29 W (pat) 198/10 An Verkundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 7. September 2012

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 306 04 132.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Mai 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker sowie der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht
Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke 306 04 132.4

GeoTHERM



der Beschwerdegegnerin ist am 24. Januar 2006 angemeldet und am

21. November 2006 in das Markenregister fir die Dienstleistungen

Klasse 35:

Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwe-

cken; Vermietung von Werbeflachen,;

Klasse 41:

Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Organisation

und Veranstaltung von Symposien;

eingetragen worden. Die Veréffentlichung der Eintragung erfolgte am
22. Dezember 2006.

Hiergegen hat die Beschwerdefiihrerin am 22. Marz 2007 Widerspruch aus der

prioritatsalteren registrierten Wort-Bildmarke 304 41 939,

die eingetragen wurde flr folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 09:

magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Ton-
trdger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i,
DVD, Disketten, Videobander, Schallplatten und Mikrofilme je fur
on- und offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungstrager; Gerate zum



Empfang sowie zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe
von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsge-
rate, Computer und Computerperipheriegerate; Software; Daten-
verarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel;

Klasse 35:

Dienstleistungen eines Electronic-Commerce-Abwicklers, namlich
Waren- und Dienstleistungsprasentation, Bestellannahme und Lie-
ferauftragsservice sowie Rechnungsabwicklung fir elektronische

Bestellsysteme;

Klasse 38:

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, Uber-
mittlung von Informationen an Dritte Uber das Internet, Verbreitung
von Informationen Uber drahtlose oder leitungsgebundene Netze,
Content-Provider-Dienste, namlich Bereitstellung von Plattformen
oder Informationen im Internet, Ausstrahlung von Rundfunk und

(Kabel-)Fernsehprogrammen;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk-
und Fernsehunterhaltung, Dienstleistungen eines Verlages (aus-
genommen Druckarbeiten), Verdffentlichung und Herausgabe von

Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redak-



tionellen Inhalten und Werbemittel im Off- und Online-Betrieb ei-

nes Verlagsgeschafts, sportliche und kulturelle Aktivitaten;
Klasse 42:

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, Dienstleis-
tungen einer Datenbank, Verwaltung und Verwertung von Urhe-
berrechten und gewerblichen Schutzrechten.

Widerspruch erhoben.

Sie hat vorgetragen, die beanspruchten Dienstleistungen seien hochgradig ahn-
lich. Die von der angegriffenen Marke in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleis-
tungen ,Veranstaltung von Messen®, ,Vermietung von Werbeflachen* und die von
der Widerspruchsmarke erfassten ,Dienstleistungen eines Elektronic Commerce
Abwicklers, namlich Waren- und Dienstleistungsprasentation” hatten gleicherma-

Ren die Prasentation und Bewerbung von Waren Dritter zum Gegenstand.

Die in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen ,Organisation und Veran-
staltung von Kongressen®, ,Organisation und Veranstaltung von Symposien“ seien
ein Unterfall der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungs-
Oberbegriffe ,Ausbildung” und ,kulturelle Aktivitaten“ und deshalb mit diesen iden-

tisch.

Die Zeichen seien sich auch hochgradig &hnlich. Die angegriffene Marke

GeOTHERM werde nicht als einheitlicher Gesamtbegriff, etwa als

Abkurzung fir den Begriff ,Geothermie® verstanden, sondern aufgrund der unter-
schiedlichen Schreibweise der Wortelemente als Zusammensetzung zweier unter-
schiedlicher Begriffe wahrgenommen. Der Begriff ,Therm* trete hinter dem Be-
standteil ,Geo" zurick, da Therm* als blol3 beschreibender Bestandteil mit dem



Sachbezug Warme verstanden werde. Der Wortbestandteil ,Geo" habe eine selb-

standig kennzeichnende Stellung.

Daher bestehe eine hohe Ahnlichkeit zu der Widerspruchsmarke, die die unmittel-
bare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn begrinde. Die Widerspruchsmarke
sei dem Publikum seit vielen Jahren bekannt. Deshalb werde der Begriff ,Geo" in
der angegriffenen Marke sehr viel bewusster aufgenommen als der Begriff
~rherm*.

