32 W (pat) 78/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 14 719

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin
Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1) wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes —Mar-
kenstelle fur Klasse 41 — vom 12. Dezember 2002 aufgeho-
ben, soweit der Widerspruch aus den Marken 1 069 633 und
1 095 846 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonuber-
tragungsgerate, Tonwiedergabegerate, telefonische Ubertra-
gungsapparate; Magnetaufzeichnungstrager, insbesondere
Magnet- und Videobander; Compact-Disks, optische Daten-
trager; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Datenver-

arbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere



Informationsbroschiren, Informationsbriefe und Zeitungen;
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sam-
meln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von
Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchie-
ren, nutzerorientierte Auswahl und Uberarbeitung von Infor-
mation gegen Entgelt fur Dritte; Herausgabe und Veroffentli-
chung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Re-
dakteurs; Bereitstellung von Recherchemdglichkeiten und
Ubermittlung von Informationen fiir Wissenschaft und Tech-
nologie sowie uber Experten aus Wissenschaft und For-
schung per Internet"”

zurickgewiesen worden ist. Insoweit wird die Marke
398 14 719 gelbscht.

Im Ubrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zu

1) zurtickgewiesen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) wird der o.
g. Beschluss aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der
Marke 2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistun-

gen

"Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonuber-
tragungsgerate, Tonwiedergabegerate, telefonische Ubertra-
gungsapparate; Magnetaufzeichnungstrager, insbesondere
Magnet- und Videobander; Compakt-Disks, optische Daten-
trager; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Datenver-
arbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Com-

puterperipheriegerate; Telekommunikationsgerate; Papier,



Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildibermittlung
mittels Computer, elektronische Nachrichtentbermittlung;
Ubermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreib-
dienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen fur die
Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Compu-
ter-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb
von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemdéglichkei-
ten und Ubermittlung von Informationen uber Wissenschaft
und Technologie sowie uber Experten aus Wissenschaft und

Forschung per Internet”

zurickgewiesen worden ist. Insoweit wird die Marke
398 14 719 geldscht.

Im Gbrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu 2)

zurtickgewiesen.

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes — Markenstelle fur
Klasse 41 - vom 12. Dezember 2002 aufgehoben, soweit die
Marke 398 14 719 fir die Dienstleistung "Erziehung" ge-
|6scht worden ist. Insoweit werden die Widerspriiche aus den
Marken 1 069 633, 1095846 und 2 079 789 zuriickgewie-

sen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zu-

rickgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

Gegen die am 16. Marz 1998 angemeldete und am 21. September 1998 fur die
Waren und Dienstleistungen

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild, Tonaufzeichnungsgerate, Tontrager, Tonubertragungs-
gerate, Tonwiedergabegerate, telefonische Ubertragungsappa-
rate; Magnetaufzeichnungstrager, insbesondere Magnet- und Vi-
deobénder; Compact-Disks, optische Datentrager; Datenverar-
beitungsgerate und Computer, Datenverarbeitungsprogramme,
Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeréate; Tele-
kommunikationsgeréate; Papier, Pappe und Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse,
insbesondere Informationsbroschiren, Informationsbriefe und
Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonre-
portagen; Ubermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bild-
Ubermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtentber-
mittlung; Ubermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst,
Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geraten zur
Nachrichteniibertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern
von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln
und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorien-
tierte Auswahl und Uberarbeitung von Information gegen Entgelt
fur Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hor-
funkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sport-

liche und kulturelle Aktivitaten; Herausgabe und Verdffentlichung



von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Verdffentlichung von Texten, insbe-
sondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und
Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen;
Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Er-
stellen von Programmen fur die Datenverarbeitung, insbesondere
Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-
Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bild-
reportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Da-
tenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienst-
leistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs;
Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherche-
mdglichkeiten und Ubermittlung von Informationen (iber Wissen-
schaft und Technologie sowie Uber Experten aus Wissenschaft
und Forschung per Internet

eingetragene Wortmarke 398 14 719

idw

richten sich die Widerspriche aus drei prioritatsélteren deutschen Marken. Hierbei

handelt es sich um

1. die am 26. Oktober 1984 zugunsten des Widersprechenden zu 1) als durchge-
setzt eingetragene Wortmarke 1 069 633

