BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 35/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 28 061

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 5. Dezember 2001 aufgehoben und die teilweise LO-
schung der angegriffenen Marke 399 28 061, namlich fur "Ent-
wicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb von Geraten zur
Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und Ton; Entwicklung, Er-
stellung, Vermittlung und Vertrieb von Datenverarbeitungsgeréaten
und Computern; Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb

von Programmen flr die Datenverarbeitung" angeordnet.

Grinde

Die Bezeichnung




ist am 15. Mai 1999 unter der Nummer 399 28 061 ua fir "Entwicklung, Erstellung,
Vermittlung und Vertrieb von Geraten zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild
und Ton; Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb von Datenverarbei-
tungsgeraten und Computern; Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb
von Programmen fir die Datenverarbeitung" ins Markenregister eingetragen wor-
den. Nur dagegen (gezielt) hat die Inhaberin der fur die Waren und Dienstleistun-
gen "Datentrager einschlie3lich Compact-Discs (ROM, Festspeicher) und Com-
pact-Discs (Ton, Bild); Erstellung und Wartung von Computerprogrammen und
Datenbanken; Dienstleistungen betreffend den Zugriff auf Datenbanken" geschiitz-
ten Marke Nr 397 38 700

NACHSCHLAGEN

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 5. Dezember 2001 durch einen Prifer des hdhe-

ren Dienstes zurlickgewiesen.

Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die Vergleichszeichen selbst bei Anle-
gung strengster Mal3stabe einen hinreichend grof3en Abstand einhielten. Die gra-
phische Ausgestaltung stelle die jingere Marke nicht als einheitliches Markenwort,
sondern als Kirzel dar, deren Elemente mit einem eigenstandigen Klangwert und
nicht in einem flieRenden Sprechrhythmus auszusprechen seien. Im Gegensatz zu
dem alteren Zeichen werde das angegriffene Kennzeichen deshalb als Kir-
zel ("Er-A-Be") gesprochen, wodurch sich im Vergleich mit dem Markenwort "Raa-
be" deutlich unterschiedliche Klangstrukturen ergdben. Dariiber hinaus weise das
Widerspruchszeichen mit seiner Anlehnung an eine bekannte Vogelart einen griffi-

gen Sinngehalt auf, den der Verkehr ohne weiteres erkennen und erinnern werde,



und der einer Verwechslungsgefahr entgegen wirke. In bildlicher Hinsicht unter-
schieden sich die Vergleichsmarken durch die Unterschiede in den Buchstabenfol-
gen und deren jeweilige graphische Ausgestaltung ebenfalls hinreichend deutlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss vom 5. Dezember 2001 aufzuheben und die Eintra-
gung der Marke 399 28 061.8 wegen des Widerspruchs aus der
Marke 397 38 700 hinsichtlich "Entwicklung, Erstellung, Vermitt-
lung und Vertrieb von Geraten zur Aufzeichnung und Wiedergabe
von Bild und Ton; Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Ver-
trieb von Datenverarbeitungsgeraten und Computern; Entwick-
lung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb von Programmen fir die

Datenverarbeitung" zu lschen.

Insoweit liege eine Verwechslungsgefahr vor. Zwischen den Dienstleistungen "Er-
stellung und Wartung von Computerprogrammen und Datenbanken" der Wider-
spruchsmarke und "Entwicklung und Erstellung von Programmen fir die Datenver-
arbeitung" der angegriffenen Marke bestehe Gleichheit, hinsichtlich der tbrigen
Waren und Dienstleistungen sei Ahnlichkeit gegeben. Die Widerspruchsmarke
werde von dem Bestandteil "RAABE" beherrscht. Die Ubrigen Wortbestandteile
seien beschreibender Natur und entbehrten der Unterscheidungskraft. Das Zei-
chen "RAB" sei dem Wort "RAABE" zumindest in klanglicher Hinsicht hochgradig
ahnlich. Die Annahme der Markenstelle, die angegriffene Marke werde nicht als
ganzes Wort, sondern als Buchstabenfolge "Er-A-Be" artikuliert, sei unzutreffend.
"RAB" sei als Wort aussprechbar und werde auch als solches benutzt. Es gabe
die Namen "Rab" und auch "Raab". Es komme hinzu, dass der Vogel Rabe im
Dialekt zum Teil als "Rab" bezeichnet werde. Es bestehe daher auch kein abwei-

chender Sinngehalt.