Verwechslungsgefahr bestehe auch unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens.
Die Beschwerdefiihrerin verfiige namlich tUber eine Serie von ,GEQO" Marken. Der
Verkehr sei an diese Serie gewohnt und werde die angegriffene Marke als Teil
dieser Serie wahrnehmen, zumal auch der Begriff ,Therm“ ein konkreter Begriff
mit beschreibendem Inhalt sei. Entsprechend sei auch die Eintragung der Zeichen
,Geo Code" und ,GEOLEX" und GeoNet abgelehnt worden.

Das DPMA hat den Widerspruch mit Beschluss vom 3. Februar 2009 und die
hiergegen eingelegte Erinnerung durch Beschluss vom 23. August 2010

zurtickgewiesen.

Wegen der hohen Ahnlichkeit zwischen den angegriffenen Dienstleistungen und
der Widerspruchsdienstleistungen seien hohe Anforderungen an den erforderli-
chen Markenabstand zu stellen. Dieser Abstand sei aber gewahrt. Der alteren
Marke, der urspringlich wegen ihres beschreibenden Inhalts nur eine geringe
Kennzeichnungskraft zugekommen sei, sei nunmehr eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft auch fir die hier einschlagigen Dienstleistungen zugrunde zu le-
gen. Der Begriff ,THERM" grenze die angegriffene Marke von der Widerspruchs-
marke ab. Der Bestandteil ,Geo" habe keine den Gesamteindruck der angegriffe-
nen Marke pragende Wirkung. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Wider-
spruchsfuhrerin bereits eine Zeichenserie mit dem Begriff ,GEO" in den Verkehr



eingefuhrt habe, bestehe wegen der Unterschiedlichkeit der Zeichenbildung keine

Gefahr der Herkunftsverwechslung.

Zwar seien die einander gegenuberstehenden Dienstleistungen zum Teil identisch
und im Ubrigen ahnlich. Die jingere Marke werde jedoch den daraus resultieren
strengen Anforderung an den Markenabstand gerecht. Es sei wegen des be-
schreibenden Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke einerseits und ihrer auch
auf die beanspruchten Dienstleistungen ausstrahlenden Bekanntheit fir ,Dru-
ckereierzeugnisse® andererseits von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarke fur die beanspruchten Dienstleistungen auszugehen.

Die Marken unterschieden sich klanglich, bildlich und begrifflich durch den abwei-
chenden Bestandteil “THERM*“ von einander. Auch eine Ahnlichkeit infolge eines
Ubereinstimmenden Bestandteils, der den Gesamteindruck der Marken prage sei
nicht gegeben, da der in beiden Marken enthaltene Bestandteil ,geo” die ange-
griffene Marke nicht prage. Der weitere Bestandteil der angegriffenen Marke
Lherm® sei zwar kennzeichnungsschwach, wegen der Kirze und Zusammen-
schreibung des Zeichens in einem Wort sei jedoch davon auszugehen, dass das
Zeichen nur in seiner Gesamtheit wahrgenommen werde. Zum einen sei auch der
Bestandteil ,geo” kennzeichnungsschwach, zum anderen werde ,geotherm® ohne
weiteres mit ,geothermisch” tUbersetzt und werde damit als zusammen gehdérige

Einheit wahrgenommen.

Eine Gefahr, dass beide Marken gedanklich miteinander in Verkehr gebracht wiir-
den, bestehe nicht. Auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer
Zeichenserie ausgehe, unterschieden sich die Zeichen konzeptionell voneinander.
Denn in den Zeichen der Widersprechenden folge dem Bestandteil ,geo“ entwed-
der die Top-Level-Domain ,.de“ oder jeweils ein konkreter Begriff. Dies treffe flr
die angegriffene Marke mit der unklaren Abkirzung ,THERM" nicht zu. Zudem
trete der Bestandteil ,Geo" in der angegriffenen Marke nicht selbstandig in Er-

scheinung sondern verbinde sich zu einem Gesamtbegriff.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie bean-

tragt,

1. die Beschlisse des DPMA vom 3. Februar 2009 und
23. August 2010 aufzuheben.