IDW

und



2. die am 1. September 1986 zugunsten des Widersprechenden zu 1) eingetra-
gene Wort-/Bildmarke 1 095 846

a5 J 20695/356 Wz

die jeweils geschiitzt sind fur die Dienstleistungen

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprifern und Wirtschaftspri-
fungsgesellschaften sowie von auf3erodentlichen Mitgliedern des
Zeicheninhabers, insbesondere Uber eine unabhangige, eigenver-
antwortliche und fachgerechte Berufsausiibung im Rahmen ein-
heitlicher Grundsatze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprufer-
nachwuchses; Durchfiihrung und fachliche, finanzielle und organi-
satorische Unterstitzung von Ausbildungsmal3nahmen, insbeson-
dere von Lehrgdngen, Seminaren, Kursen und Vortragen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Préasenz-
bibliotheken, Veroffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen
zu Grundsatzfragen auf dem Tatigkeitsgebiet eines Wirtschafts-

prufers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und be-



ruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprifern und Wirtschaftspri-
fungsgesellschaften sowie von auf3erordentlichen Mitgliedern; Er-
stattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von
Wirtschaftsprifern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie
von aul3erordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegeniber
den gesetzgebenden Koérperschaften von Bund und Landern; wis-
senschaftliche und finanzielle Férderung von Hochschularbeiten
und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prifungs-
und Treuhandwesens; Abschlu von Gruppenversicherungs-Ver-
tragen fur Wirtschaftspriufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaf-

ten sowie fur aul3erordentliche Mitglieder
sowie

3. um die am 7. Oktober 1994 zugunsten der Widersprechenden zu 2) eingetra-

1 DW

VERLAG GMBH

gene Wort-/Bildmarke,

die geschutzt ist fur die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, namlich Buchbindegarn,
-leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien;
Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren oder fir

Haushaltszwecke; Kiunstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten;



Drucklettern; Drucksttcke; Text-, Ton- und Bildtrager, ausgenom-
men unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, namlich Druck-
schriften, Zeitungen und Zeitschriften, Blcher, Kataloge, Spiele;
Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in
Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnah-
men auf Text-, Ton- und Bildtragern; Verdéffentlichung und Her-
ausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Bu-
chern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager

aller Art.

Die mit einem Beamten des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fiur Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom
12. Dezember 2001 aufgrund der Widerspriche aus den Marken 1 069 633 und

1 095 846 die Teilldschung der jungeren Marke fur die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Verdoffentlichung von Texten, insbe-
sondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und

Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789 die Teilléschung fur die

Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschiren, In-
formationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-
genommen Apparate); Herausgabe und Veroffentlichung von

Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet

angeordnet. Im tbrigen wurden die Widerspriiche zuriickgewiesen.
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Zur Begriundung heif3t es in dem Beschluss, beziglich der zu I6schenden Waren
und Dienstleistungen habe die Widersprechende die von der Markeninhaberin be-
strittene Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht, und insoweit
bestehe zwischen den Vergleichsmarken wegen der Ahnlichkeit der Marken und
der hochgradigen Ahnlichkeit bis hin zur Identitat der Waren und Dienstleistungen
eine Verwechslungsgefahr. Zur Begrindung der teilweisen Zurtickweisung der
Widerspriche heildt es in dem Beschluss, die Widersprechende habe die Benut-
zung der Widerspruchsmarke entweder nicht glaubhaft gemacht oder
— soweit eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist — sei eine weitergehende
Ahnlichkeit im Bereich der Waren/Dienstleistungen auszuschlieRen, weil diese
sich nach ihrer Art, ihrem Einsatzzweck, der Inanspruchnahme und der wirtschaft-

lichen Bedeutung voneinander unterscheiden wurden.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl der Markeninhaber als auch die Wider-
sprechenden Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
— Markenstelle fur Klasse 41 — vom 12. Dezember 2001 aufzuhe-
ben und die Widerspriche in vollem Umfang zuriickzuweisen so-

wie die Beschwerden der Widersprechenden zurtickzuweisen.

