BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 40/09 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 13. Januar 2010

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 56 441

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin
Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Widersprechenden 1) aus der Ge-
meinschaftsmarke 49 221 und der Marke 300 58 860, der
Widersprechenden 2) aus der Marke 39542 621 und der
Widersprechenden 3) aus der Marke 1 079 186 werden die

Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen



Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 und vom
26. Februar 2007 insoweit aufgehoben als darin die Wider-
spriche hinsichtlich der folgenden zu l6schenden Waren
und Dienstleistungen zuriickgewiesen worden sind. Die L6-
schung der angegriffenen Marke Marke 302 56 441 wird so-
mit angeordnet fir die Waren und Dienstleistungen: ,Fern-
sehgerate; Monitore fur Computer; Audiosignalempfanger;
Videosignalempfanger; Video- und Bildtelefone; Spielema-
schinen und -konsolen fir Fernsehgerate; Satellitenrund-
funkempfanger; mobile  Telekommunikationsausriistung,
namlich Pager, mobile Faxgerate, Notebookcomputer, per-
sonliche Datenassistenten (PDA), portable Navigationsas-
sistenten (PNA), zellulare Telefone, Mobiltelefone und Han-
dys; Videokassettenbandaufzeichnungsgerate; Audiosignal-
transmitter bzw. -sender und Videosignaltransmitter bzw.
-sender; Mobiltelefone und Handys fir Fahrzeuge; DVD-
Spieler; MP3-Spieler; Apparate zur Aufzeichnung, Uber-
tragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern;
Datenverarbeitungsgerate und Computer; Computer-
hardware; Software; Speichermedien; Videorecorder; per-
sonliche digitale Assistenten (PDAS); Teile der vorgenannten
Waren; Wartung und Reparatur der vorgenannten Geréte;
Installationsarbeiten® auf den Widerspruch aus der Marke
300 58 860 und aus der Marke 395 42 621, sowie fur die
Waren ,Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeug-
nisse; Bulcher, Handblcher, Zeitschriften und Magazine;
Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)“ auf
den Widerspruch aus der Marke GM 49 221, sowie fur die
Waren ,Buroartikel* auf den Widerspruch aus der Marke
1 079 186.



2. Im Ubrigen werden die Beschwerden der Widersprechen-

den 1) und 2) zurickgewiesen.

Grinde

Eingetragen am 15. April 2003 unter der Nummer 302 56 441 fur die Waren und

Dienstleistungen:

Fernsehgeréate; Monitore fir Computer; Audiosignalempfanger;
Videosignalempfanger; Video- und Bildtelefone; Spielemaschinen
und -konsolen fir Fernsehgeréte; Satellitenrundfunkempfanger;
mobile Telekommunikationsausristung, namlich Pager, mobile
Faxgerate, Notebookcomputer, personliche Datenassistenten
(PDA), portable Navigationsassistenten (PNA), zellulare Telefone,
Mobiltelefone und Handys; Videokassettenbandaufzeichnungsge-
rate; Audiosignaltransmitter bzw. -sender und Videosignaltrans-
mitter bzw. -sender; Mobiltelefone und Handys fir Fahrzeuge;
DVD-Spieler; MP3-Spieler; Apparate zur Aufzeichnung, Ubertra-
gung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern; Datenver-
arbeitungsgerate und Computer; Computerhardware; Software;
Speichermedien; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizitat;
Videorecorder; personliche digitale Assistenten (PDASs); Teile der
vorgenannten Waren; Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus
diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereier-
zeugnisse; Bicher, Handbucher, Zeitschriften und Magazine;
Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Buroarti-



kel;, Wartung und Reparatur der vorgenannten Gerate; Installa-

tionsarbeiten

ist die Wort-/Bildmarke

D-BOSS

Widerspruch wurde erhoben

1. von der Widersprechenden 1) - gerichtet gegen die Waren der Klasse 16 - aus
der unter der Nr. GM 49 221 u. a. fur

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (zu
Klasse 16 gehérend); Druckereierzeugnisse; Verpackungsbehalter
aus Kunststoff, Papier oder Pappe (Karton); Aufkleber; Spielkarten

eingetragenen Wortmarke
BOSS
sowie

2. von der Widersprechenden 1) - gerichtet gegen Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9 und 37 - aus der unter der Nr. 300 58 860 fur

Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Werbung; Vermie-
tung von Werbeflachen; Verteilung von Waren und Werbematerial
zu Werbezwecken, auch Uber elektronische Medien und Uber das
Internet; Prasentation von Waren zu Werbezwecken und zur Kun-
denberatung, insbesondere Geschéfts- und Schaufensterdekora-

tion; Organisation von Verkaufsausstellungen; Unternehmensbe-



ratung und -verwaltung, Organisationsberatung, betriebswirt-
schaftliche Beratung; Verkaufsberatung; Geschaftsfuhrung; alle
vorstehenden Dienstleistungen fiir Dritte; Ubertragung von Ton-,
Bild- und Datensignalen; Telekommunikationsdienstleistungen
einschliellich Multimedia-Telekommunikation, Telekommunikation
durch Computer, Telefon, Telefax und Satellitenfunk; Anbieten von
Informationen Uber elektronische Kommunikationswege, insbe-
sondere Uber Internet-, Extranet- und Intranetsysteme; Betreiben
eines elektronischen Marktplatzes; Bereitstellen von Informationen
im Internet Uber Veranstaltungen im Bereich des Sportes, der
Kunst und Kultur sowie der Mode; Planung und Veranstaltung von
Unterhaltungsshows, Konferenzen, Kongressen, Diskussionsforen
sowie Veranstaltungen und Wettbewerben auf kinstlerischem,
kulturellem und sportlichem Gebiet; Herausgabe von Texten (aus-
genommen Werbetexten) Uber Veranstaltungen im Bereich des
Sportes, der Kunst und Kultur sowie der Mode; Veréffentlichung
und Prasentation von Druckerzeugnissen und Berichten; Verotf-
fentlichung von Bildern; Prasentation von Bildern zu Werbe-
zwecken und zur Kundenberatung; alle vorstehenden Dienstleis-
tungen auch unter Verwendung elektronischer Telekommunika-

tionsmittel

eingetragenen Wortmarke

BOSS



sowie

3 von der Widersprechenden 2) aus der unter der Nr. 395 42 621 fur

Audio-Komponenten, namlich Rundfunkempfénger, Kassetten-
banddecks, CD-Spieler, Verstarker, Equalizer, elektronische Fre-
guenzweichen und Frequenzteilerschaltungen, Lautsprecher,

Alarmanlagen

eingetragenen Wortmarke

BOSS AUDIO SYSTEMS

sowie

4. von der Widersprechenden 3) - gerichtet gegen die Ware

Biroartikel

aus der unter der Nr. 1 079 186 u. a. fur

Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, mechanische Stifte,
Signier- und Markiergerate; Blei-, Farb- und Kopierstifte, Blei-,
Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehstifte; Kugelschrei-
ber, Kugelschreiberminen, Filz- und Faserschreiber, Faserschrei-
berminen; Mal-, Zeichen- und Kinstlerkreiden; Auftragsgerate fur
Schreib-, Markierungs- und Kennzeichnungsflissigkeiten; Kor-
rekturmittel und -geréate fur Schreib-, Zeichen-, Mal- und Signier-

zwecke



eingetragenen Wortmarke

BOSS.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei
Beschlissen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - die Widerspru-

che wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen.

Hinsichtlich des Widerspruchs 1) aus der Gemeinschaftswortmarke ,BOSS* (GM
49 221) seien bei teils identischen, teils dhnlichen Waren und normaler Kenn-
zeichnungskraft die zu fordernden Uberdurchschnittlich hohen Anforderungen an
den Markenabstand eingehalten. Der Bestandteil ,Boss” sei in der angegriffenen
Marke nicht allein prédgend, so dass die Marke als Ganzes der Widerspruchsmarke
gegenuberzustellen sei. Insoweit hebe sich die jingere Marke durch die zusatzli-
chen Bestandteile - ,D* und den mittigen Punkt - sowohl klanglich als auch schrift-
bildlich hinreichend von der Widerspruchsmarke ab. Beide Bestandteile ,D* und
,BOSS" seien normal kennzeichnungskraftig, so dass sie die Gesamtmarke glei-
chermal3en pragten. Dies sei auch optisch durch die gleiche Schriftgrof3e der Be-
standteile nahegelegt. Die Abklrzung fur ,digital“ oder die Abklrzung fir
,Deutschland* aus dem Kontext mit dem nachfolgenden Wort ,Boss" oder die An-
nahme, dass ,D“ die Initiale eines Vornamens sei, sei nicht nahegelegt. Auch in
mittelbarer Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr. Insbesondere gebe es
keine Hinweise darauf, dass die Widersprechende bereits Marken benutze, die
ahnlich wie die angegriffene Marke gebildet seien.