2. die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, der Widerspruchsmarke komme eine weit tber-
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Sie sei schon von Haus aus durch-
schnittlich kennzeichnungskréftig. Durch ihre Prasenz auf dem Markt sei diese
Kennzeichnungskraft wesentlich gesteigert. Die Beschwerdefiihrerin verfige tber
47 Wort- und Wort-/Bildmarken, die allein aus dem Element ,GEO" gebildet seien
oder dieses Element als Anfangsbestandteil enthielten. Zusatzlich verflige eine
Tochtergesellschaft der Beschwerdefihrerin die G... GmbH mit Sitz in

Wien uber funf entsprechende Marken, die auch in Deutschland Schutz genéssen.
Die Marken hatten verschiedene Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand,
insbesondere Zeitschriften und Druckerzeugnisse aus der Klasse 16 sowie die
entsprechenden Herausgabe- und Veroffentlichungsleistungen der Klasse 41. Da-
neben seien Marken auch fur andere Produkte aus dem Medienbereich im wei-
teren Sinn eingetragen, namlich fir Datentrager wie CDs, CD-Roms, DVDs etc.
sowie Filme, Videos; Dienstleistungen aus dem Telekommunikationsbereich und
aus dem Bereich Rundfunk, Fernsehen sowie Unterhaltung sowie Software. Auch
fur Dienstleistungen aus dem Bereich der Erziehung und Ausbildung sowie kultu-
reller Veranstaltungen seien mehrere Marken eingetragen. Das gleiche gelte fur
Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung, wozu zum Teil auch messebezo-
gene Dienstleistungen gehdrten. Daneben verflige die Beschwerdeflhrerin auch
Uber entsprechend gebildete Marken aus vollig anderen Bereichen, wie Beklei-
dung, Spielzeug, Verpflegung und Beherberung von Gasten, Lebensmittel und
Reisen etc..



Diese Marken wirden auch fur zahlreiche Waren und Dienstleistungen genutzt.
Insbesondere die Zeitschrift GEO sei mit einer Auflagenstérke von ... bis

..., gegenwartig noch uber ... Exemplaren Marktfuhrer in Deutschland

im Bereich der Wissensmagazine und besitze eine Bekanntheit von Uber 65 %
der Gesamtbevolkerung tber 14 Jahren in Deutschland. Daneben vero6ffentliche
die Beschwerdefuhrerin schon seit Jahren eine Reihe von weiteren Magazinen,
die unter den Marken DEO EPOCHE, GEO kompakt, GEO SAISON, GEO spezial,
GEO WISSEN etc. erschienen und ebenfalls Giber einen hohen Bekanntheitsgrad
verfugten.

Sie erbringe auch Werbedienstleistungen, insbesondere veroffentliche Sie in ihren
Zeitschriften Anzeigen, daneben auch auf der Webseite www.geo.de, mit denen
sie erhebliche Umsatze erziele. Auch im Bereich ,Erziehung, Ausbildung, kultu-
relle Veranstaltungen“ wirden die GEO Marken benutzt, insbesondere bei der seit
1999 einmal jahrlich veranstalteten Feldforschungsaktion ,GEO — Tag der Arten-
vielfalt®. Daneben wirden seit 2010 ,GEO-Tage“ veranstaltet, bei welchen Re-
dakteure und Fotografen der Zeitschriftenredaktionen Vortrage und Workshops
hielten, aul3erdem Fotoseminare unter der Marke ,GEO". Die Beschwerdefiihrerin
trete unter der Marke ,GEO" auch als Sponsor bei verschiedenen Veranstaltungen

auf. Auch auf Messen sei sie als Sponsor oder Aussteller vertreten.

Die Dienstleistungen der Klasse 41 seien identisch, da die ,,Organisation und Ver-
anstaltung von Kongressen und Symposien“ von dem von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Dienstleistungen ,Erziehung, Ausbildung, Kulturelle Veranstaltun-
gen” umfasst seien. Die Dienstleistungen der Klasse 35 seien nicht nur den ,E-
Commerce-Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hochgradig ahnlich, sondern
auch den Dienstleistungen ,Ausbildung, kulturelle Veranstaltungen” der Klasse 41,
da auch Ausstellungen unter diese Begriffe fielen und die Grenze zwischen Aus-
stellung und Messe nur auf3erst schwer zu ziehen sei. Die Dienstleistung ,Ver-
mietung von Werbeflachen sei ebenfalls nicht nur ahnlich zu den ,E-Commerce-
Dienstleistungen“ sondern auch zu den Dienstleistungen ,Veroffentlichung und

Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit re-


http://www.geo.de
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daktionellen Inhalten und Werbemitteln im Off- und Online-Betrieb eines Verlags-

geschafts" in Klasse 41.