Er halt die Einrede der Nichtbenutzung in Bezug auf die drei Widerspruchsmarken
in vollem Umfang aufrecht. Er ist der Auffassung, die bestrittene Benutzung sei
nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Aul3erdem bestehe zwischen den
Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Bei den Wort-/Bildmarken
1 095 846 und 2 079 789 durfe der Bestandteil "IDW" nicht isoliert betrachtet wer-
den. Was den Vergleich mit der Widerspruchsmarke 1 069 633 betreffe, bestehe
die jingere Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aus Kleinbuchstaben.
Beim Waren- bzw. Dienstleistungsvergleich der Marken sei in dem angegriffenen
Beschluss nicht ausreichend berticksichtigt worden, dass die beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen unterschiedliche Verkehrskreise ansprechen.
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Hilfsweise verteidigt er seine Marke mit einem durch den Zusatz "samtliche mit
Stern (x) versehenen Waren und Dienstleistungen auf3erhalb des Bereichs der
Wirtschafts- und Steuerberatung” eingeschrankten Verzeichnis (= Druckerzeug-
nisse, insbesondere Informationsbroschiren, Informationsbriefe und Zeitungen;
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung und Ausbildung;
Herausgabe und Veroffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsan-
geboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferen-

zen und Kongressen).

Die Widersprechenden beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
— Markenstelle fir Klasse 41 — vom 12. Dezember 2002 aufzuhe-
ben und die Marke 398 14 719 in vollem Umfang zu l6schen sowie

die Beschwerde des Markeninhabers zuriickzuweisen.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben die Widersprechenden weitere Un-
terlagen vorgelegt. Sie sind der Ansicht, dass zwischen den Vergleichsmarken
eine Verwechslungsgefahr bestehe, da von hochgradiger Markenéhnlichkeit bis
hin zur Identitéat auszugehen sei. Aul3erdem seien die Waren und Dienstleistungen

zum Teil identisch und zum Teil ahnlich.

Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die

Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
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Die zulassigen Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers
sind teilweise hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen

begrindet. Im dbrigen ist ihnen der Erfolg zu versagen.

Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke
im Falle eines Widerspruchs zu l6schen, wenn und soweit wegen ihrer Ahnlichkeit
mit einer eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang und der Identitat oder Ahnlich-
keit der durch die beiden Marken erfassten Waren fir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedank-
lich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr ist unter Beriicksichtigung aller Umstéande des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden
Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit
ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
(st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 — IMS).

1. Beschwerde des Widersprechenden zu 1)

1. Widerspruch aus der Wortmarke 1 069 633 IDW

a) Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, sind bei der Entschei-
dung nur die Waren und Dienstleistungen zu berticksichtigen, fir welche die Be-
nutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Aufgrund
der Veroffentlichung der jingeren Marke am 22. Oktober 1998 ist die Benutzung
gemald 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG jeweils fir die Benutzungszeitraume
von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Oktober 1999 bis Oktober 2004

glaubhaft zu machen.

Der Widersprechende zu 1) hat durch die vorgelegten eidesstattlichen Versiche-
rungen ihres Geschaftsfihrers Kaminski vom 17. Dezember 1999 und ihres Vor-
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standssprechers Prof. Dr. Naumann vom 10. Februar 2004 sowie die diesen Er-
klarungen beigefiugten umfangreichen Unterlagen eine Benutzung ihrer Marke
IDW zumindest teilweise fir beide hier mal3gebliche Benutzungszeitraume glaub-
haft gemacht, namlich fir die Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirt-
schaftsprufern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie von au3erodentlichen
Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere Uber eine unabhangige, eigenver-
antwortliche und fachgerechte Berufsausibung im Rahmen einheitlicher Grund-
satze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprifernachwuchses; Durchfiihrung und
fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstiitzung von Ausbildungsmal-
nahmen, insbesondere von Lehrgdngen, Seminaren, Kursen und Vortrédgen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Veroffentlichungen von fachlichen Verlaut-
barungen zu Grundsatzfragen auf dem Tatigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprifers
und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen
von Wirtschaftsprufern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie von aul3eror-
dentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen
Fragen von Wirtschaftsprifern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften sowie von
aul3erordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegentber den gesetzgeben-

den Korperschaften von Bund und Landern."