Auch der gezielt gegen die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 37 ein-
gelegte Widerspruch 2) aus der Wortmarke ,BOSS* (300 58 860) sei nicht be-
grindet, da die angegriffene Marke auch unter Annahme von Waren-/Dienstleis-

tungsidentitat den erforderlichen Abstand einhalte.



Hinsichtlich des Widerspruchs 3) aus der Wortmarke ,BOSS AUDIO SYSTEMS*
(395 42 621) seien zwar bei den gegeniberstehenden Waren weitreichende
Ubereinstimmungen in der gemeinsamen Klasse 9 festzustellen, so dass
- ausgehend von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke - tUberdurchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu
stellen seien, die von der angegriffenen Marke jedoch in jeder Hinsicht eingehalten
wurden. In der Widerspruchsmarke sei der Bestandteil ,BOSS* allein pragend,
weil die weiteren Markenelemente ,,Audio” und ,System* glatt beschreibend seien.
Der Wortbestandteil ,BOSS" sei daher der angegriffenen Marke isoliert gegen-
Uberzustellen. Stelle man den Bestandteil ,BOSS* auf Seiten der Widersprechen-
den der angegriffenen Marke als Ganzes gegeniber - da der Bestandteil ,BOSS*
auf Seiten der jungeren Marke nicht isoliert herausgegriffen werden konne - sei
durch die zuséatzlichen Bestandteile ,D.” der jingeren Marke der erforderliche Ab-
stand gewahrleistet. Auch fir eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine
Verwechslung aufgrund anderer markenrechtlicher Tatbestdnde gebe es keinerlei
Anhalt.

Auch der gezielt gegen die Waren ,Biroartikel* eingelegte Widerspruch 4) aus der
Wortmarke (1 079 186) sei nicht begrindet. Zwar bestehe Warenidentitat oder
jedenfalls enge Ahnlichkeit hinsichtlich der Waren der Klasse 16. Selbst wenn man
aufgrund der vorgelegten Unterlagen zugunsten der Widersprechenden von einer
erhohten Kennzeichnungskraft der Marke ,BOSS* fir Schreibwaren, insbesondere
fur Textmarker ausgehe, halte die jingere Marke den demnach erforderlichen,
uberdurchschnittlichen Abstand ein. Die Marken als Ganzes gegenibergestellt
seien nicht verwechselbar &hnlich, weil durch den zuséatzlichen Bestandteil ,D* und
den mittigen Punkt auf Seiten der angegriffenen Marke der erforderliche Abstand
gewdhrleistet sei. Der Bestandteil ,BOSS*" sei nicht isoliert herauszugreifen, da er
die jungere Marke nicht allein prage oder eine selbstdndig kennzeichnende Stel-
lung innerhalb der Gesamtmarke einnehme. Fir eine mittelbare Verwechslungs-
gefahr oder eine Verwechslungsgefahr aus anderen markenrechtlichen Grinden

gebe es keinerlei Anhalt.
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Hiergegen haben die Widersprechenden Beschwerden eingelegt.

Die Widersprechende 1) hat im wesentlichen ausgefihrt, der Bestandteil ,D* der
angegriffenen Marke sei als Abkurzung eines Vornamens anzusehen - wobei die
mittige Anordnung des Punktes dem nicht entgegen stehe -, so dass der Be-
standteil ,Boss” daher in der angegriffenen Marke eine selbstandig kennzeich-
nende Wirkung habe. Es bestehe Verwechslungsgefahr, da die angegriffene

Marke die Widerspruchsmarke vollstandig tbernommen habe.

Die Widersprechende 2) hat begriindend ausgefiihrt, es bestehe teils Wareniden-
titat, teils hochgradige Warenahnlichkeit, hinsichtlich der Dienstleistungen min-
destens durchschnittliche Ahnlichkeit, da z. B. der Vertrieb hochspezieller Waren

einen entsprechenden Wartungsservice angeschlossen habe.

Die Widersprechende 3) hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke fir Schreibwaren geltend gemacht, die Widerspruchsmarke sei seit
Jahrzehnten grof3en Verkehrskreisen als Zeichen fur Stifte bekannt. Es liege ein
Fall der Markenusurpation vor, bei dem die weiteren Bestandteile ,D* und der mit-
tige Punkt der angegriffenen Mare wegen der hohen Kennzeichnungskraft des
Ubereinstimmenden Bestandteils ,BOSS* vernachlassigt wirden. Zu bericksichti-
gen sei zudem, dass bei Schreibgeraten einzelne Buchstaben als Hinweis auf ihre
Beschaffenheit wie z. B. den Hartegrad verwendet wirden. Es sei jedenfalls mit-
telbare Verwechslungsgefahr gegeben, da das Element ,BOSS* als Stammbe-

standteil geeignet sei.

