27 W (pat) 163/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 19. Dezember 2003

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 22 461

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die
Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz
auf die mindliche Verhandlung vom 30. September 2003

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke
BILED

fur "Anzeige- und Werbetafel sowie deren Elemente, insbesondere Tafel mit wech-
selnden und/oder bewegenden Texten und Bildern, Gerate zur Ubertragung
und/oder Vermittlung und/oder Wiedergabe und/oder Be- und Verarbeitung von
Schrift- und/oder Bilddaten in digitaler und/oder analoger Form™ hat die Widerspre-

chende Widerspruch eingelegt aus der fur "Zeitungen" eingetragenen prioritatsal-

teren Wortbildmarke 899 441
H | | ﬂ

UNABHANGIG- UBERPARTEILICH




sowie den jeweils fir Waren der Klasse 9, 16, 28 und Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 36, 38, 41 und 42, ua fur "Ton-, Bild- sowie Datentrager aller Art insbeson-
dere Tonbander, Kassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bander, Videobander, Dis-
ketten, CD-Roms, samtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter
Form; Geréate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und
Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Mar-
keting, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung; Werbeforschung; Wer-
bung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext und Teletextwer-
bung; Werbevermarktung, insbesondere in vorbenannten Medien und tber vorbe-
nannte Medien; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Werbemittlung; Unter-
nehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung und Abschluf? von Handelsge-
schaften fur andere; Vermittlung von Vertragen tber die Anschaffung und Verau-
Berung von Waren" in den Farben rot und weil3 eingetragenen Gemeinschaftsmar-
ken 92 452

am Sonntag

und 92 072



Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 6. Mai 2002 die Widerspriche zuriickgewiesen. Selbst wenn eine
Warenidentitat unterstellt wirde, halte die angegriffene Marke den erforderlichen
Abstand zu den normal kennzeichnungskréaftigen Widerspruchsmarken noch ein.
In schriftbildlicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken infolge der grafischen Aus-
gestaltung der Widerspruchsmarken ausreichend voneinander zu unterscheiden.
Und in klanglicher Hinsicht reiche selbst bei Annahme einer Pragung der Wider-
spruchsmarken allein durch den Wortbestandteil "BILD" der zuséatzliche Vokal "e"
in der jungeren Marke aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlie3en, welil
hierdurch die angegriffene Marke eine unterschiedliche Silbenzahl und Vokalfolge
erhalte und der leicht erfal3bare Sinngehalt der Widerspruchsmarken dem Verkehr
eine zusatzliche Merkhilfe biete. Auch fir eine Verwechslungsgefahr aus sonsti-

gen Grunden gebe es keine Anhaltspunkte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt. lhrer Auffassung
nach sind die Widerspruchsmarken infolge intensiver Benutzung und Bekanntheit,
zu deren Nachweis sie umfangreiche Unterlagen vorgelegt hat, tberdurchschnitt-
lich kennzeichnungskraftig. Unter Berlcksichtigung dieser starken Kennzeich-
nungskraft und der gegebenen Warenahnlichkeit halte die jingere Marke den er-
forderlichen Abstand zu den alteren Marken nicht ein. Schon schriftbildlich beste-
he eine Ahnlichkeit, da die Widerspruchsmarken allein vom Wortelement gepragt
wurden und der grafischen Ausgestaltung kein herkunftshinweisender Charakter
zukomme. Aber auch klanglich seien die Marken ahnlich, weil der zusatzliche Vo-
kal "E" in der angegriffenen Marke nicht zu einem hinreichend unterschiedlichen