In den eidesstattlichen Versicherungen heil3t es u.a., unter der Widerspruchs-
marke IDW wurden seit vielen Jahren Dienstleistungen wie z.B. Entwicklung und
Veroffentlichung von IDW-Verlautbarungen (1998 — 2003), Erstattung von gut-
achterlichen Stellungnahmen (1993 — 2003) oder die Durchfihrung von Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen erbracht. Bei den IDW-Verlautbarungen handele es
sich etwa um Priufungsstandards, Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Arbeits-
hilfen, Prufungshinweise und Rechnungshinweise. Die vom IDW erstatteten gut-
achterlichen Stellungnahmen seien Fachgutachten, die u.a. fir den Gesetzgeber,
Bundes- und Landesministerien oder Aufsichtsdmter bestimmt sind. Bei den Aus-
und Fortbildungsveranstaltungen handele es sich um jeweils vom IDW angebo-
tene Studienlehrgénge, berufsbegleitende Ausbildung, Seminare, Arbeitstagungen

und Fachtagungen wie z.B. Steuerfachtagungen. Sogenannte IDW-Fachnach-
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richten wirden regelméRig durch das IDW an Mitglieder und ausgewahlte Institu-
tionen vertrieben. In der Zeit von 1993 bis 2003 sei die Anzahl der monatlich ver-
triebenen Exemplare von 15 500 auf 24 000 gesteigert worden.

Fur eine Benutzung der Widerspruchsmarke IDW in Bezug auf die genannten
Dienstleistungen sprechen insbesondere auch die den eidesstattlichen Versiche-
rungen beigefigten Anlagen. So belegen die der eidesstattlichen Versicherung
vom 17. Dezember 1999 beigefligten Anlagen 2 —9, 11, 15, 18 eine Benutzung
der Widerspruchsmarke wéahrend der Zeit von 1993 — 1998 und von Oktober bis
Dezember 1999. Durch die der eidesstattlichen Versicherung vom
10. Februar 2004 beigefugten Anlagen ist dariber hinaus eine Benutzung der
Marke IDW in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen auch fiir die Zeit von
2000 — 2003 belegt.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat, scheitert eine rechtserhaltende
Benutzung der Marke IDW hier nicht daran, dass die Marke meist mit rein be-
schreibenden Zusatzen wie z.B. Fachnachrichten, Prufungsstandard, Arbeitshil-
fen, Fachtagungen usw. versehen ist. Die Hinzufiigung von Zuséatzen ist ndmlich
unschédlich, soweit diese als markenmalfiig bedeutungslose, austauschbare Zu-
taten zu bewerten sind, denen der Verkehr keine eigene maf3gebende kennzeich-
nende Wirkung beimisst. Diese Voraussetzung wird vor allem bei der Verbindung
einer Phantasiebezeichnung mit einer erkennbar beschreibenden Angabe erflillt
sein, weil der Verkehr in solchen Fallen den jeweiligen Zusatz als tblichen Sach-
hinweis auf die Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen, nicht aber
als Teil einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung auffasst (Strobele/Hacker
MarkenG, 7. Aufl, 8 26 Rdn 144).

