die Telekommunikation."

eingetragenen Marke 396 07 816

Deutsche Telekom.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
Beschlul? eines mit der Wahrnehmung von Pruferaufgaben beauftragten Beamten
des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrindung ist
im wesentlichen ausgefihrt, auch bei einer moglichen Identitat der sich gegen-

Uberstehenden Waren und Dienstleistungen seien die Zeichen in ihrer Gesamtheit



ausreichend unterschiedlich. Die angegriffene Marke werde nicht durch den
Bestandteil "Telecom™ gepragt, da es sich hierbei um eine géangige Abkurzung fur
"Telecommunication" handele. Ebensowenig bestehe eine Gefahr des gedank-

lichen Inverbindungbringens.

Der Beschlul3 der Markenstelle ist den vormaligen Verfahrensbevollmachtigten der
Widersprechenden am 1. August 2002 zugestellt worden. Mit einem am
13. September 2002 eingegangenen Schriftsatz haben die Verfahrensbevollmach-
tigten der Widersprechenden Beschwerde erhoben und gegen die Versaumung

der Beschwerdefrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Zur Wiedereinsetzung wird anwaltlich und durch eine Kanzleiangestellte eides-
stattlich versichert, das vorliegende Mandat sei am 16. August 2002 von den jetzi-
gen Verfahrensbevollmachtigten der Widersprechenden zusammen mit Uber
30 000 das Markenportfeuille der Widersprechenden betreffenden Akten von den
friheren Bevollmachtigten Ubernommen worden. In diesem Zusammenhang sei
eine computertechnisch aufbereitete Fristenliste der in den nachsten Wochen ab-
laufenden Fristen ausgehandigt worden, in der die Beschwerdefrist gegen die an-
gefochtene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts als Beschwer-
defrist gekennzeichnet worden sei. Der Fristablauf sei im Fristenkalender wegen
des nachfolgenden Wochenendes am Freitag, 30. August 2002, vermerkt worden.
Aus einem nicht mehr aufklarbaren Grund sei diese Frist im Fristenkalender als
erledigt notiert worden, eine Aktenvorlage an den Anwalt deshalb unterblieben.
Die Versdumung der Frist sei erst am 4. September 2002 aufgefallen.

Zur Sache fuhrt die Beschwerdeflhrerin aus, zwischen den sich gegentberste-
henden Waren und Dienstleistungen bestehe Identitat oder zumindest eine be-
achtliche Ahnlichkeit. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde von
dem Bestandteil "Telecom" gepragt. Der Verkehr fasse die Zahl "1" aufgrund ihrer
besonderen graphischen Gestaltung eher als einen die Marke trennenden

Schrégstrich auf. In Anbetracht der Gberragend hohen Verkehrsbekanntheit von



"Telekom" werde der Verkehr die angegriffene Marke ohne weiteres mit dem Un-
ternehmen der Widersprechenden in Verbindung bringen. Der Umstand, dal3 es
sich bei "Telecom" um eine Kurzform des Begriffs "Telecommunication” handelt,
trete demgegeniber in diesem besonderen Fall in den Hintergrund. Die Wider-
spruchsmarke "Deutsche Telekom" teile die hohe Bekanntheit und die Kennzeich-

nungskraft des Begriffs "Telekom".

Die Widersprechende beantragt (sinngemalf),

gegen die Versaumung der Beschwerdefrist Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand zu gewahren,

den angegriffenen Beschlul3 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes aufzuheben und der angegriffenen Marke den Schutz in der

Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen und der Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, den Bestandteilen "Telekom" und "Telecom" kdnne keine das
jeweilige Gesamtzeichen pragende Kennzeichnungskraft beigemessen werden, so
daR trotz der insoweit bestehenden Ubereinstimmung eine Verwechslungsgefahr
nicht gegeben sei. Im Ubrigen weise eine Vielzahl von Marken die Begriffe "Tele-

kom" und "Telecom" auf.

Die angegriffene Marke ist wahrend des Widerspruchsverfahrens auf die jetzige

Inhaberin umgeschrieben worden.



