BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 61/06 Verkindet am
30. Januar 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 60 123

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 30. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters
Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 3. Januar 2003 veroffentlichte Eintragung der Wortmarke
DE 300 60 123

In-Travel-Entertainment

fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Bild und
Ton, Magnetaufzeichnungstrager, CD-ROMs; Datenverarbeitungsge-

rate und Computer; Software; Unterrichtsapparate und —instrumente;

Klasse 38: Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermie-
tung von Geréaten zur Nachrichtentibermittlung, Telekommunikation;
Nachrichten- und Bildubermittlung mittels Computer; Dienstleistun-

gen eines Onlineanbieters, namlich Sammeln und Bereitstellen und



Klasse 42:

Ubermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern
Uber Waren und Dienstleistungen; E-Mail-Datendienste; Bereitstel-
lung einer Hotline; Pagingdienste;

Design und Programmierung von Internetseiten fir On- und Offline-
auftritte; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informations-
maklers und Providers, namlich Vermittlung und Vermietung der Zu-
griffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken, insbesondere im
Internet; internetbezogene Dienstleistungen, namlich Bereitstellen ei-
nes Zuganges zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimediain-
formationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen;
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Computerbera-

tungsdienste; Wartung, Design und Aktualisierung von Software;

wurde Widerspruch erhoben aus der am 17. Mai 1999 eingetragenen Wortmarke
DE 399 16 406

TRAVELTAINMENT

fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische,
Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Un-
terrichtsapparate und -instrumente; Gerate zur Aufzeichnung, Uber-
tragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Datenverarbei-
tungsgerate und Computer sowie deren Bestandteile; Computerpro-
gramme (Software); Ton-, Bild- und Datentrager, ndmlich Magnetauf-
zeichnungstrager, Schallplatten, Tonbander, Videokassetten, MCs,
CDs, CD-ROMs, Bildplatten, Schallplatten; codierte Telefonkarten;
Computerspiele, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Apparate

und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;



Klasse 39: Beftrderung von Personen; Transportwesen; Veranstaltung von Rei-

sen,

Klasse 42: Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung (Software);
Dienstleistungen eines Programmierers; gewerbsmalfiige Beratung
(ausgenommen Unternehmensberatung) auf dem Gebiet der Daten-
verarbeitung und der Telekommunikation; Dienstleistungen im Be-
reich der Datenverarbeitung, nadmlich Anpassen, Aktualisieren, Im-
plementieren und Warten von Software; alle vorgenannten Waren
und Dienstleistungen insbesondere soweit sie im Zusammenhang

mit Reisen stehen.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit zwei Beschlissen vom 15. September 2004 und vom
21. Méarz 2006 zuriickgewiesen. Es bestehe trotz Identitat bzw. hoher Ahnlichkeit
einiger Waren und Dienstleistungen nicht die Gefahr von Verwechslungen zwi-
schen den Vergleichszeichen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
sei fur die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen als geschwéacht anzuse-
hen. Die Wortkombination ,Traveltainment® bestehe aus den bekannten engli-
schen Begriffen ,Travel” fur ,Reisen“ und dem unmittelbar angeschlossenen Wort-
fragment ,tainment” als Kurzform fir ,Entertainment”, das im Deutschen fur ,Un-
terhaltung” stehe. Die Wortkombination ,Traveltainment* sei daher als Reisen mit
Unterhaltung allgemeinverstandlich und in Bezug auf die hier verwechslungsrele-
vanten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres sachbeschreibend. In visueller,
klanglicher und begrifflicher Hinsicht seien allenfalls sehr entfernte, keinesfalls ver-
wechslungsrelevante Ahnlichkeiten zwischen den gegeniiberstehenden Marken
anzunehmen. Auch in ihrem fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevan-

ten Gesamteindruck seien nur sehr entfernte Beriihrungspunkte anzunehmen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdefuhrerin mit ihrer Beschwerde. Sie flhrt