b) Die Dienstleistungen und Waren der jingeren Marke sind mit den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise ahnlich. Dies gilt auf seiten der
jungeren Marke neben den bereits von der Markenstelle genannten Dienstleistun-

gen "Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe
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und Veroffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im
Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kon-
gressen” auch fir die im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren und Dienstleistun-
gen, denen auf seiten der Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Fachliche
Beratung von Wirtschaftsprifern ...; Durchfihrung von Ausbildungsmaflinahmen
...; Veroffentlichung von fachlichen Verlautbarungen ..." gegentberstehen. Bei den
wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. So-
weit sich die jungere Marke nach dem Hauptantrag an relativ breite Verkehrs-
kreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung und damit auch an
jene Kreise, an die sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsver-
zeichnis wendet, ndmlich an Wirtschaftsprifer und den Wirtschaftsprifernach-
wuchs, liegt Identitat vor. Unter Zugrundelegung des Hilfsantrags liegt immer noch
Ahnlichkeit vor, denn Personen insbesondere aus Wissenschaft und Forschung,
die von der jungeren Marke angesprochen werden, kdnnen auch an Waren und

Dienstleistungen des Widersprechenden interessiert sein.

Eine Ahnlichkeit besteht auch in Bezug auf die Waren "Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate)" der jungeren Marke, die auch bei den Ausbildungs-
malinahmen des Widersprechenden zur Anwendung kommt. Dies gilt auch fur die
weiteren im Tenor genannten Dienstleistungen. So ahnelt etwa die Dienstleistung
der jingeren Marke "Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft
und Forschung" der Dienstleistung der Widerspruchsmarke "Unterhaltung von
Prasenzbibliotheken”, da in derartigen Bibliotheken Ublicherweise wirtschaftswis-
senschaftliche Informationen bzw. Wirtschaftsforschungsergebnisse gesammelt
werden. Die Dienstleistung der jingeren Marke "Herausgabe und Verdffentlichung
von Schulungsmaterial" ist eine Dienstleistung, die auch bei den Ausbildungs-
dienstleistungen, die Gegenstand der Widerspruchsmarke sind, anfallt, so dass
auch insoweit eine Ahnlichkeit der Dienstleistungen zu bejahen ist.

Die fur die jungere Marke geschiitzte Ware "Druckereierzeugnisse" ist mit den fur

die Widerspruchsmarke geschitzten Dienstleistungen "Veroffentlichungen von
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fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Téatigkeitsgebiet eines
Wirtschaftsprifers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und berufli-
chen Einzelfragen von Wirtschaftspriufern und Wirtschaftsprifungsgesellschaften
sowie von aulR3erordentlichen Mitgliedern™ ahnlich. Die durch die Widerspruchs-
marke geschitzten Dienstleistungen fallen als Erzeugnisse von Verlagsdienstlei-
stungen, worauf die Widersprechende zu Recht hinweist, unter den Oberbegriff
"Druckereierzeugnisse” (ebenso Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, S. 113). In Beriihrung kommen die gegenseitigen Waren und
Dienstleistungen sich insoweit, als die von den Widersprechenden verfassten wis-

senschaftlichen Dienstleistungen auch auf Papier gedruckt werden.

Aus der Ahnlichkeit zwischen den Druckereierzeugnissen einerseits und den wis-
senschaftlichen Dienstleistungen der Widersprechenden andererseits ergibt sich
wegen des funktionellen Zusammenhangs auch eine Ahnlichkeit mit den fir die
jungere Marke beanspruchten Waren "Datenverarbeitungsgerate, Bild-, Ton- und
Datentrager, Datenverarbeitungsprogramme”. Zwischen Datenverarbeitungsge-
raten und Druckereierzeugnissen besteht deshalb eine enge Ahnlichkeit, weil
Software und Handbiicher auch in gedruckter Form auf dem Markt sind (ebenso
Richter/Stoppel, .aa.O.).

Eine weitergehende Ahnlichkeit im Bereich der wechselseitigen Waren/Dienstlei-
stungen ist nicht gegeben. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle in
dem angegriffenen Beschluss auch fur die Dienstleistung der jingeren Marke "Er-
ziehung", da diese Dienstleistung bei den Dienstleistungen der Widerspruchs-
marke keine Entsprechung findet. Die angehenden Wirtschaftsprifer werden auf-

grund der geschitzten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzogen".

