24 W (pat) 329/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 46 313

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

BPatG 154
6.70



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlisse
der Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 9. Dezember 2002 und 8. September 2003 aufgeho-
ben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 1 105 172 be-
zuglich der Waren

.wissenschaftliche, Mef3-, Signal-, Kontrollapparate und
-instrumente; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager,
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Peripheriegerate
fur Datenverarbeitungsgerate und Computer; mit Program-

men versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art*
der angegriffenen Marke zuriickgewiesen worden ist.
Insoweit wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 105 172
die teilweise Loschung der angegriffenen Marke 399 46 313 ange-

ordnet.

2. Im 0dbrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden

zurtickgewiesen.



Grinde

Die farbige Wortbildmarke

* I ! I |
=
ist ua fur die folgenden Waren der Klasse 9

,wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, foto-
grafische, Film-, optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Ret-
tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in
Klasse 9 enthalten, insbesondere elektrische Diebstahl- und Ein-
bruchalarmanlagen; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager,
Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetéa-
tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverar-
beitungsgerate und Computer; Peripheriegerate fir Datenverar-
beitungsgerate und Computer; mit Programmen versehene ma-

schinenlesbare Datentrager aller Art; Feuerldschgerate®

unter der Registernummer 399 46 313 eingetragen und am 5. Januar 2000 vero6f-

fentlicht worden.



Dagegen hat die Inhaberin der seit 21. April 1987 eingetragenen Wortmarke
1105172

Camit,

welche fir die Waren

.Datenspeichergerate mit multiplen Funktionen und den dazuge-
horigen, mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Da-
tentragern aller Art zur Verwendung fir den Patienten und den
Arzt*

Schutz geniel3t, Widerspruch erhoben und den Widerspruch auf die oben aufge-

fuhrten Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke beschrankt.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat der Inhaber der angegriffenen Marke die

Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Be-
nutzung ihrer Marke eingereicht, und zwar eine eidesstattliche Versicherung des
Herrn S..., Vice President Diabetes Consumer Systems der Firma
D...GmbH in M..., vom 15. November 2000, in der dieser er
klart, dal3 die Marke ,CAMIT" seit ihrer Veroffentlichung in der Bundesrepublik
Deutschland zur Kennzeichnung einer Diabetes-Daten-Management-Software be-
nutzt werde und sich der Umsatz hierfur in der Zeit vom 1. Januar 1998 bis zum
31. Dezember 1998 auf ca DM ... belaufen habe. Weiterhin vorgelegt wur-
den ein Benutzerhandbuch fir eine Diabetes-Daten-Management-Software verse-
hen mit der Kennzeichnung ,,Camit® for Windows™*, Version 1.0, 1995, und eine
Anderungsbeschreibung fir die Version 1.1, September 1996, auRerdem eine
Verkaufspackung, die Disketten mit der Software ,Camit® for Windows™*", Ver-

sion 1.2a, 1999, ein Benutzerhandbuch, Version 1.0 und eine Anderungsbeschrei-



bung fur die Version 1.2a enthalt, sowie zwei Prospekte Uber ein ,Diabetes Data

Management System Camit®".

Mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Wider-
spruch aus der Marke 1 105 172 wegen unzureichender Glaubhaftmachung der
vom Inhaber der angegriffenen Marke zulassig bestrittenen Benutzung der Wider-
spruchsmarke zuriickgewiesen. Da die Nichtbenutzungseinrede unbeschrankt er-
hoben worden sei, hatte die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
gemal 8§ 26 MarkenG fur beide Zeitrdume nach 8 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG
glaubhaft gemacht werden mussen, dh fur die Zeit von funf Jahren vor der Vero6f-
fentlichung der angegriffenen Marke (1996 bis 2000) sowie fur die Zeit von funf
Jahren vor der Entscheidung Uber den Widerspruch (1999 bis 2003). Dies sei
nicht geschehen. Die eidesstattliche Versicherung bestatige nur Umsétze fur das
Jahr 1998. Wenngleich eine Benutzung nicht fur jedes Jahr lickenlos belegt wer-
den musse, reiche dies flr eine ernsthafte Benutzung nicht aus, zumal der Be-
nutzungszeitraum von 1999 bis 2003 gar nicht erfal3t werde. Ferner seien keine
Lieferscheine und Rechnungen eingereicht worden. Im Ubrigen laute das vorge-
legte Werbematerial auf die Boehringer Mannheim, nicht auf die Widersprechende
D... GmbH, und musse daher aul3er Betracht bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt weitere
Benutzungsunterlagen vor, so eine eidesstattliche Versicherung des Herrn
M..., Vice President/Head of Program Management Information Mgmt Systems
bei der D...GmbH, Mannheim, vom 4.Dezember 2003, in der be-
statigt wird, dal3 die Marke ,CAMIT" fUr eine Diabetes Data Management Software
in der Bundesrepublik Deutschland seit 30. Mai 1987 ununterbrochen benutzt
werde und sich der hiermit erzielte Umsatz vom 1. Januar 1999 bis
31. Dezember 2002 auf ca. € ... belaufen habe. Der eidesstattlichen Ver-
sicherung ist ein - zu diesem Zeitpunkt aktuelles - Verpackungsmuster fur ein Dia-

betes Information Management Werkzeug mit der Kennzeichnung ,ACCU-CHEK®



Camit® Pro“ beigefugt, welches zwei CD-ROM mit der Software ,ACCU-CHEK®
Camit® Pro* und ein Service Release fur die Version 2.2. sowie ein Benutzer-
handbuch und ein Addendum fir die Version 2.2 enthalt. Angefugt sind au3erdem
Rechnungskopien aus dem Jahr 1999 sowie Kopien bzw Ausdrucke von Liefer-
scheinen und -listen aus den Jahren 2000 bis 2001 betreffend Artikel mit der Be-
zeichnung ,,Camit for Windows, Vers 1.1 und 1.2, Kopien bzw Ausdrucke von Lie-
ferscheinen und Rechnungen aus dem Jahr 2002 betreffend Artikel mit der Be-
zeichnung ,,Accu-Chek Camit Pro“, des weiteren einige Broschiren und Artikel ua
Uber die Diabetes-Daten-Management-Software ,,Camit for Windows" und ,ACCU-
CHEK® Camit® Pro“, ein Mouse-Pad und eine ab 2003 gultige Preisliste der
D... GmbH, in der unter der Rubrik ,Diabetes-Software und Zube-
hor* die Software ,ACCU-CHEK® Camit® Pro“ aufgeflhrt ist. Die Widerspre-
chende tragt vor, daf die benutzte Software mit den angegriffenen Waren der jin-
geren Marke zum Teil identisch, zum Teil hochgradig &hnlich sei. Den danach zum
Ausschluld einer Verwechslungsgefahr erforderlichen erheblichen Abstand hielten
die Vergleichsmarken, welche mit Ausnahme des schwach anklingenden Konso-
nantens ,L" in der ersten Silbe der jingeren Marke phonetisch Ubereinstimmten,

nicht ein.

Die Widersprechende beantragt (sinngemal),

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die Léschung der

Marke 399 46 313 im beantragten Umfang anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke hat die Markenstelle den

Widerspruch zu Recht mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zuriickgewie-