Die Widersprechenden beantragen jeweils,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 und vom
26. Februar 2007 aufzuheben und eine Loschung der angegriffe-

nen Marke im Umfang ihres Widerspruches anzuordnen.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Verfahren nicht geauf3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

A Die Beschwerde der Widersprechenden 1)

1. hinsichtlich des Widerspruchs 1) aus der Widerspruchsmarke GM 49 221

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Hinsichtlich der vom Wider-
spruch umfassten Waren der Klasse 16 besteht zwischen der angegriffenen
Marke und der Widerspruchsmarke GM 49 221 die Gefahr von Verwechslungen
im Sinne von 8§ 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschlisse der Mar-

kenstelle insoweit aufzuheben waren.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad
der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784
- NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May;
GRUR 2008, 906 - Pantohexal).
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Das bedeutet, dass bei starker Ahnlichkeit oder gar Identitat der Marken und einer
normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Ver-
wechslungen schon bei einer geringeren Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleis-
tungen anzunehmen sein kann. Nach diesen Grundsatzen ist hier die Gefahr von

Verwechslungen zu bejahen.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine nor-
male Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

Die Ahnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Ein-
drucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen
Gesamteindruck der sich gegeniberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem
Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmaRig in der Form aufnimmt, in
der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,
maoglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-
zieht (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Vergleichsmarken aufgrund des dem
identischen Wortbestandteil ,BOSS* vorangestellten Elementes ,D“ sowie des
zwischen beiden Bestandteilen mittig angeordneten Punktes in der angegriffenen
Marke deutlich. Die Widerspruchsmarke ,BOSS* enthalt entsprechende Elemente

nicht.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der ange-
griffenen Marke enthaltene Wortbestandteil ,BOSS* den Gesamteindruck der an-
gegriffenen Marke allein kollisionsbegriindend pragt und die tbrigen Markenteile
demnach fir die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zuriicktreten,
dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (vgl. BGH GRUR
2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB
DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; Stroébele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., 8 9
Rdn. 279 ff. m. w. N.).
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Im vorliegenden Fall wird nach Auffassung des Senats ein beachtlicher Teil des
Verkehrs die Namenskombination ,D. BOSS* von vorneherein allein mit dem Be-
standteil ,BOSS* wiedergeben, weil das Prafix ,D.” zurtcktritt. Fur den Verkehr
liegt es angesichts der Bildung der Gesamtmarke nahe, diese als eine Kombina-
tion von abgeklrztem Vornamen und einem Familiennamen zu betrachten. Hierzu
tragt bei, dass es sich bei ,BOSS" um einen allgemein bekannten Familiennamen
handelt. Im vorliegenden Fall ist der Familienname ,BOSS* zum einen kein bloR3er
LAllerweltsname®, sondern pragnant und einpragsam, zum anderen hat er durch
den bekannten Designer ,Hugo Boss" eine allgemeine Bekanntheit auch Gber den
Modebereich hinaus erlangt. Eine denkbare beschreibende Zweitbedeutung von
,BOSS* im Sinne von ,machtiger Chef* macht demgegentber im vorliegenden
Waren- und Dienstleistungszusammenhang schon deshalb keinen Sinn, weil dann
die im Verfahren ebenfalls erérterten Bedeutungen des Préfixes ,D." als ,Deutsch-
land“ oder ,digital* dem Verkehr keine naheliegende Sachaussage vermitteln wer-
den, wie schon das Patentamt festgestellt hat. Der Senat konnte somit keine An-
haltspunkte daftr erkennen, dass dem Bestandteil ,D.“ angesichts der
Markenbildung der angegriffenen Marke eine andere Bedeutung als die eines
abgekirzten Vornamens zugeordnet wird. Denn der vorhandene trennende Punkt
dient erkennbar zur Verdeutlichung, dass es sich bei dem Einzelbuchstaben um
eine Initiale eines Vornamens handelt. Dem steht nicht entgegen, dass dieser
Punkt nicht auf der Schreiblinie, sondern mittig angeordnet ist, da hierdurch keine

Veranderung des Sinngehalts entsteht.