Keine Ahnlichkeit besteht hinsichtlich der Waren "Computerbetriebsprogramme;
Computerperipheriegerate; Telekommunikationsgerate; Papier, Pappe und Waren
aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien, Graphiken;

Telekommunikation; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Ubermitt-
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lung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Computer, elek-
tronische Nachrichteniubermittiung; Ubermittlung von Audiodateien, Bildschirm-
textdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geraten zur
Nachrichtentibertragung; Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Pressemel-
dungen; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Horfunkprogrammen;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Zusammenstellung von Rund-
funk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen fur die Datenverar-
beitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von
Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildre-
portagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Ver-
mietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers;
Verwaltung von Urheberrechten”, die im Dienstleistungsverzeichnis der Wider-

spruchsmarke keine Entsprechung finden.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Die Vergleichsmarken stimmen klanglich tberein. Dass die Widerspruchs-
marke anders als die jingere Marke in Grol3buchstaben geschrieben ist, steht der
Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht entgegen, da dieser Unterschied die
Aussprache nicht beeinflusst. Die maf3geblichen Verkehrskreise werden beide
Marken nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten gleichermal3en benennen
und wiedergeben, namlich "lh-De-We", so dass sich klanglich identische Marken

gegenuberstehen.

e) Soweit eine Dienstleistungsidentitat bzw. —ahnlichkeit der wechselseitigen Wa-
ren und Dienstleistungen besteht, kann bei durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke und Identitat der Marken die Gefahr von Verwechs-
lungen nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
der jungeren Marke, die mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht

ahnlich sind, besteht keine Gefahr von Verwechslungen.
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2. Widerspruch aus der Marke 1 095 846

a) Eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke ist durch die eidesstattlichen
Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und vom 10. Februar 2004 und den die-
sen Versicherungen beigeflgten Anlagen fur die Dienstleistungen (Fachliche Be-
ratung von Wirtschaftsprufern ... des Wirtschaftsprifernachwuchses; Durchfth-
rung ... von Ausbildungsmalnahmen ...; Veroffentlichungen von fachlichen Ver-
lautbarungen ...; Erstattung von Gutachten ...) fir beide hier maRR3geblichen Benut-
zungszeitrdume des 8 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG nachgewiesen. In der ei-
desstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 heil3t es u.a., die Marke be-
finde sich auf den entsprechenden Printprodukten (Schulungsunterlagen, Blcher,
Broschiren, Zeitschriften, sonstige Medien oder Veranstaltungsankindigungen).
Die dieser Versicherung beigefiigten Anlagen 2, 6, 7, 9, 11 und 18 belegen diese
Behauptung fur den Zeitraum von 1994 bis 1999. Fir die Zeit von 2000 bis 2004
ergibt sich eine entsprechende Benutzung aus den der eidesstattlichen Versiche-
rung vom 10. Februar 2004 beigefligten Anlagen 1, 4, 7, 11 - 17, 20 und 21.

b) Was die Ahnlichkeit der wechselseitigen Waren/Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke anbelangt, kann auf die entsprechenden Ausfiilhrungen zum Wider-
spruch aus der Marke 1 069 633 Bezug genommen werden, die auch fir den Wi-
derspruch aus der Marke 1 095 846 gelten, die fur dieselben Dienstleistungen ein-

getragen ist.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Eine unmittelbare schriftliche Marken&hnlichkeit scheidet im Hinblick auf die
Gestaltung der Widerspruchsmarke, die aus mehreren Wortelementen und einer

im Vordergrund stehenden auffalligen bildlichen Ausgestaltung besteht, aus.
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Es laRt sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschlie3en, dass die Wi-
derspruchsmarke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung nur
auf IDW verkurzt wird. Der dariber stehende weitere Wortbestandteil "Institut Der
Wirtschaftsprifer” ist als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzupragen (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rdn. 420). Weitgehend wird dieser
Wortbestandteil nicht mitverwendet werden und somit klanglich nicht in Erschei-
nung treten. Somit besteht phonetisch Identitdt mit der jingeren Marke idw und

folglich eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr.