sen. Im Ubrigen seien die gegenuberstehenden Marken nach ihrem Gesamtein-



druck, bei dem auch die konkrete grafische Gestaltung der angegriffenen Marke

zu berucksichtigen sei, nicht verwechselbar ahnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig und hat auch in der Sache
Erfolg, soweit in den angefochtenen Beschlissen der Widerspruch aus der Marke
1 105 172 fur die im Tenor aufgefihrten Waren der angegriffenen Marke zurtick-
gewiesen worden ist. In diesem Umfang besteht nach Auffassung des Senats zwi-
schen den Marken Verwechslungsgefahr iSd 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weshalb
diesbezuglich die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (8 43 Abs 2
Satz 1 MarkenG).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat gemalR 8§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zu-
lassig die Einrede der mangelnden Benutzung der seit 21. April 1987, und damit
im Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke am 5. Januar 2000
langer als funf Jahre eingetragenen Widerspruchsmarke erhoben. Nachdem die
Einrede nicht auf einen der beiden Benutzungszeitrdume des § 43 Abs 1 Satz 1
und 2 MarkenG beschrankt wurde, ist die Markenstelle zutreffend davon ausge-
gangen, dal3 die Widersprechende eine nach 8§ 26 MarkenG rechtserhaltende Be-
nutzung ihrer Marke sowohl fir die Zeit von funf Jahren vor der Veréffentlichung
der angegriffenen Marke, dh vom 5. Januar 1995 bis zum 5. Januar 2000, sowie
von funf Jahren vor der (jeweils letzten) Entscheidung Uber den Widerspruch, dh
- mittlerweile - vom 22. Februar 2000 bis zum 22. Februar 2005, glaubhaft zu ma-
chen hat. Dies ist ihr, jedenfalls unter Beriicksichtigung des im Beschwerdeverfah-
ren erganzend vorgelegten Benutzungsmaterials, fir einen Teil der eingetragenen

Waren, namlich fur ,mit Diabetes-Daten-Management- Programmen* versehene



maschinenlesbare Datentrager aller Art zur Verwendung fur den Patienten und

den Arzt" gelungen.

Ausweislich der eingereichten Unterlagen wird das Markenwort ,Camit fir eine
auf Disketten und spater auf CD-ROM gespeicherte Diabetes-Daten-Manage-
ment-Software verwendet, mit der vom Patienten (selbst) erfal3te Daten tber Blut-
zuckerwerte vom Arzt interaktiv analysiert werden kdnnen (vgl hierzu jeweils im
Vorwort zu den Benutzerhandbichern fur die Software ,,Camit® for Windows™*
und ,ACCU-CHEK® Camit® Pro“). Mithin erfolgt die Benutzung fur Waren, die
unter den eingetragenen Warenbegriff ,zu Datenspeichergeraten mit multiplen
Funktionen dazugehdrige, mit Programmen versehene maschinenlesbare Daten-

trager aller Art zur Verwendung fir den Patienten” fallen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wurden die Benutzungshandlungen
dabei stets von der Inhaberin der Widerspruchsmarke vorgenommen (8 26 Abs 1
MarkenG). Bei der Firmenkennzeichnung ,B... GmbH", die auf
einem Teil der eingereichten Unterlagen erscheint (zB auf dem Benutzerhandbuch
der Software ,Camit® for Windows™*, Version 1.0, 1995, und der Anderungsbe-
schreibung der Version 1.1 vom September 1996), handelt es sich um die frihere
Firma der jetzt unter dem Namen WD...
GmbH* firmierenden Widersprechenden. Ausweislich des Markenregisters wurde
diese Namensanderung, die im tbrigen die Person der Markeninhaberin unberihrt

lant, am 6. Februar 1998 bei der Widerspruchsmarke eingetragen.

Mit den in den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen vom
15. November 2000 und vom 4. Dezember 2003 bestatigten Umséatzen in Hohe
von ca DM ... im Jahr 1998 und von ca € ... in den Jahren 1999 bis
2002, die mit der Diabetes-Daten-Management-Software in Deutschland erzielt
worden sind, ist zusammen mit den weiteren hierzu eingereichten Unterlagen eine
dem Umfang nach ernsthafte Benutzung in beiden hier relevanten Zeitraumen hin-

reichend dargetan. Worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat,



brauchen die - belegten - Benutzungshandlungen nicht die gesamten Zeitraume
von jeweils funf Jahren ausfillen, sondern mussen lediglich die Annahme einer
wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Grinden des Rechtserhalts erfolgten
Markenverwendung rechtfertigen (vgl Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 26
Rdn 72). Die absolut gesehen nicht sonderlich hohen Umsatzzahlen erklaren sich
vorliegend mit dem benutzten sehr speziellen, nur fur einen beschrankten Abneh-
merkreis bestimmten Software-Produkt. Fir eine ernsthafte, wirtschaftlich sinn-
volle Benutzung spricht auRerdem, dafd in den fraglichen Zeitrdumen eine stan-
dige Fortentwicklung der ,Camit“-Software stattgefunden hat, was die eingereich-
ten unterschiedlichen Versionen und Anderungsbeschreibungen dokumentieren.
Als unschédlich erachtet der Senat in diesem Zusammenhang auch, daf’ die Um-
satze fur den Zeitraum von 1999 bis 2002 nicht nach Jahren aufgegliedert worden
sind, da die vorgelegten Kopien bzw Ausdrucke von Lieferscheinen und Rechnun-
gen zeigen, dald wahrend dieser Zeit eine kontinuierliche Benutzung stattgefunden
hat.