Zwar besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass sich der Verkehr bei er-
kennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig an
dem Nachnamen orientiert (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI
RAUCH). Liegen jedoch besondere Umstande vor, kann bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung eine pragende
Wirkung zugemessen werden. Solche Umstande kdnnen in der kraft Benutzung
gesteigerten Kennzeichnungskraft der nur aus dem Nachnamen gebildeten alteren
Marke liegen (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Im Gegensatz zur
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Rspr. des BGH bejaht das EuG dagegen eine Verwechslungsgefahr bei Uberein-
stimmenden Nachnamen - es sei denn, es handelt sich um besonders haufige
Nachnamen - selbst fur den Fall, dass beide Vergleichsmarken abweichende Vor-
namensbestandteile aufweisen (vgl. EuG, GRUR Int. 2005, 499, 501 (Nr. 51 ff.)
- ENZO FUSCO). Das EuG geht auch davon aus, dass in einem Teil der Gemein-
schaft dem Familiennamen als Markenbestandteil eine hohere Unterscheidungs-
kraft beigemessen wird als dem bloRen Vornamen als Markenbestandteil und
nimmt eine selbstandig kennzeichnende Stellung des Familiennamens in einer
aus Vor- und Nachnamen kombinierten Marke an (vgl. EuG v. 2.12.2008, T212/07

- Barbara Becker/Becker).

Well, wie festgestellt, der Familienname ,BOSS* einprdgsam und allgemein be-
kannt ist, wird ein maf3geblicher Teil des Verkehrs sich in der angegriffenen Marke
an diesem Markenbestandteil orientieren (vgl. auch BPatG PAVIS PROMA
27 W (pat) 173/03 - leni baldessari/BALDESSARINI).

Nach Auffassung des Senats kann nicht davon ausgegangen werden, dass der fur
einen abgeklrzten Vornamen stehende Einzelbuchstabe ,D.“ in der jungeren
Marke ,D. BOSS" in gleicher Weise wie ein ausgeschriebener Vorname den Ge-
samteindruck dieser Marke mitbestimmt. So kann die seitens der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs angenommene besondere ,Individualisierungsfunktion®
von Vornamen innerhalb vollstandiger - aus Vor- und Familiennamen bestehen-
der - Namen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH) schon
deswegen nicht ohne weiteres auch auf blof3e Einzelbuchstaben Ubertragen wer-
den, weil solche Einzelbuchstaben fur vollig verschiedene Vornamen stehen kon-
nen und sich deshalb weniger zur eindeutigen Individualisierung eignen. (vgl.
BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 2/02 - L. Gallino/GALILEO).

Aus alledem folgt, dass vorliegend bei der Namenskombination ,D. BOSS* der
Familienname ,BOSS* die Marke pragt. Somit stehen sich in den Vergleichs-
marken die identischen Worte ,BOSS* und ,BOSS*" gegenuber.
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Unter diesen Umstanden sind an den Abstand der Waren im Hinblick auf die Iden-
titat der Marken hohe Anforderungen zu stellen, die hier nicht erfullt sind, da be-
reits ein geringer Grad der Warenéhnlichkeit genugt, eine Verwechslungsgefahr

zu begrtinden.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszuge-
hen. Zwischen den fir die Widerspruchsmarke geschitzten Waren ,Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien (zu Klasse 16 gehdrend); Druckereier-
zeugnisse; Verpackungsbehalter aus Kunststoff, Papier oder Pappe (Karton); Auf-
kleber; Spielkarten* der Klasse 16 und den von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Waren ,Papier, Pappe und Karton sowie Waren aus diesen Materialien,
soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Bucher, Handblicher, Zeit-
schriften und Magazine; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)*
der Klasse 16 besteht teils Identitat, teils enge Ahnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG. Damit ist die Beschwerde der Widersprechenden 1) hinsichtlich
des Widerspruchs aus der Marke GM 49 221 begrindet.

2. Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs 2) aus der Widerspruchsmarke
300 58 860

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Marken-
stelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch
auch bezuglich der im Tenor dieser Widerspruchsmarke genannten Waren und
Dienstleistungen  zuriickgewiesen hat. Hinsichtlich dieser Waren und
Dienstleistungen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke (300 58 860) die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von
8 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle inso-

weit aufzuheben war.