Aber auch der Teil des Verkehrs, der die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit
wahrnimmt und sie bei mundlicher Wiedergabe "Institut der Wirtschaftsprufer IDW"
benennt, kann der Gefahr einer Verwechslung mit der jingeren Marke unter dem
Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (89 Abs.1 Nr.2 Al-
tern. 2 MarkenG) unterliegen. Bei dieser sogenannten assoziativen Verwechs-
lungsgefahr wird zwar erkannt, dass zwei unterschiedliche Marken vorliegen,
diese werden aber wegen Ubereinstimmungen in (pragenden) Bestandteilen irrig
ein und derselben betrieblichen Herkunft zugeordnet. Mit Ricksicht darauf, dass
"IDW" das einzig kennzeichnende Wortelement der Widerspruchsmarke ist, ist
IDW geeignet, als Stammbestandteil auf das Unternehmen des Widersprechen-
den hinzuweisen. Der Verkehr wird die beiden Vergleichsmarken daher — jeden-
falls soweit sie sich auf ahnlichen Waren- und Dienstleistungssektoren begeg-

nen — ein und demselben Betrieb der Herkunft nach zuordnen.

2. Beschwerde der Widersprechenden zu 2)

a) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke 2 079 789 ist von der Widerspre-
chenden zu 2) gemald 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur fur den Benutzungszeit-
raum vom 14. Juli 1999 bis zum 13. Juli 2004, nicht aber fir den Zeitraum des
8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen, weil zwischen der Eintragung
der Widerspruchsmarke am 7. Oktober 1994 und der Verdéffentlichung der junge-
ren Marke am 22. Oktober 1998 keine 5 Jahre liegen.
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Ihrer Obliegenheit, eine rechtserhaltene Benutzung im allein maR3geblichen Zeit-
raum des 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen, ist die Widerspre-
chende zu 2) fur einen Teil der geschitzten Waren und Dienstleistungen nachge-
kommen, wie sich aus den bereits vorstehend genannten eidesstattlichen Versi-
cherungen vom 17. Dezember 1999 (nebst Anlagen 4 und 6 fur 1999) und vom
10. Februar 2004 (Anlagen 2, 5, 23 — 25 und 30 fur die Zeit von 1999 bis 2003)
sowie insbesondere der eidesstattlichen Versicherung des Geschaftsfihrers der
Widersprechenden zu 2) Herrn B... vom 23.Juni 2000 (nebst Anlagen 1,
5, 7 -9 und 24 fur die Jahre 1999 bis 2000) ergibt. Dies gilt nicht nur fur die Wa-
ren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, namlich Druckschriften, Bicher;
Veroffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und
Blchern”, fur die die Markenstelle bereits eine rechtserhebliche Benutzung bejaht
hat, sondern dartber hinaus auch fur die Waren und Dienstleistungen "Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Text-, Ton- und Bildtrager, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von
Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildtragern; Veroéffentlichung
und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager
aller Art". Fur die zuletzt genannten Waren und Dienstleistungen hat die Wider-
sprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Vorlage der von ihr
produzierten und vertriebenen CD-ROMs sowie die Anlagen 25 und 26 der eides-
stattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 glaubhaft gemacht. Hinsichtlich
der Ubrigen Waren der Widerspruchsmarke fehlt es an einer ausreichenden

Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende zu 2).

b) Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise
identisch, teilweise &hnlich und zum Teil kann eine Ahnlichkeit nicht festgestellt

werden.

