BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 284/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 301 26 582

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 26 582

accsis

fur

Klasse 9: Computersoftware (gespeichert), Computerbetriebs-

programme (gespeichert);

Klasse 35: Managementberatung von Unternehmen hinsichtlich
Konzeption, Erstellung und Einrichtung moderner in-
formationstechnischer Systeme; Risikoeinschatzung
und Ausarbeitung strategischer Planungen in Bezug
auf die Einfihrung innovativer Technologien, Datei-
und Datenverwaltung mittels Computer und Daten-

banksystemen;



Klasse 38: elektronische und digitale Nachrichten- und Bilduber-
mittlung und Telefondienste sowie Kommunikation
Uber optische Netzwerke oder Datenverarbeitungsge-

rate;

Klasse 42: Computerberatung in Bezug auf Hard- und Software;
technische Projektplanung, Begutachtung sowie For-
schung auf dem Gebiet der Informationstechnologie;
Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung;

Computersystemanalysen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bildmarke 1 061 256

fur

CTIS

Erstellung von Programmen fir die Erfassung, Verarbeitung und
Auswertung von Daten, Aus- und Weiterbildung sowie Beratung
auf dem Gebiet des Rechnungswesens, der Buchhaltung, der Er-
fassung, Verarbeitung und Auswertung von Daten, der Anwen-
dung von Programmen fir die Datenverarbeitung und der Bedie-
nung von Geraten hierfur; Organisationsberatung auf dem Gebiet
der Datenverarbeitung, insbesondere bezuglich Hard- und Soft-
ware sowie bei der Erstellung von Systemanalysen und beim Auf-
bau von Datenbanken und Informationssystemen, Wartung von

Programmen.



Mit Beschluss vom 15. September 2003 hat die Markenstelle fur Klasse 35 des
Patentamts durch eine Angestellte des gehobenen Dienstes unter Zurtickweisung
des Widerspruchs im tbrigen die teilweise L6schung der angegriffenen Marke an-

geordnet, namlich far

Computersoftware (gespeichert), Computerbetriebsprogramme
(gespeichert); Managementberatung von Unternehmen hinsicht-
lich Konzeption, Erstellung und Einrichtung moderner informa-
tionstechnischer Systeme; Risikoeinschatzung und Ausarbeitung
strategischer Planungen in Bezug auf die Einfihrung innovativer
Technologien, Datei- und Datenverwaltung mittels Computer und
Datenbanksystemen; Computerberatung in Bezug auf Hard- und
Software; technische Projektplanung, Begutachtung sowie For-
schung auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Erstellen von
Programmen fir die Datenverarbeitung; Computersystemanaly-

sen.

Nach Auffassung der Markenstelle liegt im Umfang der Léschungsanordnung die
Gefahr von Verwechslungen iSd 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vor. Die Dienstleistung
"Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung" sei identisch fir beide Mar-
ken eingetragen. Die fur die jingere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Com-
putersoftware, Computerbetriebsprogramme (gespeichert)" wiesen mit der fir die
Widersprechende geschitzten Dienstleistung "Erstellung von Programmen fiir die
Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Daten" eine zumindest mittlere Ahn-
lichkeit auf. Auch zwischen den fir die jingere Marke eingetragenen Dienstleis-
tungen "Managementberatung von Unternehmen hinsichtlich Konzeption, Erstel-
lung und Einrichtung moderner informationstechnischer Systeme; Risikoeinschat-
zung und Ausarbeitung strategischer Planungen in Bezug auf die Einfihrung inno-
vativer Technologien, Datei- und Datenverwaltung mittels Computer und Daten-
banksystemen" und den fir die Widersprechende geschiitzten Dienstleistungen

"Organisationsberatung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, insbesondere be-



zuglich Hard- und Software sowie bei der Erstellung von Systemanalysen und
beim Aufbau von Datenbanken und Informationssystem" bestehe ldentitat bzw
enge Ahnlichkeit. Zudem sei die fiir die jiingere Marke eingetragene "Computerbe-
ratung in Bezug auf Hard- und Software; technische Projektplanung, Begutach-
tung sowie Forschung auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Computer-
systemanalysen" identisch bzw. hochgradig ahnlich mit der fur die Widerspre-
chende geschutzten "Beratung auf dem Gebiet der Anwendung von Programmen

fur die Datenverarbeitung und der Bedienung von Geraten hierfur".

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke halte die jingere Marke den erforderlichen grof3eren Abstand zur Wider-
spruchsmarke nicht ein. Die Widerspruchsmarke werde in ihrem Gesamteindruck
von ihrem Wortbestandteil gepragt. Beide Marken bestinden aus jeweils zwel
Silben, wobei sie im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie der Vokalfolge Uber-
einstimmten. Der zuséatzliche Konsonant "c" in der angegriffenen Marke falle
klanglich nicht ins Gewicht. Die Marken unterschieden sich lediglich im Wortinne-
ren in den Konsonanten "s" bzw "t". Obwohl es sich bei "t" um einen klangstarken
Konsonanten handele und die Marken relativ kurz seien, vermdge dieser klang-
liche Unterschied den Gesamteindruck nicht entscheidungserheblich zu verén-
dern, da Abweichungen im Wortinneren generell weniger beachtet wirden. Damit
sei im Umfang der festgestellten Identitat bzw Ahnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen mit Verwechslungen der Vergleichsmarken zu rechnen.

