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betreffend die Markenanmeldung 300 16 315.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 10.11.2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Rich-
terin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir

Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

l. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes fir
Klasse 38 vom 02.07.2002 wird aufgehoben, soweit der Wi-
derspruch aus der Gemeinschaftsmarke 001287622 fur die
Waren und Dienstleistungen ,Elektrische, elektronische, op-
tische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und
-instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur
Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe
von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeich-
nungstrager; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Wer-
bung und Geschéftsfihrung; Telekommunikation; Betrieb
und Vermietung von Einrichtungen fir die Telekommuni-
kation, insbesondere fur Funk und Fernsehen; Erstellen von
Programmen fir die Datenverarbeitung; Dienstleistungen
einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten zu
und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern
von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von
Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Pro-
jektierung und Planung von Einrichtungen fiur die Telekom-

munikation”



zurtckgewiesen worden ist.

Il. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen,
insoweit die Loschung der Marke 300 16 315.0 anzuordnen.

[l Im tbrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der am 06.04.2000 unter der Nummer 300 16 315.0 im

Markenregister eingetragenen Wort-/Bildmarke

fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wieder-

gabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeich-



Klasse 16:

Klasse 35:

Klasse 38:

nungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetéatigte

Apparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepréagte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate); Buroartikel (ausgenommen Mdbel);

Werbung und Geschéftsfihrung;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fur
die Telekommunikation, insbesondere fur Funk und Fernsehen;
Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung; Dienstleistun-
gen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und
Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten,
Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbei-
tungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von

Einrichtungen fir die Telekommunikation.

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke

001287622

eingetragen am 29.09.2000 fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computer, Computerperipheriegerate; Kommunikationsapparate



Klasse 38:

Klasse 42:

und Datenverarbeitungsgerate, Telekommunikationsgerate, telefoni-
sche Ubertragungsapparate; Datenverarbeitungsgerate und -aus-
ristungen; Computersoftware (gespeicherte Programme); Computer-
software-Programme; Unterrichtsapparate; Gerate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; magnetische oder

optische Aufzeichnungstrager, Videobénder, Schallplatten;

Telekommunikation, Kommunikation per Rundfunk, Telegrafie, Tele-
matik oder Telefon; Kommunikation Uber Computerterminals; Nach-
richnten- und Bildibermittlung mittels Computer; Auskinfte tber
Telekommunikation; Vermietung von Geraten zur Nachrichten-

Ubertragung; E-mail;

Information in den Bereichen Computer, Computersoftware, Infor-
matikindustrie; Entwicklung und Design von Computersoftware,
Computer- und Softwareberatung; Vermietung von Computern,
Computersoftware und Softwarepaketen; Entwicklung von Computer-
software und Softwarepaketen; Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung; gewerbsméafige Beratungen (ausgenommen
Unternehmensberatung); Vermietung von Zugangszeiten zu einem
Datenbankserver; Aufzeichnung auf Videobandern; Verwaltung von

Ausstellungsgelanden.

Die Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch mit Beschlu3 vom 02.07.2002 zuriickgewiesen. Die Vergleichsmar-

ken kénnten trotz teilweise identischer Waren und Dienstleistungen nicht mitein-

ander verwechselt werden, da ein ausreichender Zeichenabstand bestehe.

Schriftbildlich bestehe ein Unterschied, da die jingere Marke an das @-Zeichen

angelehnt sei, das ,W* der Widerspruchsmarke lediglich von einem Dreiviertelbo-

gen umschlossen sei. Der Buchstabe ,W* als solcher sei schutzunfahig, da er

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Die optischen Unterschiede der



Vergleichsmarken seien in ihrer Gesamtheit ausreichend. Auch wenn die graphi-
sche Ausgestaltung der Widerspruchsmarke nicht zum Tragen komme, bestehe
keine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom
14.08.2002, da nach ihrer Auffassung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
zwischen den Marken bestehe. Im Vergleich zu den fur die Widerspruchsmarke
relevanten Waren und Dienstleistungen bestehe z. T. Identitat, z. T., und zwar
insbesondere im Hinblick auf die Waren der Klasse 9, eine hohe Warené&hnlichkeit
aufgrund gleicher betrieblicher Herkunft bzw. &hnlicher Vertriebsorte. Die Zeichen
selbst seien im markenrechtlichen Sinn ebenfalls &hnlich, da beide Bildmarken
aus dem Buchstaben ,W* bestiinden. Klanglich sei kein Unterschied zwischen
beiden festzustellen, da beide wie ,We" ausgesprochen wirden. Was die graphi-
sche Gestaltung betreffe, bestiinde lediglich ein kaum wahrnehmbarer Unter-
schied in der Form des Kreisbogens, der bei der prioritatsjingeren Marke zwar
ebenfalls nicht geschlossen, aber weiter gezogen sei als bei der Widerspruchs-
marke.