aus, dass fur eine von der Markenstelle angenommene schwache Kennzeich-



nungskraft der Widerspruchsmarke keinerlei Anhaltspunkte vorlagen und zudem
Differenzierungen bei der Ahnlichkeit der eingetragenen Waren und Dienstleistun-
gen nicht vorgenommen worden seien. Die Begriffe ,Travel* und ,Entertainment®
beschrieben die Uberwiegende Mehrzahl der Waren und Dienstleistungen der Wi-
derspruchsmarke in keiner Weise. Gerade im Hinblick auf die identischen Waren
und Dienstleistungen sei ein erheblicher Abstand der beiden Marken zueinander
erforderlich, der nicht eingehalten werde. Auch fir die entfernt ahnlichen Waren
und Dienstleistungen reichten die Unterschiede zwischen den Marken nicht aus,
da beide gerade in den pragenden Bestandteilen ,Travel* und ,Entertainment”
Ubereinstimmten, wodurch eine Verwechslungsgefahr fir den Verkehr begriindet
werde.

In der mundlichen Verhandlung hat sie eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke fur verschiedene Waren und Dienstleistungen geltend gemacht.

Die Widersprechende und Beschwerdefiihrerin beantragt (sinngemaf),

die Beschlisse vom 15. September 2004 und vom 21. Marz 2006

aufzuheben und die Loschung der jungeren Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat zur Sache im Beschwerdeverfahren keine Angaben gemacht.

1. Die gem. 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache

keinen Erfolg. Unter Bertcksichtigung und Abwagung aller zueinander in Bezie-



hung zu setzenden Faktoren besteht fir das Publikum keine Gefahr von Ver-
wechslungen i. S. v. 88§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beachtung aller Umstande des
Einzelfalls zu beurteilen. Von malRgebender Bedeutung sind insoweit die Identitat
oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen. Daneben sind alle Umstéande zu bertck-
sichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken kénnen, vor allem die
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke (st. Rsp.; EUGH GRUR 2006,
413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. — Rn. 18 — Picaro/Picasso; GRUR
1998, 387 — Sabél/lPuma; BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz;
GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade;
GRUR 2004, 779, 781 — Zwilling/Zweibruder).

2.1. Die Einrede der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, weshalb bei den zu

vergleichenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen ist.

2. 2. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit sind alle er-
heblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren
und Dienstleistungen kennzeichnen. ,Erheblich” sind dabei die Art der Waren bzw.
Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung und die Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder sich erganzende Waren oder Dienstleistungen (st.
Rsp.; vgl. EuUGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 — Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff.
- Rn. 13 - TOSCA BLU; WRP 2004, 357, 359 — GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732
- Canon II; GRUR 1999, 586, 587 — White Lion). Der Grol3teil der zu vergleichen-
den Waren und Dienstleistungen liegt im Identitats- bzw. engen Ahnlichkeitsbe-
reich.

Die im Verzeichnis der jungeren Marke eingetragenen Waren ,Gerate zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, Magnetaufzeich-
nungstrager, CD-ROMs; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Software; Un-

terrichtsapparate und -instrumente” sind identisch mit denjenigen, die fur die Wi-



derspruchsmarke eingetragen sind. Zwischen der Dienstleistung der ,Telekommu-
nikation“ der angegriffenen Marke und der fir die Widerspruchsmarke eingetrage-
nen Dienstleistung ,gewerbsmaflige Beratung (ausgenommen Unternehmensbe-
ratung) auf dem Gebiet der Telekommunikation“ besteht enge Ahnlichkeit, da sie
einander ergadnzen. Beraterleistungen im Bereich der Telekommunikation werden
typischerweise auch von Telefonanbietern erbracht, etwa zur technischen Ausstat-
tung fir die Inanspruchnahme von Telefondiensten oder zur Kompatibilitat mit vor-
handenen Anschlissen und Geréten. ldentisch bis eng ahnlich sind auch die je-
weils in Klasse 42 fir beide Marken eingetragenen Dienstleistungen des Designs,
der Implementierung und Aktualisierung von Software, ebenso wie das ,Erstellen
von Programmen fir die Datenverarbeitung®. Im Bereich der vorgenannten identi-
schen bzw. eng ahnlichen Waren und Dienstleistungen muss die angegriffene
Marke daher einen weiten Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Zwischen
den ubrigen Dienstleistungen der jingeren Marke und den Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke besteht dagegen allenfalls eine mittlere Ahnlichkeit.