Die Widerspruchsmarke ist des weiteren ausweislich der vorgelegten Produkt- und
Verpackungsmuster sowohl funktionsgerecht auf der Ware und ihrer Verpackung,
als auch in einer gemaR 8§ 26 Abs 3 MarkenG rechtserhaltenden Form benutzt
worden. In der offenbar bis 2001 verwendeten Form ,,Camit® for Windows™* ist
der Widerspruchsmarke der in diesem Zusammenhang lediglich rein beschreibend
auf die Kompatibilitat mit Windows-Software hinweisende Zusatz ,for Windows™*
angefigt, der insoweit keine eigenstandige kennzeichnende Wirkung entfaltet und
daher den kennzeichnenden Charakter der Marke ,,Camit* nicht beeintrachtigt (vgl
hierzu Strobele/Hacker, aaO, 8§ 26 Rdn 142 mNachw adRspr). In der spéter einge-
setzten Verwendungsform ,ACCU-CHEK® Camit® Pro“ steht das Markenwort
.Camit“ als hinreichend abgesetzte und eigenstandige Zweitmarke neben dem
weiteren Zeichen ,ACCU-CHEK®* (vgl hierzu Strobele/Hacker, aaO, 8§26
Rdn 132 ff mNachw adRspr), was durch das jeweils hinter den Markenwdértern
angebrachte ®-Zeichen sowie auch durch die auf der CD-ROM und ihrer

Verpackung erfolgte Anordnung der beiden Kennzeichen untereinander sowie ihre
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Wiedergabe in unterschiedlicher GroRRe, in verschiedenen Schrifttypen sowie
verschiedenen Farben verdeutlicht wird. Als ebenfalls den kennzeichnenden
Charakter der Widerspruchsmarke nicht verandernd ist das dem Markenwort
.Camit* angefigte Wort ,Pro“ zu beurteilen, da dies in bezug auf
Datenverarbeitungsprogramme ein allgemein Ubliches, auf eine professionelle

Software-Version hinweisendes, erkennbar rein beschreibendes Kiirzel darstelit.

Gemal § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG ist demzufolge bei der Entscheidung dartber,
ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 Mar-
kenG besteht, fur die Widerspruchsmarke von den als benutzt anzuerkennenden
Waren ,mit Diabetes-Daten-Management-Programmen versehene maschinenles-
bare Datentrager aller Art zur Verwendung fir den Patienten und den Arzt* auszu-

gehen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Um-
stande des Einzelfalls zu beurteilen. Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von
den Marken erfal3ten Waren oder Dienstleistungen. Dartber hinaus ist die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhéngig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-
ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen
den genannten Faktoren (vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22)
.Sabél/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) ,Marca/Adidas"; BGH GRUR
2002, 626, 627 ,IMS"; WRP 2004, 763, 764 ,d-c-fix/CD-FIX*; GRUR 2004, 598,
599 ,Kleiner Feigling").

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus als Fantasiewort ohne erkennbar
warenbeschreibende Anklange normale Kennzeichnungskraft. Eine aufgrund be-
sonders intensiver Benutzung erhdhte Bekanntheit und gestarkte Kennzeich-

nungskraft der alteren Marke hat die Widersprechenden nicht behauptet. Hierfir
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geben auch die im Rahmen der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung

eingereichten Unterlagen keinen Anhalt.