Die gegenuberstehenden Zeichen seien sich auch hochgradig &hnlich. Denn die
angegriffene Marke werde nur durch den Begriff ,geo” gepragt, wahrend der Be-
standteil ,therm” ein rein beschreibender Begriff sei, der fur die betriebliche Her-
kunft keine Rolle spiele. Es handele sich auch nicht um einen Gesamtbegriff, da
die Begriffe in der typografischen Ausgestaltung verselbstandigt seien. Daher be-
stehe bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr. Jedenfalls bestehe aber Ver-
wechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens. Denn der Verkehr
werde annehmen, dass es sich bei der Marke um eine weitere Marke der Wider-
sprechenden handele oder dass jedenfalls wirtschaftliche Verbindungen zu der

Beschwerdefiihrerin bestiinden.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie wendet ein, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Dem Wortbestandteil
.Geo” komme keine selbstandig kennzeichnende Stellung zu. Es handele sich bei
dem Zeichen letztlich nur um eine Abkirzung des Begriffes Geothermie, wortiber
die Inhaberin eine jahrliche fir Fachkreise bestimmte Ausstellung und Kongress-
veranstaltung durchfiihre. Pragend sei der Bestandteil , Therm®. Marken mit dem
Bestandteil ,Geo” seien bereits mehrfach eingetragen worden. Die von der Be-
schwerdegegnerin durchgefuhrte Messe habe keinerlei Bezug zu den Bereichen

Erziehung, Ausbildung, Kultur. Verwechslungsgefahr bestehe nicht.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.
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Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken
keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hdchstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller
Umsténde, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR
2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/-
NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo, GRUR 2006,
859, 860 Rdnr. 16 — Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTI-
GUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 — INTER-
CONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 — Metrobus; GRUR
2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 — PICARO/PI-
CASSO).

Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zu Kennzeichnung

teilweise identischer und teilweise ahnlicher Dienstleistungen verwendet.
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Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grund-
satzlich anzunehmen, wenn diese unter Beriicksichtigung aller erheblichen Fakto-
ren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffen-
heit, ihrer regelmafiigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméafligen Vertriebs- oder
Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-
ganzende Produkte oder Leistungen oder anderer fur die Frage der Verwechs-
lungsgefahr wesentlichen Griinde so enge Beriihrungspunkte aufweisen, dass die
beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus demsel-
ben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507,
508 — EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009,
47, 53 Rdnr. 65 — Edition Albert René).

a)

Identitat besteht zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41, da die von der an-
gegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen ,Organisation und Veranstal-
tung von Kongressen® und ,,Organisation und Veranstaltung von Symposien® in die
beanspruchten Obergruppen der Widerspruchsmarke ,Erziehung®, ,Ausbildung®,

Lunterhaltung®, ,kulturelle Aktivitaten“ einzuordnen sind.

b)

Hohe Ahnlichkeit besteht zwischen den beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 35 ,Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken*
und ,Vermietung von Werbeflachen” der angegriffenen Marke einerseits und der
Dienstleistung eines ,Elektronic Commerce Abwicklers, nadmlich Waren- und
Dienstleistungsprasentation“ andererseits. Denn bei diesen Dienstleistungen wer-
den Waren reprasentiert bzw. wird Herstellern eine Présentationsflache fur ihre
Produkte geboten. Zudem unterhalten auch Messeveranstalter Internet-Plattfor-
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men oder im Internet zugéngliche Kataloge, in denen die Waren ihrer Aussteller

prasentiert werden.

c)

Inwieweit im Ubrigen Ahnlichkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen
der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs-
marke besteht, kann im Ergebnis dahinstehen, da die angegriffene Marke auch
den fur hochgradig &hnliche Waren und Dienstleistungen erforderlichen Abstand

zu der Widerspruchsmarke einhalt..

Die Widerspruchsmarke verfugt Uber durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft.