Da die Verkehrskreise aber die Vergleichsmarken in der Regel ohnehin nicht ne-
beneinander stehend wahrnehmen und nicht direkt miteinander vergleichen
konnten, seien aufgrund des undeutlichen Erinnerungsbildes die Gemeinsamkei-
ten pragender als die Unterschiede. Gerade aus der Erinnerung heraus wirden
die relevanten Verkehrskreise aufgrund der geringfigigen Unterschiede die Mar-

ken verwechseln.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes

- Markenstelle fiir Klasse 38 — vom 02.07.2002 aufzuheben und die

Léschung der Marke anzuordnen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen.

Zur Begrindung verweist sie auf das Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.
Es fehle der Widerspruchsmarke schon an der erforderlichen Kennzeichnungs-
kraft, um einen erweiterten Schutzumfang zu beanspruchen. Eine schriftbildliche
Zeichenahnlichkeit liege nicht vor, da die jingere Marke ein graphisches Element
enthalte, das einen selbstandigen Erklarungswert besitze, namlich die gedankliche
Assoziation zum ,@*, und damit die N&he zur elektronischen Kommunikation do-
kumentiere. Eine solche Anlehnung sei bei dem prioritatsalteren Zeichen mit dem
spitz auslaufenden Dreiviertelbogen nicht festzustellen. Auf den Buchstaben ,\W*
konne nicht abgestellt werden, da sich aufgrund der Bezeichnungsgewohnheiten
auf dem EDV- und Telekommunikationssektor der Verbraucher nur an der graphi-
schen Ausgestaltung, nicht jedoch am Buchstaben orientiere. Das jlingere Zei-
chen werde daher begrifflich im Zusammenhang mit elektronischer Kommunika-

tion, das altere lediglich als Buchstabe wahrgenommen.

1. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nur zum Teil begrindet.

Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ahnlich sind,
besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegeniuberstehenden Marken
die Gefahr von Verwechslungen gem. 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG,
im Ubrigen verbleibt es bei der Entscheidung der Markenstelle, mit der Folge, dass

die Beschwerde insoweit zurtickzuweisen war.

Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 4 Abs. 1 lit. B MarkenRL, die fir die
Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift

des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von malf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der



Verwechslungsgefahr unter Bertcksichtigung der Umstande des Einzelfalls um-
fassend zu beurteilen. Zu den dabei mal3gebenden Umstdnden gehdren insbe-
sondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und der Grad der Ahnlich-
keit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit
der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei
insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente zu bertck-
sichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den
Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstlei-
stungen wirkt (vgl. EUGH GRUR 1998, 387 — Sabel/Puma; BGH GRUR 1996, 198
— Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 — Innovadiclophlont). Die umfassende
Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbezie-
hung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlich-
keit der Marken und der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So
kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgegli-
chen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. — Canon; GRUR
Int. 2000, 899 — Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/
TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsatzen ist vor-
liegend Uberwiegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die
Umstande zu beriicksichtigen, die das Verhaltnis der sich gegenuberstehenden
Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den mal3geblichen Kriterien geho-
ren insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die
Frage, ob es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Wa-
ren und Dienstleistungen handelt. Eine die Verwechslungsgefahr begrindende
Ahnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Waren oder Dienst-
leistungen stammten aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen (st. Rsp; vgl. BGH WRP 2004, 357/359 — GeDIOS).



Fur einen Teil der Waren und Dienstleistungen liegt Identitat vor, so fur die Waren
der prioritatsjingeren Marke ,elektrische, elektronische, optische Unterrichtsappa-
rate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung,
Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschi-
nenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Datenverarbeitungsgerate und Computer”
und denjenigen der Widerspruchsmarke ,Computer, und Datenverarbeitungsge-
rate; Datenverarbeitungsgerate und —ausristungen; Geradte zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; magnetische oder optische Auf-
zeichnungstrager, Unterrichtsapparate”.