Gesamtklangbild fuhre.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geaul3ert.
Die Widerspruchsmarken hatten von Haus aus nur geringe Kennzeichnungskraft.
Eine besondere Bekanntheit komme den Widerspruchsmarken nur fir die Wa-

ren "Zeitungen" zu; hieraus kénne auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft fur



die vorliegend einander gegeniberstehenden, nicht im engsten Warengebiet zu
Zeitungen liegenden Waren nicht geschlossen werden. Von ihrer Herstellung, dem
Vertrieb und dem Verwendungszweck seien die fur die jingere Marke geschuitzten
Waren zu den Waren der Widerspruchsmarken nicht ahnlich. Auch eine Zeichen-
ahnlichkeit bestehe nicht. Schriftbildlich wirke die grafische Ausgestaltung einer
Verwechslung der Marken entgegen. In klanglicher Hinsicht sei zu berlcksichti-
gen, dass es sich bei den Wortelementen der Widerspruchsmarken um einsilbige
Kurzwdrter handele, bei denen schon geringe Unterschiede ausreichten. Durch
den zusatzlichen Vokal "E" in der angegriffenen Marke werde diese aber zweisil-
big ausgesprochen. Schlie3lich seien auch die Begriffsinhalte der Vergleichsmar-
ken zu beachten; wahrend die Widerspruchsmarken ein gangiges Wort der Um-
gangssprache enthielten, wirden die angesprochenen Verkehrskreise die ange-
griffene Marke als aus den beiden Kirzeln "Bi" fur "zweifach" und "LED" fur "Light
Emitting Diode" bestehend erkennen, was der Gefahr von Verwechslungen zu-
satzlich entgegenwirke.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Die Markeninhaberin hat im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke die Waren
"Geréate zur Ubertragung und/oder Vermittlung und/oder Wiedergabe und/oder Be-
oder Verarbeitung von Schrift- oder Bilddaten in digitaler und/oder analoger Form"
dadurch beschrankt, dass sie vor dem Begriff "Geréate" den Zusatz "sowie die zum
Betrieb der Anzeige- und Werbetafel gehérigen” eingefugt hat.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu
Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschliefl3t, die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken im Sinne des 88 42, 9 Abs 1 Nr 2 Mar-

kenG verneint hat.

Selbst unter Zugrundlegung teilweiser Warenidentitat, jedenfalls aber enger Ahn-
lichkeit der Waren der angegriffenen Marke mit den in Klasse 9 ua geschutzten
Waren "Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und
Daten aller Art der beiden Gemeinschaftsmarken" halt die jingere Marke den er-
forderlichen Abstand zu diesen noch ein. Soweit sich die Widersprechende auf ei-
ne erhdhte Kennzeichnungskraft des Kennzeichens "BILD" fur diese Waren infol-
ge der Uberragenden Bekanntheit fur "Zeitungen" beruft, wird die Anerkennung ei-
ner etwaigen "Ausstrahlung" der Bekanntheit allenfalls auf den Bereich der Daten-
trager, nicht aber auch auf elektronische Gerate gerechtfertigt sein. Selbst wenn
im Ubrigen auch insoweit eine etwas erhdhte Kennzeichnungskraft der Gemein-
schaftsmarken unterstellt wird, besteht keine Verwechslungsgefahr, denn die Un-
terschiede der einander gegeniberstehenden Zeichen sind ausreichend grof3, um
bei den angesprochenen Abnehmerkreisen, zu denen im wesentlichen nur Fach-
leute gehdren, die Anzeige- und Werbetafeln einschlief3lich der zu ihrem Betrieb
erforderlichen Gerate erwerben bzw sich solche Gerate von einem Fachmann in-
stallieren lassen, ein sicheres Auseinanderhalten zu gewahrleisten. Das gilt erst
recht, soweit die Widerspruchsmarken fir Zeitungen bzw Druckereierzeugnisse
geschitzt sind, weil insoweit trotz Uberragender Bekanntheit des Kennzei-
chens "BILD" schon kaum anzunehmen ist, dass Uberhaupt eine auch nur entfern-

te Ahnlichkeit zu den Geréaten der angegriffenen Marke besteht.