Von Haus aus ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

schwach. Das urspringlich aus dem Griechischen stammende Wort ,Geo* wird
isoliert nur in der Schulersprache als Abktrzung fir das Schulfach ,Geografie®
benutzt. Es ist jedoch Bestandteil vieler Worter der Allgemein- und Fachsprache,
wobei es immer als Anfangssilbe erscheint und die Bedeutung ,Erde* oder ,Land”
hat, wie z. B. Geografie, Geologie, Geotechnologie, Geothermik. Deshalb und we-
gen seines verbreiteten Verbrauchs in der Schule wird es von der Offentlichkeit
allgemein in seiner Bedeutung ,Erd-, allgemein verstanden. Entsprechend taucht
es auch als Namensbestandteil in vielen Instituten und Unternehmen auf, die sich

im weitesten Sinn mit Geotechnologie oder Geowissenschaften befassen:

www.geo-tag.de/generator: Geo Tag Generator;

www.geo-naturpark.de/: Homepage des Geo-Naturparks Bergstral3e Oden-

wald;


http://www.geo-tag.de/generator:
http://www.geo-naturpark.de/:
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www.geo-konzept.de: geo-konzept - inventarisieren, kartieren, optimieren,

vielfaltige Produkte und Dienstleistungen rund um GPS und GIS. Download

von Datenblattern und zusatzlicher Software und unterstitzende Tipps;

GEO Produkte GmbH: Friedrichsfelder Stral3e 27, 68723 Schwetzingen/-

Germany

www.geo-fennel.de: geo-FENNEL - Wir bringen Laservermessung auf den

Punkt. Geo-FENNEL ist ein mittelstandiges Unternehmen welches Laser-
messtechnik und Vermessungsinstrumente anbietet;

www.on-geo.de: Anbieter flachendeckender Geodaten fiir Deutschland und

Entwickler von Software zur Immobilienbewertung...;

www.geo-leo.de/: Die Virtuelle Fachbibliothek Geowissenschaften, Berg-

bau, Geographie und Thematische Karten bietet einen datenbankibergrei-
fenden Zugang auf geo- und ...;

www.geo.uni-bremen.de/: Umfangreiche Informationen zu Studium und For-

schung, sowie zu Mitarbeitern, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen;
rechneronline.de/: Rechner fur die Umrechnung von Geo-Koordinaten, wie
sie ein GPS-Gerat liefert;

www.geo-x.net/: ist eine Initiative der Freien Universitat Berlin, der Hum-

boldt-Universitat zu Berlin, dem Museum fiur Naturkunde, der Technischen
Universitat Berlin, der ...;

www.geo-en.de/: Innovative Geothermie-Systeme von Geo-En.

AKTUELLES. Geo-En Informations-Veranstaltung zu kompakten Erdwér-

mesystemen zum Heizen und Kihlen.

Diese ursprungliche Kennzeichnungsschwache wird durch ihre Prdsenz im Me-
dienbereich, die sie umfangreich belegt hat und die auch gerichtsbekannt ist, so-
dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Eine Aus-
strahlungswirkung dahingehend, dass auch fur die hier im Streit befindlichen

Dienstleistungen eine erhéhte Kennzeichnungskraft anzunehmen ware, kann we-


http://www.geo-konzept.de:
http://www.geo-fennel.de:
http://www.on-geo.de:
http://www.geo-leo.de/:
http://www.geo.uni-bremen.de/:
http://www.geo-x.net/:
http://www.geo-en.de/:
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gen der fehlenden engen Verwandschaft zu diesen Waren und Dienstleistungen

nicht angenommen werden.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Be-
nutzung fur identische Dienstleistungen hélt die angegriffene Marke den zur Ver-
neinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zu der alte-

ren Marke noch ein.

Maf3gebend fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR
2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad
der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im
(Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmiaRig bereits die hinreichende Uberein-
stimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008,
393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prufung der Verwechslungsgefahr
grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden
Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere starker im Erinne-
rungsbild zu haften pflegen. Fir den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbeson-
dere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmalig grol3ere
Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).
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Die sich hier gegenuberstehenden Marken werden weder klanglich noch schrift-
bildlich noch begrifflich ahnlich wahrgenommen. Mal3geblich ist dabei sowohl auf
das Fachpublikum als auch auf das angesprochene allgemeine Publikum von
Messen, Kongressen und Symposien abzustellen. Beide Kundengruppen begeg-
nen den Marken wegen der Bedeutung der Dienstleistungen mit erhohter Auf-

merksamkeit.

a)

Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil
der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil "Geo" keine kollisionsbe-
grundende Stellung einnimmt. Er weist keine die jingere Marke pragende Funk-
tion auf, weil das Wortelement "Therm* fur die angesprochenen Verkehrskreise
nicht in einer Weise zurtcktritt, dass es fur den Gesamteindruck vernachlassigt
werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 — HABM/Shaker [Limoncello];
EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. = THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859
Rdnr. 18 — Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 — Euro Telekom;
MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 — SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776
Rdnr. 57 — Augsburger Puppenkiste).