Der Inhaber der angegriffenen Marke, der inzwischen nach Frankreich verzogen
ist, hat sich auf die Mitteilung des Gerichts, dass er am Beschwerdeverfahren aktiv
nur teilnehmen kdénne, wenn er nach 8 96 Abs 1 oder Abs 2 MarkenG einen Ver-

treter bestelle, nicht zur Sache geaul3ert und auch keinen Vertreter bestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Trotz fehlender Vertreterbestellung nach § 96 MarkenG durch den Beschwerde-
gegner (Markeninhaber) ist eine Entscheidung in der Sache zu treffen, denn diese
Vorschrift rechtfertigt nicht die Léschung einer Marke wegen fehlenden Inlandsver-
treters (vgl BGH GRUR 2000, 327 EWING), weil die Mdglichkeiten der Léschung
einer Marke in den 88 42, 48 ff MarkenG abschlieRend geregelt sind (Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 96 Rdn 51).

Bei den sich gegenuberstehenden Marken besteht hinsichtlich der angegriffenen
Waren/Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 89 Abs 1
Nr 2 MarkenG, so dass die angegriffene Marke im beantragten Umfang zu I6schen
ist (8 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Der Senat geht mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Die angegriffenen Waren/Dienstleistungen "Entwicklung, Erstellung, Vermittlung
und Vertrieb von Geraten zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und Ton;
Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb von Datenverarbeitungsgeréaten
und Computern; Entwicklung, Erstellung, Vermittlung und Vertrieb von Program-

men fur die Datenverarbeitung” sind mit den Dienstleistungen "Erstellung von



Computerprogrammen” der Widerspruchsmarke teilweise identisch und im Ubri-

gen ahnlich.

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen im Sinne von § 9
Abs 1 Nr 2 MarkenG ist dem Zweck des Markenschutzes entsprechend auf eine
mdogliche gemeinsame "betriebliche Zuordnung" abzustellen (vgl auch Strébe-
le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 58). Diese kann insbesondere durch
Art, Verwendungszweck und Nutzen (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 31, 33 —
Wintergarten — fur Dienstleistungen), die Eigenart der Waren und Dienstleistungen
auch als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und der
Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fur
die Qualitdt der Waren (vgl BGH MarkenR 2001, 204, 206 - EVIAN / REVIAN;
EuGH MarkenR 1999, 22, 24, Tz 28, 29 - CANON) bestimmt sein. Daher liegt eine
Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen dann vor, wenn das Publikum glauben
konnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unter-
nehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unter-

nehmen stammen.

Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der an-
gegriffenen Marke unzulassige Formulierungen enthéalt, insbesondere ob es sich
zB beim "Vertrieb von Geraten zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und
Ton; Vertrieb von Datenverarbeitungsgeraten und Computern; Vertrieb von Pro-
grammen fur die Datenverarbeitung” um selbstandige Dienstleistungen handelt,
oder vielmehr damit Markenschutz fur die Gerate (Waren) selbst beansprucht
wird. Unabhangig davon sind auf dem vorliegenden Sachgebiet der Datenverar-
beitung die Beruhrungspunkte zwischen den sich darauf unmittelbar beziehenden
Waren und Dienstleistungen so eng, dass eine Ahnlichkeit im Sinne von § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG besteht. Die Waren und / oder Dienstleistungen ergénzen sich und

sind haufig aufeinander abgestimmt. So weist zB die Erstellung von Computerpro-



grammen, die auch zu den Datenverarbeitungsprogrammen gehoéren, sowohl zu
Datenverarbeitungsgeraten als auch zu Dienstleistungen wie Installation und War-
tung von EDV-Hard- und Software eine mittlere bzw eine enge Ahnlichkeit auf (vgl
Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 383,
Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen , ./. Datenverarbeitungsgeréte, -./.
Installation und Wartung von EDV-Hard- und Software). Auch hinsichtlich der Ge-
rate zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und Ton bzw deren Entwicklung,
Erstellung, Vermittlung und Vertrieb besteht eine Ahnlichkeit mit der Erstellung von
Computerprogrammen, da eine entscheidungserhebliche Differenzierung zwi-
schen dem Bereich der Datenverarbeitung und der Unterhaltungselektronik nach
dem heutigen Stand der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr
sachgemal ist, denn die Unterschiede zwischen Computern, die nach ganz ein-
helliger Meinung ahnlich mit Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung
sind, und Geraten der Unterhaltungselektronik verflieBen (vgl PAVIS PROMA,
Knoll, 29 W (pat) 143/00).