Dagegen erachtet der Senat fir die sonstigen, vom Widerspruch gegen die ange-

griffene Marke umfassten Waren eine Verwechslungsgefahr nicht fir gegeben, so



-16 -

dass die Beschwerde der Widersprechenden 1) im Ubrigen, namlich hinsichtlich
der Waren ,Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-

chern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizitat* zuriickzuweisen war.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine nor-

male Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

Aufgrund der obengenannten Uberlegungen zur markenpragenden Wirkung des
Familiennamens in Namenskombinationen stehen sich vorliegend die Vergleichs-

marken in den identischen Worten ,BOSS" und ,BOSS" gegenuber.

Unter Beriicksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu be-
achtenden Grundsétze sind daher an den Abstand der Waren und Dienstleistun-
gen zueinander hohe Anforderungen zu stellen, die hier zum Teil nicht erfullt sind,
da bereits ein geringer Grad der Ahnlichkeit die Verwechslungsgefahr begriinden

kann.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszuge-
hen. Hinsichtlich der vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Wider-
spruchsmarke umfassten Dienstleistungen der Klasse 38 und den von der ange-
griffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen in
Klasse 37 besteht jedenfalls Ahnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Krite-
rien fir die Beurteilung von Waren untereinander zugrunde zu legen (vgl. BGH
GRUR 1989, 347, 348 - MICROTONIC; GRUR 1991, 317, 318 - MEDICE). Dabei
sind alle erheblichen Faktoren zu bericksichtigen, die das Verhéltnis zwischen
den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehéren ins-
besondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als
miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder Dienstleistun-
gen (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon Il; BGH WRP 2000, 1152, 1153
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- PAPPAGALLO; BGH WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Relevante Ge-
sichtspunkte sind auch die maRRgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhange, nam-
lich Herstellungsstatte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren
Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie letzt-
lich die Verkaufs- und Angebotsstatten. Maf3geblich ist in diesem Zusammenhang,
ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und
Dienstleistung unterlagen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass
das Dienstleistungs-Unternehmen sich selbstandig auch mit der Herstellung bzw.
dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -Vertreiber
sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstandig gewerblich
betétigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 - MICROTONIC; GRUR 1999, 731, 733
- Canon Il; MarkenR 2004, 122, 124 - GEDIOS; Strobele/Hacker MarkenG 9. Aufl.
8§ 9 Rdn. 93 ff. m. w. N.).

Danach ist festzustellen, dass die fur die altere Marke geschutzten Dienstleistun-
gen ,Ubertragung von Ton-, Bild- und Datensignalen; Telekommunikationsdienst-
leistungen einschlieBlich Multimedia-Telekommunikation, Telekommunikation
durch Computer, Telefon, Telefax und Satellitenfunk; Anbieten von Informationen
Uber elektronische Kommunikationswege, insbesondere Uber Internet-, Extranet-
und Intranetsysteme; Betreiben eines elektronischen Marktplatzes; Bereitstellen
von Informationen im Internet Uber Veranstaltungen im Bereich des Sportes, der
Kunst und Kultur sowie der Mode* ahnlich sind mit den in Klasse 9 von der ange-
griffenen Marke beanspruchten Waren - ausgenommen ,Apparate und Instru-
mente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren

von Elektrizitat” -.

Die obengenannten, von der alteren Marke beanspruchten Dienstleistungen
betreffen samtlich den Bereich der Telekommunikation, in dem die genannten, von
der jungeren Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren als Datenerfassungsgerate,
Datenuibermittiungsgerate und Kommunikationsgerate eingesetzt werden kdnnen,

die damit samtlich jedenfalls im Bereich der Ahnlichkeit liegen. In diesem Bereich
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ist es namlich Ublich, dass das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen
mit dem Vertrieb entsprechender Waren verbunden ist. So wird hinsichtlich der
von der Widerspruchsmarke geschitzten Telekommunikationsdienstleistungen
hochgradige Ahnlichkeit angenommen zu Datenverarbeitungsgeréaten, EDV-Hard-
ware und Software, elektronischen und elektrischen Geraten, Durckereierzeugnis-
sen, bsp. Musikdatentragern (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 383 re. Sp.) sowie zu Ton- und Bild-Aufnahme- und
Wiedergabegeraten (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 384 li. Sp.). Jedenfalls mittlere
Ahnlichkeit wird angenommen zu Radio- und Fernsehgeraten (vgl. Richter/Stoppel
a.a. 0. S.383 re. Sp.), zu Telefonapparaten, Faxgeraten, Anrufbeantwortern,
Telekommunikationsgeraten, Ton- und Bildtragern und elektrischen Geraten (vgl.
Richter/Stoppel a.a. O. S. 384 li. Sp.). Jedenfalls als noch &hnlich angesehen
werden Gerate der Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone (vgl. Richter/Stoppel
a.a. 0.S.383re. Sp.).