Zum einen ist der Bestandteil , Therm* nicht rein beschreibend fur die angebotenen
Waren und Dienstleistungen. Er ist in seiner Kennzeichnungskraft von Haus aus
mit dem Begriff ,Geo" vergleichbar. Auch ,Therm” kommt isoliert als Wort in der
deutschen Sprache nicht vor, sondern nur als Wortteil, wo er meist am Anfang
steht (thermal, Thermalbad, Thermochemie, Thermoeffekt, Thermodrucker, Ther-
mohose, Thermometer, etc.). In diesen Worten hat er immer die Bedeutung ,War-
me, Hitze". Nur ohne den zweiten Buchstaben ,h* als ,der Term* ist er isoliert als

Fachbegriff in der Mathematik und Physik bekannt.

Beide Wortbestandteile der angegriffenen Marke verbindenen sich zu dem selb-

standig verstandlichen Gesamtbegriff ,Geotherm(ie)“ und werden von dem ange-
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sprochenen Publikum nicht isoliert wahrgenommen werden. Jedenfalls das ange-
sprochene Publikum von Messen, Kongressen und Symposien sowie das Fach-
publikum fur die Vermietung von Werbeflachen begegnen dem Zeichen mit er-
hohter Aufmerksamkeit und erkennen den lediglich um das ,ie" gekurzten Ge-
samtbegriff in dem Zeichen auch bei abgesetzter Schreibweise. Denn der Begriff
Geotherm findet sich in dieser Bedeutung bei verschiedenen Anbietern bzw. Netz-

werken der Geowissenschaften:

Geotherm Heizungssysteme GmbH: - Ihre Haustechnik-Experten in Linden;

www.erdsonden-brunnenbau-mueller.de: geotherm Spezialbau Miller

GmbH - Ihr Dienstleister fir Geothermie ...
www.bgr.bund.de/EN/Themen/.../Geotherm/: GEOTHERM Programme -

Promoting the Use of Geothermal Energy. Geysir at Lake Bogoria, Kenya.
The German development ...

www.geotherm-netzwerk.de/: Herzlich willkommen auf den Seiten des Netz-
werkes GEOTHERM. Unser Ziel fur Sie: die einfache, bezahlbare Hei-

zungsanlage. mit transparenten Kosten ...;

www.vaillant.de/Produkte: Die Warmwasserwarmepumpe geoTHERM ist

die ideale LOosung fur die umweltschonende und flexible Warmwasserbe-

reitung im Einfamilienhaus: perfekt zum ...;

Klanglich stehen sich damit die Worter ,,geotherm” und ,geo” gegenuber. Das al-
tere Zeichen ist in dem jungeren vollstandig enthalten, wobei das jlingere Zeichen
eine zusatzliche Silbe besitzt. Zwar schenkt erfahrungsgemald das Publikum der
ersten Silbe besondere Beachtung, auch besteht der Wortbestandteil ,geo” aus
zwei Vokalen, die wie zwei Silben ,ge* und ,0" ausgesprochen werden. Gleichwohl
tritt die Silbe ,therm* klanglich nicht hinter das erste Zeichen zurtick. Denn sie be-
sitzt einen hellen Vokal und eine markante Konsonantenfolge. Daher besteht

keine klangliche Ahnlichkeit der beiden Zeichen.


http://www.erdsonden-brunnenbau-mueller.de:
http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/.../Geotherm/:
http://www.geotherm-netzwerk.de/:
http://www.vaillant.de/Produkte:
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b)

Auch eine unmittelbare visuelle Ahnlichkeit besteht nicht. Zwar besteht Identitat
zwischen der ersten Silbe des jingeren Zeichens ,Geo" und dem alteren Zeichen
.Geotherm” Auch ist bei der jingeren Marke der identische Bestandteil ,geo*
schriftbildlich von dem weiteren Bestandteil ,THERM"“ in der Weise abgesetzt,
dass die Silben aus unterschiedlichen Schrifttypen bestehen und die identische
Silbe in Schragschrift steht und nur tber einen Gro3buchstaben am Anfang ver-
fugt, wahrend die Silbe ,THERM" in Blockschrift gehalten ist. Die Silbe ,Geo"
stimmt jedoch im Schriftbild nicht mit der &lteren Marke Uberein, die zudem in
Blockschrift gehalten ist. Auch lenkt die Grof3schreibung der zweiten Silbe
»,THERM" die Aufmerksamkeit des Publikums auf diese zweite Silbe, die zudem

mit finf Buchstaben wesentlich langer erscheint als die identische Silbe.