Die in den Zeichen vorhandenen Unterschiede genlgen nicht, eine Verwechs-
lungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu verhindern, auch wenn dabei nach dem vom
EuGH entwickelten Verbraucherleitbild auf den durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (Strobele/
Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 156).

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Marken ist grundsatzlich vom Gesamtein-
druck der jeweiligen Marke auszugehen, jedoch kann dieser auch durch einen ein-
zelnen Zeichenbestandteil gepragt werden. Die sich hier gegeniuberstehenden
Zeichen werden in klanglicher Hinsicht jeweils von dem Wortbestandteil "RAB"
bzw "RAABE" gepragt. Bei der Widerspruchsmarke gibt es zwar daneben weitere
Wortbestandteile (NACHSCHLAGEN — FINDEN), die der Verkehr jedoch als
Sachangaben auffassen wird. Zudem ist der Wortbestandteil "RAABE" durch sei-
ne GroRRe, Stellung, kurze Unterstreichung und den Fettdruck optisch gegentber

den anderen Wortbestandteilen hervorgehoben, so dass der Verkehr um so eher



in dem Wort "RAABE" das eigentliche Kennzeichen sieht. Auch bei der angegriffe-
nen Marke pragt klanglich der Wortbestandteil "RAB" den Gesamteindruck des
Zeichens. Es enthalt zwar einen graphischen Akzent, jedoch verhindert dieser bei

einer klanglichen Wiedergabe der Marke eine Verwechslungsgefahr nicht.

Der Markenstelle ist zwar insoweit zuzustimmen, dass eine Verwechslungsgefahr
ausscheidet, wenn man die angegriffenen Marke lediglich als Buchstabenzei-
chen "Er-A-Be" aussprechen wirde. Es ist jedoch entgegen der Ansicht der Mar-
kenstelle damit zu rechnen, dass noch erhebliche Verkehrskreise die angegriffe-
nen Marke als Wort ansehen. Die einzelnen Buchstaben sind nicht durch Punkte
oder Striche getrennt. Allein die unterschiedliche Farbe des mittleren Buchstabens
zwingt noch nicht dazu, das Zeichen als Buchstabenzeichen aufzufassen, da es in
der Werbung ublich ist, den einzelnen Buchstaben von Wortern unterschiedliche
Farben zu geben. Insbesondere werden gerne einzelne Vokale anders geschrie-
ben als die Ubrigen Buchstaben. Zudem gibt es den Namen "Rab", wie zB ein
Blick in das Minchner Telefonbuch zeigt. Selbst wenn ein Teil der angesproche-
nen Verkehrskreise die angegriffene Marke mdglicherweise als Buchstabenzei-
chen ausspricht, und es unwahrscheinlich ist, dass der Verkehr "RAB" als Dialekt-
ausdruck fur einen Raben ansieht, so verbleibt auch ein grol3er Teil, der das Zei-
chen wie ein Wort ausspricht. Wegen der erheblichen klanglichen Ahnlichkeit zwi-
schen den die Marken pragenden Wortbestandteilen kdnnen entscheidungserheb-
liche Verkehrskreise einer Verwechslungsgefahr unterliegen. Der Vokal "a" kann
in den Zeichenwortern gleich lang gesprochen werden. Der zusatzliche Vokal "e"
am Ende der Widerspruchsmarke wird nicht sehr akzentuiert ausgesprochen. Die
Worter kommen sich daher trotz ihrer Kirze klanglich so nahe, dass mit Ver-

wechslungen zu rechnen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat somit Erfolg.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Sredl Bayer

PU



	Gründe
	Trotz fehlender Vertreterbestellung nach § 96 MarkenG durch den Beschwerde gegner (Markeninhaber) ist eine Entscheidung in der Sache zu treffen, denn diese Vorschrift rechtfertigt nicht die Löschung einer Marke wegen fehlenden Inlandsver treters (vgl BGH GRUR 2000, 327 EWING), weil die Möglichkeiten der Löschung einer Marke in den §§ 42, 48 ff MarkenG abschließend geregelt sind (Ströbe le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 96 Rdn 51).