Die Ahnlichkeit der Marken ist in klanglicher Hinsicht hoch zu bewerten. Die Wi-
derspruchsmarke ,Camit* wird im inlandischen Verkehr mangels anderer Anhalts-
punkte Uberwiegend nach den deutschen Phonetikregeln, gemaR denen der Kon-
sonant ,c“ vor dem Vokal ,a* wie ,k* gesprochen wird (vgl Duden, Das Fremdwor-
terbuch, 6. Aufl, S 18), wie ,ka’'mit* wiedergegeben werden. Sie stimmt damit in ih-
rem maf3geblichen klanglichen Gesamteindruck weitgehend mit dem Markenwort
.Klamit“ der angegriffenen Marke Uberein, welches lediglich zusatzlich den nach
dem pragnant harten Eingangskonsonanten ,k* wenig auffalligen, klangschwachen
FlieBlaut ,I* aufweist. Dald sich die angegriffene Marke mdglicherweise in schrift-
bildlicher Hinsicht, insbesondere durch die grafische Gestaltung der versetzt an-
geordneten Buchstaben, geniigend deutlich von der Widerspruchsmarke unter-
scheidet, ist insoweit unbeachtlich, da es fur die Annahme einer markenrechtli-
chen Verwechslungsgefahr ausreicht, dal3 nur in einer Richtung, also in klangli-
cher, schriftbildlicher oder begrifflicher, eine hinreichende Ahnlichkeit der Marken
besteht (vgl BGH GRUR 1999, 733, 735 ,LION DRIVER").

Im Hinblick auf die bestehende hochgradige phonetische Ahnlichkeit der Marken
sowie die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist der
Bereich ahnlicher Waren, in dem eine entscheidungserhebliche unmittelbare

klangliche Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, eher weit zu ziehen.

Von den fir die Widerspruchsmarke zu bericksichtigenden, zur Verwendung fir
den Patienten und den Arzt bestimmten Datenverarbeitungsprogrammen wird ein
Teil der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jingeren Marke ohne
weiteres im ldentitats- bis durchschnittlichen Ahnlichkeitsbereich erfalt. Das gilt
fur die Waren ,mit Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller

Art; Magnetaufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsprogramme und Computer;
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Peripheriegerate fir Datenverarbeitungsgerate und Computer”. Hinsichtlich dieser

Waren ist daher ohne Zweifel eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Im Ubrigen laf3t sich auch noch beziiglich der angegriffenen Waren ,wissenschatft-
liche, Mel3-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente“ sowie ,Gerate zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ eine zwar entferntere,
gleichwohl noch die Gefahr von Verwechslungen begriindende, hinreichende Ahn-
lichkeit mit der in Rede stehenden Software der Widerspruchsmarke feststellen.
Bei der Beurteilung der Warenahnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu be-
ricksichtigen, die das Verhéaltnis zwischen den Waren kennzeichnen, insbeson-
dere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Waren (vgl
EuGH WRP 1998, 1165, 1167 (Nr 23) ,Canon“; BGH MarkenR 1999, 93, 94 f
-TIFFANY®). Unter die genannten, fur die juingere Marke registrierten Warenober-
begriffe kbnnen jeweils auch elektronische Apparate, Geréate und Instrumente fal-
len, die speziell dazu geeignet und bestimmt sind, die mit einer Software gespei-
cherten krankheitsrelevanten Daten von Patienten auszuwerten, zu Uberwachen
und zu kontrollieren, weiter zu Ubertragen und wiederzugeben. Daraus ergeben
sich zu der fur die Widerspruchsmarke benutzten Diabetes-Daten-Management-
Software entscheidungsrelevante Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Verwen-
dungszwecks und einer sich erganzenden Nutzung, welche auBerdem Uber-

schneidungen bei den Herstellerbetrieben und den Vertriebswegen indizieren.

Die Gibrigen mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klasse 9 weisen dem-
gegenuber auch in ihrer bestimmungsgemafen Funktion und Verwendung keine
erkennbaren Gemeinsamkeiten mit den speziellen, zur Verwendung fur den Pa-
tienten und den Arzt bestimmten Softwareprodukten der Widerspruchsmarke auf.
Insoweit ist daher selbst unter Bericksichtigung der im Klang hochgradig &hnli-
chen Marken eine Verwechslungsgefahr auszuschlie3en. In diesem Umfang

mul3te die Beschwerde der Widersprechenden daher erfolglos bleiben.
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Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemald § 71 Abs 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Strobele Guth Kirschneck

Bb
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