Hinsichtlich der tbrigen Waren der angegriffenen Marke ,Apparate und Instru-
mente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren
von Elektrizitat* ist dagegen kein unmittelbarer Bezug zur Telekommunikation an-
zunehmen, so dass eher von Warenferne auszugehen ist. Da hier der erforderli-
che Abstand eingehalten ist, ist die Beschwerde der Widersprechenden 1) inso-

weit unbegriindet.

Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen und
den Dienstleistungen Wartung und Reparatur der vorgenannten Gerate; Installa-
tionsarbeiten in Klasse 37 der angegriffenen Marke ist jedenfalls Ahnlichkeit anzu-
nehmen, da das Angebot von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation
haufig auch mit der Einrichtung und Unterhaltung der entsprechenden Kommuni-
kationseinrichtungen verbunden ist. So wurde engste Ahnlichkeit angenommen
zwischen Telekommunikationsdienstleistungen und der Installation und Montage
von Funk- und Fermeldeeinrichtungen (vgl. Richter/Stoppel a.a.O. S. 383
re. Sp.).
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Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher nur zum Teil Erfolg.

B Die Beschwerde der Widersprechenden 2)

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Marken-
stelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch
auch bezuglich der im Tenor genannten zu ldschenden Waren der Klasse 9 zu-
rickgewiesen hat. Hinsichtlich dieser Waren besteht zwischen der angegriffenen
Marke und der Widerspruchsmarke (395 42 621) die Gefahr von Verwechslungen
im Sinne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschlisse der Mar-

kenstelle insoweit aufzuheben waren.

Dagegen erachtet der Senat fur die sonstigen vom Widerspruch gegen die ange-
griffene Marke umfassten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr
nicht fir gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden 2) im Ubrigen
unbegrundet ist.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine nor-
male Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,BOSS AUDIO SYSTEMS*
zugrunde gelegt. Zwar lassen sich deutlich beschreibende Ankléange in den Be-
standteilen ,Audio” an ,HOren" bzw. an das Gebiet der Tontechnik erkennen sowie
in ,Systems"” an ,System* als eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander
bezogen sind, dass sie als zweckgebundene und abgegrenzte Einheit angesehen
werden kénnen, wodurch ein gewisser Hinweis auf Art und Verwendungszweck
der Widerspruchswaren erkennbar wird. In dem Bestandteil ,BOSS" lasst sich
jedoch kein beschreibender Anklang in Bezug auf die Widerspruchswaren erken-
nen, so dass die Kombination der Bestandteile ohne konkrete Aussage ist, wes-
halb keine urspringliche Kennzeichnungsschwache der Gesamtmarke angenom-

men werden kann.
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Ausgehend von den oben bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu
beachtetenden Grundsatzen, wonach bei starker Ahnlichkeit oder gar Identitat der
Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die
Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ahnlichkeit der Waren
anzunehmen sein kann, ist hier die Gefahr von Verwechslungen teilweise zu beja-

hen.

Hinsichtlich des beim Vergleich der Ahnlichkeit der Marken zu beriicksichtigenden
Gesamteindrucks ist festzustellen, dass sich die Vergleichsmarken in ihrer Ge-
samtheit aufgrund des dem identischen Wortbestandteil ,BOSS" vorangestellten
Elementes ,D“ sowie des zwischen beiden Bestandteilen mittig angeordneten
Punktes in der angegriffenen Marke deutlich unterscheiden. Die Widerspruchs-
marke enthalt diese Bestandteile nicht, sondern neben dem Bestandteil ,BOSS*
die weiteren Elemente ,AUDIO SYSTEMS".

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der Wider-
spruchsmarke enthaltene Wortbestandteil ,BOSS" die angegriffene Marke allein
kollisionsbegriindend pragt und die tbrigen Markenteile fir die angesprochenen
Verkehrskreise in einer Weise zurlcktreten, dass sie fur den Gesamteindruck ver-
nachlassigt werden konnen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI
RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866
- Mustang; Strobele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., 89 Rdn. 279 ff. m. w. N.). Wie
oben ausgefuhrt enthalten die Bestandteile ,AUDIO" und ,SYSTEMS* deutlich be-
schreibende Anklange. Sie werden daher vom Verkehr in ihrer Bedeutung als
»ronsysteme” oder ,Horsysteme” und damit lediglich als Hinweis darauf verstan-
den werden, dass die so gekennzeichneten Waren dem Bereich der Tontechnik

angehdren, nicht aber als Herkunftshinweis.