1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig. Gegen die Versaumung
der Beschwerdefrist (8 66 Abs 2 MarkenG) ist der Widersprechenden auf ihren

Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (8 91 MarkenG) zu gewéahren.

Die Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand liegen vor. Die
Markeninhaberin hat glaubhaft gemacht, dal3 sie ohne Verschulden an der Ein-

haltung der versaumten Frist verhindert war (8 91 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Aus dem zur Begrindung der Wiedereinsetzung vorgetragenen Sachverhalt laf3t
sich nicht auf eine nach § 85 Absatz 2 ZPO den Beteiligten zurechenbare man-
gelnde Sorgfalt der Verfahrensbevollméachtigten schliel3en. Vielmehr ist ein blo-
Res, nicht zurechenbares Versehen von Biropersonal, das nicht auf ein Organisa-
tionsverschulden oder eine Obliegenheitsverletzung bei der Auswahl und Beauf-
sichtigung dieser Hilfskrafte zurickgeht, dargetan. Nach dem vorgetragenen
Sachverhalt steht die Fristversaumung insbesondere nicht mit der Ablauforganisa-
tion der Ubernahme einer Vielzahl von Mandaten von der Vorgangerkanzlei in
Verbindung. Vielmehr ist bei dieser nach dem Sachvortrag der Widersprechenden
der Ablauf der Beschwerdefrist korrekt eingetragen und in die Fristiberwachung
der jetzigen Verfahrensbevollmachtigten Gbernommen worden. Der dargelegte
Ubliche organisatorische Ablauf der Fristkontrolle in deren Kanzlei und die anwalt-
liche Sachbehandlung im vorliegenden Fall ist zumindest fur das markenrechtliche
Beschwerdeverfahren, in dem die Beschwerdeeinlegung keinem Begrindungser-
fordernis unterliegt, in der Sache nicht zu beanstanden. Der Umstand einer vor-
zeitigen Streichung der Beschwerdefrist ist damit hier auf eine einzelfallbezogene
Fehlleistung einer Kanzleiangestellten, die nicht auf einem organisatorischen

Mangel beruht, zurtickzufihren.

Samtliche vorgenannten die Wiedereinsetzung begrindenden Tatsachen sind

durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung einer Kanzleiangestellten und



- insoweit gleichgestellt - durch anwaltliche Versicherung glaubhaft gemacht wor-
den (8 91 Abs 3 Satz 2 MarkenG, § 294 Abs 1 ZPO).

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist fristgemaf gestellt worden (8 91 Abs 2 Mar-
kenG). Der Umstand einer rechtzeitigen Antragstellung nach Behebung des Hin-

dernisses ist auch - wie erforderlich - glaubhaft gemacht worden.

2. Die nunmehrige Markeninhaberin ist richtige Verfahrensbeteiligte. Nachdem die
angegriffene Marke wahrend des Widerspruchsverfahrens umgeschrieben worden
ist, hat sie als Rechtsnachfolgerin das Beschwerdeverfahen tibernommen. Einer
Zustimmung der Widersprechenden bedarf es insoweit nicht (8 28 Abs 2 Satz 3
MarkenG).

3. Die Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr nach
88 107, 114, 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG besteht nicht.

Nach der maRR3geblichen Registerlage kdénnen sich die gegentiberstehenden Mar-

ken auch auf identischen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Der Senat hat - ohne diese Frage zu entscheiden - entsprechend dem Vortrag der
Widersprechenden und dem hierzu vorgelegten Gutachten eine Gberragende Ver-
kehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke unterstellt. Es bedarf daher keiner na-
heren Ausfuhrungen dariber, ob das am Begriff "Telekom™ orientierte Gutachten
in seinen Ergebnissen auch auf die Widerspruchsmarke "Deutsche Telekom"
Ubertragbar ist. Wegen der unterstellten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchs-
marke ist weiterhin nicht zu erdrtern, ob diese durch einen etwaigen beschreiben-

den Anklang an "Telekommunikation" eine zeichenrechtliche Schwachung erfahrt.