2. 3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt im unteren Grenzbe-
reich des durchschnittlichen Schutzumfangs. Der Grad der Kennzeichnungskraft
einer Marke wird allgemein durch die Beurteilung aller relevanten Umstéande, ins-
besondere die Eigenschaften der Marke, ihren Marktanteil, die Intensitét, ihre geo-
grafische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung und den Werbeaufwand be-
stimmt (BGH GRUR 2003, 1040 — Kinder). Aufgrund der Haufigkeit der Zusam-
mensetzungen von Ausdricken mit dem Wortfragment ,tainment” als geléaufige
Kurzform fur ,Entertainment, wie z. B. in den Begriffen ,Infotainment®; ,Edutain-
ment*; ,Containment”; ,Polittainment*; ,Historytainment* (http://wortschatz.uni-leip-
zig.de/abfrage, Stichwort:*tainment), versteht das angesprochene Publikum die
Widerspruchsmarke als Kombination von Reise in Verbindung mit Unterhaltung.
Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn ein Unterhaltungsprogramm in den Rei-
seablauf integriert wird, die Reise der blof3en Unterhaltung - im Gegensatz zur Bil-
dungs-, Geschéfts- oder Dienstreise - dient oder auf multimedialem Gebiet Reise-

sendungen mit Unterhaltungscharakter produziert werden. Fir einen Teil der ein-



getragenen Waren und Dienstleistungen, soweit sie im Zusammenhang mit Rei-
sen stehen, ergibt sich daher aus der Bezeichnung bereits der Verwendungs-
zweck bzw. Einsatzort der jeweiligen Ware oder Dienstleistung. An der Einschat-
zung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke andert sich nichts durch
die von der Beschwerdefiihrerin in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Un-
terlagen, mit denen sie eine erhdhte Kennzeichnungskraft fur ,Computerprogram-
me (Software); Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung (Software);
Dienstleistungen eines Programmierers; gewerbsmaliige Beratung (ausgenom-
men Unternehmensberatung) auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Dienstleis-
tungen im Bereich der Datenverarbeitung, ndmlich Anpassen, Aktualisieren, Im-
plementieren und Warten von Software; alle vorgenannten Waren und Dienstleis-
tungen soweit sie im Zusammenhang mit Reisen stehen* geltend macht. Weder
der in Kopie eingereichte Artikel aus dem Jahrbuch 2007 der Stiftung Warentest,
noch die Buchungsbilanz und die Statistiken der Beschwerdefiihrerin belegen ei-
nen markenmafigen Einsatz des Zeichens fur die vorgenannten Waren und
Dienstleistungen. Die Belege beziehen sich insgesamt auf die Kennzeichnung der
Firma T... AG als solche. Eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Marke

kann daraus nicht gefolgert werden.

2. 4. Auch bei Berucksichtigung einer teilweisen Waren- und Dienstleistungs-
identitat bzw. einer engen Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit und gerade noch
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft reicht der Abstand der Vergleichszeichen
zueinander aus, um eine Verwechslung der Kennzeichen im Verkehr auszuschlie-
Ren. Die Markenahnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Klang,
Schriftbild und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterschei-
denden und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind. Abzustellen ist auf
die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Mar-
ke regelmaRig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzel-
heiten achtet (vgl. EUGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005,
1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN;
BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibruder). Bei mehrgliedrigen Zeichen



kann der Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile gepragt werden kann. Dies
setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten
und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rsp; vgl. BGH
GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