Ausgehend von den obengenannten Uberlegungen zur Pragung des Familienna-
mens in Namenskombinationen stehen sich auch hier in den Vergleichsmarken
die identischen Worte ,BOSS* und ,BOSS* gegenuber.
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Unter Beriicksichtigung der genannten Umstande sind an den Abstand der Waren
und Dienstleistungen in Bezug auf die identischen Marken hohe Anforderungen zu

stellen, die hier zum Teil nicht erfillt sind.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszuge-

hen.

Nach den zuvor dargelegten Grundsétzen zur Beurteilung der Ahnlichkeit von Wa-
ren (und Dienstleistungen) besteht hinsichtlich der vom Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis der Widerspruchsmarke umfassten Waren und den von der an-
gegriffenen Marke beanspruchten Waren ,Audiosignalempfanger; Satellitenrund-
funkempféanger; Audiosignaltransmitter bzw. -sender; Apparate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und/oder Wiedergabe von Ton* teils Identitat, teils engere Ahnlichkeit
im Sinn von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich der sonstigen in Klasse 9 von
der angegriffenen Marke beanspruchten Waren besteht jedenfalls ein geringer
Grad der Ahnlichkeit zu den Widerspruchswaren. Die beiderseitigen Waren kon-
nen im Bereich der Multimediakommunikation, in der Botschaften als Kombinatio-
nen von Text-, Graphik-, Ton-, Bild- und Bewegtbildelementen mit Hilfe von elek-
tronischen Medien versandt werden, miteinander zum Einsatz kommen und dem

selben Verwendungszweck dienen.

Hinsichtlich der tbrigen Waren der angegriffenen Marke ,Apparate und Instru-
mente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren
von Elektrizitat“ ist dagegen kein unmittelbarer Bezug zur Multimediakommunika-
tion anzunehmen, so dass eher von Warenferne auszugehen ist. Da hier der er-
forderliche Abstand eingehalten ist, ist die Beschwerde der Widersprechenden 2)

insoweit teilweise unbegrindet.

Zu den Dienstleistungen Wartung und Reparatur der vorgenannten Geréate; In-
stallationsarbeiten in Klasse 37 der angegriffenen Marke ist jedenfalls noch ge-

ringe Ahnlichkeit anzunehmen, da das Angebot von Waren im Bereich der Multi-
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mediakommunikation haufig auch mit der Dienstleistung der Einrichtung und Un-

terhaltung der entsprechenden Kommunikationseinrichtungen verbunden ist.

Zwischen den Widerspruchswaren und den von der angegriffenen Marke in Klas-
se 16 beanspruchten Waren besteht hingegen keine Ahnlichkeit, so dass die Be-

schwerde der Widersprechenden 2) insoweit ebenfalls unbegriindet ist.

C Die Beschwerde der Widersprechenden 3)

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Hinsichtlich der vom Wider-
spruch angegriffenen Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke 1 079 186 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9
Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die Beschliisse der Markenstelle insoweit

aufzuheben waren.

Bei seiner Entscheidung hat der Senat aufgrund der umfangreichen und langjahri-
gen Benutzung fur Faserschreiber und Markiergerate eine am oberen Bereich lie-
gende durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde

gelegt.

Ausgehend von den oben bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu
beachtetenden Grundsatzen, wonach bei starker Ahnlichkeit oder gar Identitat der
Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die
Gefahr von Verwechslungen schon bei einer geringeren Ahnlichkeit der Waren

anzunehmen sein kann, ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen.

Ausgehend von den obengenannten Uberlegungen zur Pragung des Familienna-
mens in Namenskombinationen stehen sich vorliegend in den Vergleichsmarken

ebenfalls die identischen Wortelemente ,BOSS* und ,BOSS* gegenuber.
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Unter Beriicksichtigung der genannten Umstande sind an den Abstand der Waren
in Bezug auf die identischen Marken hohe Anforderungen zu stellen, die hier nicht

erfallt sind.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszuge-
hen. Hinsichtlich der vom Widerspruch umfassten Ware ,Buroartikel* besteht Wa-
renidentitat, da dieser Warenoberbegriff die im Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis der Widerspruchsmarke genannten Waren mitumfasst.

Die Beschwerde der Widersprechenden 3) ist daher begriindet.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen An-
lass (8§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb
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