In schriftbildlicher Hinsicht scheidet eine Markenahnlichkeit entgegen der Auffas-
sung der Widersprechenden schon deshalb aus, weil die grafischen Ausgestaltun-

gen der Widerspruchsmarken, welche in der angegriffenen Marke keinerlei Ent-



sprechung haben, der Gefahr von Verwechslungen selbst bei Anlegung strenger
Mal3stédbe entgegenwirken. Der Auffassung der Widersprechenden, die bildliche
Gestaltung der Widerspruchsmarken habe bei der schriftbildlichen Verwechs-
lungsgefahr auRer Betracht zu bleiben, kann dabei auch dann nicht gefolgt wer-
den, wenn entgegen der standigen hdchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl dazu
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rn 434 mwN) auch bei der schriftbild-
lichen Gegenulberstellung eine Verwechslungsgefahr bei einem dominanten Her-
vortreten der Wortbestandteile im Gesamteindruck der Marken fur moglich erach-
tet wird (so das EuG, vgl hierzu Althammer/Strébele, aaO). Denn die graphische
Gestaltung in Verbindung mit dem roten Hintergrund pragen den Gesamteindruck
der Widerspruchsmarken bei der optischen Wahrnehmung ganz wesentlich mit. Im
Ubrigen weisen die Worter "BILED" und "BILD" auch fur sich betrachtet Abwei-
chungen auf, die dem aufmerksameren Fachmann nicht entgegen kénnen, weil
ihm beim Lesen ohne weiteres auffallen wird, dass die Silbe "LED" als Abktrzung
fur "Light Emitting Diode" einen in bezug auf Anzeige- und Werbetafeln erkennba-
ren begrifflichen Informationsgehalt vermittelt, der einer Gefahr von Verwechslun-
gen mit dem den Widerspruchsmarken zugrundeliegenden allgemein bekannten

Begriff "Bild" mit Sicherheit entgegenwirkt.

Aber auch in klanglicher Hinsicht sind Verwechslungen der gegeniberstehenden
Marken nicht zu beflrchten. Zwar werden die Widerspruchsmarken bei ihrer aku-
stischen Wiedergabe allein durch das Wortelement "BILD" gepragt (vgl BGH
GRUR 1999, 241 - Lions); dieses kann der Verkehr aber noch hinreichend von
der Wortmarke "BILED" unterscheiden. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass es sich
bei der angegriffenen Marke anders als bei den Widerspruchsmarken, welche ei-
nen gangigen Begriff der Umgangssprache enthalten, um keinen eingangigen Be-
griff handelt. Diejenigen Teile des Verkehrs, welche in ihm die Zusammensetzung
aus "Bi-" fur "zweifach" und "LED" fur "Light Emitting Diode" erkennen und es da-
her im Sinne "zweifache Leuchtdiode" verstehen, werden sie wie "Bi-EL-E-DE"
aussprechen; in diesem Fall unterscheidet sich die jingere Marke aber deutlich

wahrnehmbar von den stets nur wie der gangige Alltagsbegriff "Bild" ausgespro-



chenen Widerspruchsmarken. Aber auch die Teile des Verkehrs, welche die ange-
griffene Marke jedenfalls bei der akustischen Wahrnehmung als Phantasiebegriff
ansehen, werden sie von den Widerspruchsmarke noch ohne Miihe unterscheiden
kénnen. Soweit sie - was auf dem fir die angegriffene Marke geschitzten Waren-
sektor Ublich ist - das Zeichen anglizisierend wie "BAI-LED" oder gar "BAI-LID"
aussprechen, ergeben sich nicht einmal klangliche Assoziationen zu den Wider-
spruchsmarken. Wird die jungere Marke schliel3lich deutsch als "BI-LED" ausge-
sprochen, tritt infolge des in den Widerspruchsmarken nicht enthaltenen zusatzli-
chen Vokals "E" ihre Zweisilbigkeit deutlich hervor, durch die sie einen sich von
der akustischen Wiedergabe der Widerspruchsmarken deutlich abhebenden ver-
anderten klanglichen Gesamteindruck hervorruft. Auch in diesem Fall ist eine Ver-
wechslung mit diesen daher nicht zu beflrchten, zumal die klangliche Wiedergabe
beim Kauf oder der Bestellung der Spezialwaren der angegriffenen Marke ohnehin

eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus sonstigen Grinden sind An-
haltspunkte weder erkennbar noch von der Widersprechenden vorgebracht wor-
den.

Da somit die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen der einander gegenu-
berstehenden Marken zu Recht verneint hat, war die Beschwerde der Widerspre-
chenden zuriickzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-
kenG verwiesen; Grunde, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz
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