2.4.1. Klanglich und visuell enthalten die Vergleichsmarken deutliche Unter-
schiede. Es stehen sich die Einwortmarke ,TRAVELTAINMENT" und das Mehr-
wortzeichen ,In-Travel-Entertainment” gegentber. Die jungere Marke wird durch
die Trennungszeichen vom Verkehr nicht wie die Widerspruchsmarke in einem
Wort ausgesprochen, sondern in drei separat ausgesprochene Begriffe unterteilt.
Der Verkehr nimmt dabei wahr, dass es sich bei der angegriffenen Marke um die
Kombination von drei Wortern handelt. Die prioritatsaltere Marke ist dagegen ein
Einwortzeichen. Beide Marken weisen eine unterschiedliche Lange sowohl bezlg-
lich der verwendeten Buchstaben, einmal 14, einmal 21, als auch der jeweiligen
Silben auf. Hinzu kommt, dass beide Marken verschiedene Wortanfange besitzen.
Es liegt weder nahe, bei der angegriffenen Marke den ersten Bestandteil ,in“ weg-
zulassen, da durch die Bindestriche die Zusammengehdrigkeit aller drei Worte zu
einem Gesamtbegriff betont wird. Noch ist ersichtlich, weshalb innerhalb der
Dreier-Kombination ,Enter-, nicht ausgesprochen und auf ,Traveltainment® redu-
ziert werden sollte. Unterstellt man die Neigung des Verkehrs zur Verkirzung lan-
ger Marken, kénnte bei der jungeren allenfalls das gesamte dritte Wort ,Entertain-
ment* vernachlassigt werden. Fern liegt dagegen der Gedanke, dass diese durch
Weglassen der ersten und dritten Silbe so verknappt wird, dass aus ihr der Mar-
kenname der Widerspruchsmarke entsteht. Gerade bei Gesamtbegriffen kann
nicht von einer Verkirzung auf einen Bestandteil ausgegangen werden, weil da-
durch eine Veranderung in ihrem Sinngehalt eintreten konnte (Hacker in Strobele/
Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rn. 273).

Auch eine begriffliche Ahnlichkeit liegt nicht vor, da Begriffsanklange fiir die An-
nahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichen (BGH GRUR 2004, 779, 782
- Zwilling/ Zweibrider).
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Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der Pragung des Gesamtein-
drucks durch identische Bestandteile kommt nicht in Betracht. Die Begriffe ,travel*
und ,tainment® sind zwar in beiden Marken enthalten. Bei der Widerspruchsmarke
handelt es sich aber um ein Einwortzeichen, das nicht in seine Einzelbestandteile
zerlegt werden und dadurch auch nicht durch einen Wortteil gepragt werden kann.
Die jingere Marke ist zwar ein mehrteiliges Zeichen, bildet aber einen Gesamtbe-
griff, der weder von ,travel* noch von ,tainment” allein gepragt wird. Das Wortfrag-
ment ,tainment* geht bereits im Wort ,Entertainment” auf, das seinerseits gleich-

wertig neben den weiteren Begriffen ,In“ und ,Travel“ steht.

2. 4. 2. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung kann im vorlie-
genden Fall ebenso ausgeschlossen werden. Sie kann gegeben sein, wenn sich
dem Verkehr aufdrangt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zei-
chenbildung aufeinander bezogen sind. Dies setzt aber voraus, dass die Uberein-
stimmung zwischen den Zeichen nicht lediglich eine allgemeine gedankliche, rein
assoziative Verbindung bewirkt (BGH GRUR 2006, 60 ff., Rn. 26 - coccodrillo). Die
Tatsache, dass die eine Marke Erinnerungen an die andere weckt, reicht fur sich
allein nicht aus. Die Beschwerdefuhrerin verfigt weder Uber Vergleichszeichen,
die zwar nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil Uber-
einstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens
sieht und deshalb weitere Bezeichnungen demselben Markeninhaber zuordnet.
Noch liegt eine erweiterte Verwechslungsgefahr wegen der Verwendung des be-
kannten Unternehmenskennzeichens der Beschwerdeflhrerin vor. Nach den vor-
gelegten Unterlagen ist ,TravelTainment” ihr Firmenkennzeichen und hat sich zu
einer gewissen Bekanntheit entwickelt. Gerade dieses Firmenkennzeichen enthalt
die jungere Marke allerdings nicht. Da es sich bei dieser Form der Verwechslungs-
gefahr bereits um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist eine analoge extensive
Anwendung auf ahnliche Zeichen, die dem Firmenkennzeichen nicht vollig ent-

sprechen, jedoch ausgeschlossen.
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Trotz der Waren-/ Dienstleistungsidentitat bzw. engen Ahnlichkeit bei einer gerade
noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist aufgrund
des vorhandenen Zeichenabstands damit eine Verwechslungsgefahr zu vernei-

nen.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Grabrucker fur die krank- Dr. Mittenberger-Huber Dr. Kortbein
heitsbedingt abwesende
Vorsitzende

Dr. Mittenberger-Huber

Ko