Ebenso verhélt es sich fur die sich gegenuberstehenden Dienstleistungen ,Tele-
kommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fir die Telekommuni-
kation, insbesondere fur Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Vermietung der
Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von
Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungsein-
richtungen und Computern® und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
»1elekommunikation; Vermietung von Geraten zur Nachrichtenlbertragung; Ver-
mietung von Computern, Computersoftware und Softwarepaketen; Erstellen von
Programmen fur die Datenverarbeitung; Vermietung von Zugangszeiten zu einem

Datenbankserver”.

Die Ubrigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 weisen im Hinblick auf die
betriebliche Herkunft, ihren Verwendungszweck und die Art der Nutzung eine
hohe Warené&hnlichkeit auf, so die ,elektrischen, elektronischen, optischen, Mess-,
Signal-, Kontrollinstrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)* mit den ,Computerpe-
ripheriegeraten; Kommunikationsapparaten und Datenverarbeitungsgeraten, Tele-

kommunikationsgeraten, telefonischen Ubertragungsapparaten®.

Im Ahnlichkeitsbereich liegen auch die Dienstleistungen ,Projektierung und Pla-
nung von Einrichtungen fir die Telekommunikation“ und ,Entwicklung von Com-

putersoftware und Softwarepaketen®, da es sich um einander ergdnzende Dienst-
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leistungen handelt. Der ,Nutzen“ fur den Empfanger der Dienstleistung (BGH
GRUR 2001, 164/ 166 — Wintergarten) besteht darin, dass er z. B. die Planung fur
eine Telekommunikationsanlage erhalt, die mit einer entsprechenden, vorher zu
entwickelnden, Software fir alle anzuschlieRenden Endgerate ausgestattet ist, so
dass der storungsfreie Betrieb gewahrleistet und die Mdglichkeit der Nachrichten-
Ubermittlung im Wege der Telekommunikation gegeben ist. Der Verkehr wird je-
denfalls die Vorstellung haben, dass diese Dienstleistungen unter der gleichen

Verantwortlichkeit erbracht werden.

~.Gewerbsmallige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung)“ und ,Wer-
bung und Geschaftsfiihrung® liegen im entfernten Ahnlichkeitsbereich, da eine ge-
werbsmafige Beratung jede Art von Beratung sein kann. Darunter fallt die
Rechtsberatung — soweit rechtlich im Rahmen des Rechtsberatungsgesetzes zu-
l&ssig -, aber auch die steuerberaterliche, die betriebswirtschaftliche, die buch-
halterische oder die Beratung Uber geeignete WerbemalRnahmen durch eine Wer-

beagentur, soweit sie jeweils im Rahmen eines ,,Gewerbes* durchgefihrt wird.

Nicht identisch oder &hnlich sind lediglich die von der prioritatsjingeren Marke an-
gemeldeten Waren der Klasse 16, die keine Entsprechung im Verzeichnis der Wi-
dersprechenden finden. AuRBerdem besteht keine Ahnlichkeit der in Klasse 9 ge-
nannten ,Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetatigte Apparate” zu den
im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgefuhrten Waren.

Soweit Identitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht ist des-
halb ein weiter Abstand zwischen den Zeichen einzuhalten.

3. Zeichen, die ausschlief3lich aus einzelnen Buchstaben oder Zahlen bestehen
sind grundsatzlich nicht schutzunfahig. lhnen kommt heute als Markenform zu-
nachst grds. normale Kennzeichnungskraft zu (Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
2. Aufl., 8 14 Rn. 362). Ihre Kennzeichnungskraft hangt von der konkreten Ausge-
staltung und — vor allem — von einer evtl. produktspezifisch beschreibenden Be-

deutung ab. Der Auffassung der Markeninhaberin, der Buchstabe ,W* sei kenn-
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zeichnungsschwach, da er im EDV- bzw. Telekommunikationsbereich beschrei-
bend sei, kann nicht gefolgt werden, da nur die Kombination mehrerer ,W’s" zu
dem Akronym ,WWW*" zu dieser Einschatzung fuhrt. Begriffe wie ,wire”, ,ware,
.-web" oder ,w@p" fangen zwar alle mit ,W* an, wirden aber vom Verkehr nicht mit
-~W* abgekirzt werden, da aufgrund der Vielzahl der Begriffe, die mit ,W*“ begin-
nen, keine eindeutige Zuordnung maglich ware. Die Recherche hat insoweit zwar
ergeben, dass es 47 Begriffe gibt, die mit ,W* abgekurzt werden kdnnen, diese
sind aber so unterschiedlich, dass es keine Zuordnung zu einem bestimmten Ge-
biet, also auch nicht dem der Telekommunikation, gibt.