Einer Entscheidung dieser Fragen bedarf es nicht, da auch bei Zugrundelegung
der von der Widersprechenden zur Kennzeichnungskraft vertretenen Auffassung

der Abstand der sich gegentberstehenden Zeichen ausreicht, auch wenn man



zugunsten der Widersprechenden unterstellt, daf? das Widerspruchszeichen ent-
sprechend ihrer Rechtsansicht vom Verkehr ohne weiteres auf den Bestandteil

"Telekom" verkirzt wird.

Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht scheidet
schon deshalb aus, weil das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit zu be-
ricksichtigen ist und es sich insoweit von der Widerspruchsmarke ausreichend
deutlich unterscheidet. Ein Abweichen von dem das Kennzeichenrecht beherr-
schenden Grundsatz, dal3 auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegen-
Uberstehenden Marken abzustellen ist (standige Rspr; vgl BGH MarkenR 2002,
248, 250 - FRUHSTUCKS-DRINK I mwNachw), ist vorliegend nicht veranlaRt.
Eine nur eingeschrankte Berticksichtigung von Markenteilen kommt allenfalls dann
in Betracht, wenn diese beschreibend oder aus anderen Grinden kennzeich-
nungsschwach sind (vgl Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8 9 Rdn 185 mit
umfangreichen Nachweisen). Eine derartige rechtliche Beurteilung setzt aber vor-
aus, dalR die jeweiligen anderen Markenelemente kennzeichnungskraftiger sind
und nicht ebenfalls einen reduzierten Schutzumfang aufweisen (Althammer/Str6-
bele aaO Rdn 187).

Im vorliegenden Fall verbietet es sich schon deshalb, bei der angegriffenen Marke
den Zeichenbestandteil "Telecom™ als fur den Gesamteindruck pragend anzuse-
hen, da es sich hierbei - wie auch die Widersprechende einrdumt - um eine géan-
gige Abkurzung fur "telecommunication” bzw "telecommunications" handelt
(Koblischke, Lexikon der Abkurzungen, S 440; Wennrich, Anglo-amerikanische
und deutsche Abklrzungen in Wissenschaft und Technik, 1. Ausgabe, S 1992 f;
Wennrich/Spillner, Internationale Enzyklopadie der Abklrzungen und Akronyme
von Organisationen, 3. Aufl, S 130; vgl BPatG, PAVIS PROMA, Knoll/Kliems,
29 W (pat) 120/97 - BUSINESS TELECOM SERVICES; 29 W (pat) 382/99
- Telecom Prima; 29 W (pat) 250/00 - Global Telecom the world is yours;
29 W (pat) 33/00 - Team Telecom). Als ohne weiteres verstandlicher englischer

Begriff in der deutschen Bedeutung "Telekommunikation" ist dieser Zeichenbe-
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standteil fur samtliche von der angegriffenen Marke umfalRten Waren und Dienst-
leistungen zumindest als Bestimmungsangabe beschreibend und weist damit eine
erhebliche, der Schutzunfahigkeit zumindest nahekommende zeichenrechtliche

Schwache auf.