Hingegen bestehe hinsichtlich der fir die jingere Marke eingetragenen Dienst-
leistungen "elektronische und digitale Nachrichten- und Bildibermittlung und Te-
lefondienste sowie Kommunikation tber optische Netzwerke und Datenverarbei-
tungsgerate" allenfalls eine so entfernte Ahnlichkeit zu den Dienstleistungen der
Widersprechenden, dass der Markenabstand ausreiche, um eine Verwechslungs-

gefahr auszuschliel3en.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der ange-
griffenen Marke. Von einer Begriuindung ihrer Beschwerde hat sie abgesehen.
Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Ldéschungsanord-
nung aufzuheben und den Widerspruch insgesamt zurtickzuwie-

sen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Aul3er einem Verweis auf ihr vorinstanzliches Vorbringen hat auch sie keine Be-

grindung eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht be-
grindet. Zu Recht hat die Markenstelle teilweise eine Gefahr von Verwechslungen

angenommen und insoweit die Loschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Nach der stadndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer
markenrechtlichen Verwechselungsgefahr iS von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unter
Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist
von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-
/Dienstleistungsidentitéat oder -&hnlichkeit, der Markenidentitat oder -&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen

héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alte-



ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr; vgl BGH GRUR
2001, 544, 545 - BANK 24 mwN; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963
- AntiVir/AntiVirus).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegen-

stehender Anhaltspunkte als normal einzustufen.

2. Die sich gegeniberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im

Identitatsbereich, im tbrigen im Bereich einer engeren Ahnlichkeit.

So besteht etwa zwischen den fur die jingere Marke eingetragenen Dienstleistun-
gen "Managementberatung von Unternehmen hinsichtlich Konzeption, Erstellung
und Einrichtung moderner informationstechnischer Systeme; Risikoeinschéatzung
und Ausarbeitung strategischer Planungen in Bezug auf die Einfihrung innovativer
Technologien, Datei- und Datenverwaltung mittels Computer und Datenbank-
systemen; Computerberatung in Bezug auf Hard- und Software; technische Pro-
jektplanung; Begutachtung sowie Forschung auf dem Gebiet der Informations-
technologie; Computersystemanalysen” Identitat, zumindest aber Teilidentitat und
hochgradige Ahnlichkeit mit den fur die Widerspruchsmarke eingetragenen
Dienstleistungen "Organisationsberatung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung,
insbesondere ...", da es sich beiderseits um Dienstleistungen handelt, die die

Analyse, Planung und Beratung im EDV-Bereich zum Gegenstand haben.

Identitat besteht auch zwischen der fur die jingere Marke eingetragenen Dienst-
leistung "Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung” und dem gleichbe-
deutenden, fur die Widersprechende geschitzten Dienstleistungsbegriff "Erstel-
lung von Programmen fur die Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Da-

ten", was keiner weiteren Erlauterung bedarf.



Fur die Ubrigen streitgegenstandlichen Waren der jungeren Marke ("Computer-
software (gespeichert), Computerbetriebsprogramme (gespeichert)") besteht
ebenfalls eine hochgradige Ahnlichkeit mit den Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke, da die beiderseitigen Dienstleistungen den Kernbereich der EDV-
bzw IT-Technologie betreffen und sich beiderseits inhaltlich auf dieses technische
Gebiet konzentrieren. Insbesondere sind Software und Erstellen von Programmen

fur die Datenverarbeitung hochgradig &hnlich.

c) Die angegriffene Marke halt den insoweit erforderlichen gréf3eren Abstand zur
Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Silbengliederung, Vokalfolge,
Wortanfange ("ac”, gesprochen als: "ak") und die Wortendungen ("is") sind iden-
tisch. Der einzige Unterschied liegt im Beginn der jeweils zweiten Silbe, wo die
Widerspruchsmarke "ACTIS" den klangstarken Sprenglaut "t", die jingere Marke
"accsis" (gesprochen wie "axis") hingegen ein (vom Grol3teil der Verkehrsteilneh-
mer stimmlos gesprochenes) "s" aufweist (vgl zB "access", "success"). Dieser Un-
terschied ist fur sich genommen zwar durchaus beachtlich. Auch ist zu
berticksichtigen, dass es sich bei den Marken um Kurzwérter handelt. Allerdings
wird dies dadurch relativiert, dass es sich bei "t" und "s" beiderseits um Zahnlaute
handelt, die also auch ihrerseits miteinander klangverwandt sind. Damit bleibt der
harte und pragnante Gesamtklangcharakter der Widerspruchsmarke auch in der
jungeren Marke erhalten. Insgesamt liegt damit eine noch hochgradige klangliche

Ahnlichkeit der Marken vor.

Bei einer Gesamtbetrachtung der og Faktoren war damit eine Verwechslungsge-

fahr festzustellen, wobei ergédnzend auf die Ausfihrungen der Markenstelle



verwiesen werden kann, zu denen sich die Inhaberin der angegriffenen Marke

nicht geaul3ert hat. Die Beschwerde war damit zurtickzuweisen.

Winkler Dr. Hock Katker

Cl