Eine Kennzeichnungsschwache ergibt sich des weiteren nicht aus einem
.verbrauchen* des Buchstaben ,W*. In Leitklasse 38 finden sich im Register ledig-
lich drei Marken, die aus dem Buchstaben ,W* in Alleinstellung bestehen, wovon
eine die Marke der Markeninhaberin ist. In Leitklasse 9 sind weitere 20 - noch
eingetragene - Marken mit ,W* in Alleinstellung zu verzeichnen, wobei es sich bis
auf eine Ausnahme um Wort-/Bildmarken handelt, die z. T. fur andere Waren und
Dienstleistungen eingetragen sind als die Widerspruchsmarke bzw. véllig anders
aussehen. Die Wortmarke ist fir andere Waren und Dienstleistungen beansprucht,

und ist daher ebenfalls nicht vergleichbar.

Damit ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, wodurch es bei dem
nach Prufung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit gefundenen grofR3en
Abstand - mit Ausnahme der nicht ahnlichen Waren und Dienstleistungen - ver-
bleibt.

4. Die Zeichen sind nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt hinsichtlich ihrer Ahn-
lichkeit zu beurteilen, wobei es fur die Annahme der Verwechslungsgefahr schon

ausreicht, wenn die Zeichen in lediglich einer Hinsicht &hnlich sind.
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4.1. Nach einem Vergleich der Schriftbilder besteht eine hohe Ahnlichkeit. Insbe-
sondere wenn man davon ausgeht, dass die Verkehrskreise die Zeichen in der
Regel nicht nebeneinander sehen, sondern zeitlich und rdumlich versetzt. Die
marginalen Unterschiede im Kreis sind, selbst wenn er im Falle der jungeren
Marke einem ,@"“ nachempfunden sein mag, so gering, dass aufgrund der An-
nahme eines ,undeutlichen Erinnerungsbildes” beim Publikum die Abweichungen
nicht mehr wahrgenommen werden (BGH GRUR 2000, 506/ 509 - ATTACHE/
TISSERAND). Eine eigene herkunftshinweisende Bedeutung kann dem Bildbe-
standteil jedenfalls nicht zugebilligt werden. Die bildliche Gestaltung ist nicht so
aul3ergewohnlich, dass der Wortbestandteil bzw. Buchstabe in den Hintergrund
treten wirde. Es handelt sich jeweils nur um einen Dreiviertelbogen, der links um
den Buchstaben geht, an den Enden spitz auslauft und einmal das ,W* nicht be-

rihrt und im anderen Fall am rechten Balken oben ankommt.

4.2. Klanglich besteht Identitat zwischen den Zeichen, denn beide Buchstaben
werden wie ,we"“ ausgesprochen. Die jungere Marke wird nicht zwangslaufig als
JKlammeraffen-we* bezeichnet werden, da die gewiinschte Ahnlichkeit zum ,@*
fur den klanglichen Bereich nicht von Bedeutung ist. Der Verkehr neigt dazu, Be-
zeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise
zu verkirzen (BGH WRP 1999, 192 — LIONS; BGH GRUR 2000, 233 - RAUSCH/
ELFI RAUCH). Eine Aussprache des Buchstaben als ,W* im Bogen, ,W*“ im Kreis,
~W* im Kringel ist daher unwahrscheinlich. Auch der Einwand der Inhaberin der
prioritatsjingeren Marke, der Schwerpunkt des Zeichens liege wegen der grafi-
schen Gestaltung nicht auf der klanglichen Wiedergabe, sondern auf einer schrift-
bildlichen Verwendung, fuhrt zu keiner anderen Beurteilung. Bei der Prifung der
unmittelbaren Verwechslungsgefahr kommt es nicht auf die tatsachliche Benut-

zung an, sondern lediglich darauf, wie die Zeichen im Register eingetragen sind.

Aufgrund der Uberwiegenden Identitédt bzw. hohen Waren- und Dienstleistungs-
ahnlichkeit, mit Ausnahme der Waren der Klasse 16 und der ,Verkaufsautomaten

und Mechaniken flr geldbetétigte Apparate” ist der Abstand zwischen den zu ver-
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gleichenden Zeichen nicht weit genug, so dass Verwechslungsgefahr besteht und
das Deutsche Patent- und Markenamt zur entsprechenden Loschung anzuweisen

war.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber
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