Demgegeniber sind "lone", die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke,
jedenfalls nicht in gleichem Mal3e beschreibend. Entgegen der Auffassung der
Widersprechenden wird die Ziffer "1" wegen ihrer deutlichen Annaherung an die
Linienfihrung der entsprechenden Zahl auch als solche erkannt und nicht nur als
trennender Schrégstrich angesehen werden. Es kann damit zwar nicht véllig aus-
geschlossen werden, dal3 ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise diesen
Zeichenteil als "first one" liest und dies als einen beschreibenden Anklang im
Sinne einer Spitzenstellung fir das verwendete Unternehmen deutet. Auch bei
einer derartigen Annahme weist jedoch der entsprechende Markenbestandteil im
Gesamtzeichen eine hinreichende Eigenpragung auf, die ihn beim Zeichenver-
gleich nicht zurtcktreten laR3t. Dafur spricht zum einen, dal3 das englische "first"
tiblicherweise nicht mit der Ziffer "1", sondern mit "1™ abgekiirzt wird. Der danach
vorliegenden Aneinanderreihung einer Ziffer und eines bedeutungsidentischen
Zahlworts kann eine gewisse kennzeichnende Originalitat nicht abgesprochen
werden. Diese wird noch dadurch unterstrichen, dal3 eine Einbindung einer Ziffer
in einen ansonsten verbal formulierten Gesamtbegriff jedenfalls in der hier gege-
benen Konstellation als ungewdhnlich erscheint. Hinzu kommt weiter die graphi-
sche Ausgestaltung des Zeichens, in der die Ziffer "1" groRenmaldig hervorgeho-
ben und unabh&angig vom ubrigen Schriftbild ausgefiihrt sowie mit einer querlau-

fenden Schraffur versehen ist.

Ist danach das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit zu berlcksichtigen, hat
es auch unter Berucksichtigung einer mdglichen Waren- und Dienstleistungséhn-
lichkeit und einer - unterstellten - Uberragenden Verkehrsbekanntheit einen aus-

reichenden Abstand zur Widerspruchsmarke bzw zu deren Bestandteil "Telekom".
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Es besteht auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. Zwar handelt es sich bei
dem Zeichenbestandteil "Telekom" der Widerspruchsmarke um das entsprechen-
de Firmenschlagwort der ansonsten unter "Deutsche Telekom" firmierenden
Widersprechenden. Auch ist nicht erforderlich, daf3 sich dieser Zeichenbestandteil
identisch in der angegriffenen Marke wiederfindet. Es reicht aus, wenn er in dieser
zumindest wesensgleich enthalten ist (Althammer/Strobele, aaO 8 9 Rdn 215
mwNachw). Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kommt jedoch
dann nicht in Betracht, wenn es sich bei dem gemeinsamen Bestandteil - wie aus-
gefuhrt — jedenfalls auf Seiten der angegriffenen Marke um einen zumindest kenn-
zeichnungsschwachen und wenig originellen Begriff handelt (Althammer/Strobele
aaO Rdn 217 mwNachw).

Ebensowenig kann von einem gedanklichen Inverbindungbringen unter dem Ge-
sichtspunkt einer assoziativen Verwechslungsgefahr aufgrund einer bestehenden
Markenfamilie ausgegangen werden. Eine derartige in der neuesten Rechtspre-
chung des BPatG (GRUR 2003, 61 - T-Connect/T-control) erdrterte Verwechs-
lungsgefahr wurde aber nur dann angenommen, wenn die Widersprechende be-
reits eine Reihe ahnlich gebildeter Zeichen benutzt und die angegriffene Marke
nach dem gleichen Schema gebildet ist. Auf der Grundlage des Widerspruchszei-
chens bzw seiner etwaigen Verkirzung auf "Telekom" ist fur derartige "konstruk-

tive" Verwandtschaft im Verhaltnis zur angegriffenen Marke nichts ersichtlich.

4. Eine Kostenauferlegung ist entgegen dem Antrag der Markeninhaberin nicht
veranlal3t. Die Vorschrift des § 71 Absatz 1 Markengesetz geht von dem Grund-
satz aus, daf3 jeder Verfahrensbeteiligter seine Kosten selbst tragt. Fur ein Abwei-
chen von diesem Grundsatz bedarf es daher stets besonderer Umstande (Alt-
hammer/Strobele aaO § 71 Rdn 18 mwNachw). Derartige von der Norm abwei-
chende Besonderheiten kdnnen nicht in einem blo3en Unterliegen, sondern al-
lenfalls in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen

oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden prozessualen Situation
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und deren Weiterverfolgung gesehen werden. Dafir sind vorliegend keine An-

haltspunkte gegeben.

Dr. Buchetmann Winter Schramm
Hu

Abb. 1

TELECOMTONE