C)

Eine begriffliche Ahnlichkeit scheidet ebenfalls aus. Wie bereits ausgefiihrt verbin-
det sich die identische Silbe ,Geo” in der angegriffenen Marke zu dem Gesamt-
begriff ,Geotherm®, der von dem angesprochenen Publikum ohne weiteres als
Kurzform des Fachbegriffs ,Geothermie® verstanden wird, wahrend der Begriff

,GEO" allgemein auf ,Erde” oder ,Land" hinweist (Duden-Online).

d)

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht ebenfalls nicht.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden,
obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichs-
marken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der alteren Marke Uberein-
stimmender Bestandteil identisch oder ahnlich in eine komplexe Marke aufge-

nommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzei-
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chen des Inhabers der jingeren Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung
behalt, und wenn wegen der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit der &lteren
Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird,
dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich mit-
einander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rd-
nr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 — Malteserkreuz |; BGH
GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646
Rdnr. 15 - OFFROAD).

aa)

Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift
unter dem Begriff des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der jingeren mit der
alteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil Ubereinstimmen,
den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und
deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm
aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 - Kin-
der I1).

Zwar verfugt die Beschwerdefiihrerin Gber eine auf dem Markt prasente Marken-
serie mit dem Stammbestandteil ,GEO", in denen der Bestandteil ,Geo" als
Stamm des Unternehmens Verwendung findet und mit einem Sachbegriff kombi-
niert wird. Dabei werden die Sachbegriffe aber in der Regel nicht unmittelbar mit
dem Zeichen verbunden, sondern erkennbar als Einzelbegriff angeftigt. Auch ha-
ben die Sachbegriffe fur sich einen beschreibenden Inhalt, wie ,Saison®, ,Maga-
zin“, ,Vision®, “Film*“ etc. Ein neuer Gesamtbegriff mit einem bekannten Inhalt wird
nicht gebildet. Soweit ,Geo" in einem Einwortzeichen auftaucht wie ,GEOnardo*
oder ,GEOLINo" entstehen Fantasiebegriffe mit beschreibendem Anklang oder es
bleibt trotz Zusammenziehung (GEOwebshop) bei der getrennten Bedeutung bei-
der Wortteile.
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Dagegen verbindet sich der gemeinsame Bestandteil "Geo" in der angegriffenen
Marke zu dem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff Geotherm(ie) im
Sinne von ,Erdwarme” und tritt deshalb nicht in der Art eines eigenstandigen
Wortstammes hervor und fuhrt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um

eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

bb)

Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation
wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammenge-
setzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben ei-
nem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jingeren
Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung behélt, ohne dass es das Er-
scheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung
dominiert oder pragt. Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeich-
nenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alte-
rem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren
oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Un-
ternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 — Malteserkreuz ).

Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jingeren Marke vollstandig tbernommen,
aber "THERM" ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte
Marke der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element
"Geo" in der jungeren Marke zusammen mit dem Bestandteil "THERM" eine ge-
samtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenstandig kennzeichnende

Stellung zukommt.



-21 -

cc)

Anhaltspunkte fir eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegen ebenfalls
nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichen zwar
als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden,
jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstande, insbesondere wegen ihrer
teilweisen Ubereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen
Beziehungen geschéftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen
(BGH GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 - Mustang).
Wegen der Wahrnehmung der angegriffenen Marke als Gesamtbegriff mit sach-

bezogenem Inhalt besteht diese Gefahr nicht.

Fur die beantragte Kostenentscheidung zulasten der Beschwerdegegnerin gemaf
8 71 Abs. 1 MarkenG bestand nach Ausgang des Rechtsstreits kein Anlass.

Grabrucker Richterin Kortge ist urlaubsbedingt Uhlmann
an der Unterzeichnung verhindert.

Grabrucker

Hu