Warengleichheit liegt bei den Waren der Klasse 9 (Gerate zur Aufzeichnung und
Wiedergabe von Ton und Bild, Tontrager) und 16 (Papier, Pappe, Druckereier-

zeugnisse) vor. Bezuglich der weiteren im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren
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und Dienstleistungen liegt eine hochgradige bis durchschnittliche Ahnlichkeit mit
den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vor. Keine Ahnlichkeit
besteht in Bezug auf die tbrigen im Tenor nicht genannten Waren und Dienstlei-

stungen der jingeren Marke.

c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Soweit Warengleichheit bzw. Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit besteht, kom-
men sich die Vergleichsmarken verwechselbar nahe. Der Wortbestandteil "Verlag
GmbH" ist in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen glatt
beschreibend und daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der Widerspruchs-
marke mitzupragen. Erhebliche Teile des Verkehrs werden diesen Bestandteil
nicht verwenden, so dass fur diese aufgrund der phonetischen Identitdt eine un-
mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Selbst wenn Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke mit "IDW-Verlag GmbH"
benennen sollten, kann fir diese die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-
Bringens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Wegen der
Ubereinstimmung in dem die Widerspruchsmarke allein pragenden Wortbestand-
teil IDW wird dieser Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit anderen Marken, die
den Bestandteil IDW enthalten, - jedenfalls bei identischen bzw. ahnlichen Waren
und Dienstleistungen — auf ein und dieselbe betriebliche Herkunft oder auf son-
stige enge wirtschaftliche Verbindungen der Markenverwender schliel3en.

3. Beschwerde des Markeninhabers

Die Beschwerde des Markeninhabers ist nur bezlglich der Dienstleistung "Erzie-
hung" begrindet. Hinsichtlich der anderen Waren und Dienstleistungen bleibt es
bei der von der Markenstelle angeordneten Loschung.
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a) Die fur die jungere Marke beanspruchte Dienstleistung "Erziehung" ist in kei-
nem Verzeichnis der drei Widerspruchsmarken enthalten. Es besteht insoweit
auch keine Ahnlichkeit mit den Ausbildungsdienstleistungen, die zugunsten des
Widersprechenden zu 1) geschitzt sind. Die angehenden Wirtschaftsprufer wer-
den aufgrund der geschitzten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzo-

gen".

b) Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Ausbildung; Veran-
staltung und Organisation von Schulungen; Organisation und Veranstaltung von
Schulungen, Konferenzen und Kongressen" einerseits und den Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke 1 069 633 "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprifern....;
fachliche Beratung des Wirtschaftsprifernachwuchses; Durchfihrung und fachli-
che, finanzielle und organisatorische Unterstiitzung von Ausbildungsmaf3nahmen,
insbesondere von Lehrgangen, Seminaren, Kursen und Vortragen, auch solche
berufsbegleitender Fortbildung" andererseits besteht eine hochgradige Ahnlichkeit.
Bei den wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbil-
dung. Wahrend die jungere Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbeson-
dere aus der Wissenschaft und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchs-
marke nach dem Dienstleistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprifer und an

den Wirtschaftsprifernachwuchs.

Die Dienstleistung der jungeren Marke "Herausgabe und Veré6ffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet” ist mit der fur die
Widerspruchsmarke 1 069 633 geschiitzten Dienstleistung "Verdoffentlichungen
von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tatigkeitsgebiet ei-
nes Wirtschaftsprifers" &ahnlich. Beide Dienstleistungen haben die Veréffentli-

chung von Texten zum Gegenstand.

c) Aus den vorstehenden Ausfihrungen folgt, dass die Beschwerde des
Markeninhabers nur beziglich der Dienstleistung "Erziehung" begriindet ist. Inso-

weit fehlt es an der fur eine Verwechslungsgefahr erforderlichen Ahnlichkeit der
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wechselseitigen Dienstleistungen. Im Ubrigen ist der Beschwerde des Markenin-
habers der Erfolg zu versagen, wobei zur Begrindung auf die Ausfihrungen zu

den Beschwerden der Widersprechenden Bezug genommen wird.

4. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

Die Rechtsbeschwerde wird gemafd § 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Eine
hdchstrichterliche Erdrterung und Klarung der Rechtsfragen des vorliegenden
Falls insbesondere zur Benutzung der Widerspruchsmarken und zur Frage der
Ahnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen ist zur Fortbildung

des Rechts erforderlich.

Winkler Viereck Kruppa
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