BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 532/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2009 000 165

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der fur die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, foto-
grafische, Film-, optische, Wé&ge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-
tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und
Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln
und Kontrollieren von Elektrizitat; Apparate zur Aufzeichnung,
Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder
Daten; Magnetaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und Me-
chaniken fur geldbetétigte Apparate; Rechenmaschinen, mobile
Telekommunikationsgerate; Datenverarbeitungsgerate und Com-
puter; bespielte und unbespielte Datentrager aller Art (soweit in
Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (gespeichert); elektro-
nisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische Publika-
tionen (herunterladbar).



Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Buroartikel (ausge-
nommen Mdobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Ap-

parate)

Klasse 35: Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwal-
tung; Abrechnungsdienst (Buroarbeiten), im Wesentlichen Erstel-
len, Bearbeiten und Versenden von Telekommunikationsabrech-
nungen mittels elektronischer Datenubertragung; ldentifizieren von
Teilnehmern bestimmter Gruppen von Netzteilnehmern in Tele-
kommunikationsnetzen fur Abrechnungszwecke (Buroarbeiten)
einschlie3lich der Bestimmung von Tarifen und Diensten sowie
der Zuordnung zu diesen Gruppen; treuhdnderische Unterneh-
mensverwaltung zur Wahrung der Geschéftsinteressen Dritter;
Dienstleistungen des Einzelhandels fir Telekommunikationsend-
gerate; Zusammenstellung, Systematisierung und Pflege von Da-
ten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systemati-
sierung von Daten und Informationen Uber Internet-Domains und
E-Mail-Adressen in Computerdatenbanken; Sammeln, Systemati-
sierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse
von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzel-
handelsdienstleistungen (auch Uber das Internet und sonstige

Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16

Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistung von Presseagentu-
ren; Vermietung von Telekommunikationsgeraten; Auskinfte Uber
Telekommunikation, Bereitstellen eines Telekommunikationsnet-
zes fur die Kommunikation durch Ubermittlung und Weiterleitung
von Daten und sonstigen Informationen; Bereitstellen eines Tele-
kommunikationsnetzes zum Zugriff auf Intranet- und Internet-
dienste; Bereitstellen des Zugriffs auf entgeltpflichtige Informatio-

nen in Kommunikationsnetzen; Telekommunikationsdienste in In-



ternetcafés; Bereitstellen des Zugriffs auf entgeltliche und unent-
geltliche Datenbankinformationen und -auskinfte in Datennetzen,
auch interaktiv iber Netzwerke, insbesondere Ubermittiung von
Radio- und Fernsehprogrammhinweisen und Video-on-Demand-
Programmhinweisen und Onlineinformationsdienste; Benutzung
von Fest- oder Mobilfunkendnetzwerken, némlich die elektroni-
sche Weiterleitung von Daten und Informationen im Rahmen von
Informationsdiensten; Bildtelefondienste; Bereitstellung von Tele-
kommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computer-
netzwerk; Erteilung von Auskinften Uber Telekommunikation;
elektronische Dokumententbermittlung; Routing - Dienstleistun-
gen von Ton, Bild, Graphiken oder Daten in Netzwerken (Tele-
kommunikation); Telekommunikationsdienstleistungen auf dem
Gebiet der Sprach- und Datenubermittiung, namlich Telefon-
dienste, Faxdienste, elektronisches Mailing und Ansagen; Bereit-
stellen des Zugriffs auf Informationen insbesondere in Form von
Texten und grafischen Darstellungen tGber Netzwerke bzw. im In-
ternet oder in Telekommunikationsnetzen; digitale Ubertragung
von Bildern und von Informationen bei Fernanzeigen und Fernein-
stellungen sowie von Audio- und Videodaten in Telekommunikati-
onsnetze; elektronische Ubermittlung von Informationen betreffend
Sehenswirdigkeiten, Veranstaltungskalender, Sportergebnisse,
Werbung, Klein- und Kontaktanzeigen, Preisausschreiben, Nach-
richten, Last-Minute-Angebote, Fastfood-Lieferservice, Taxiservice
und Flughafenverspatungen, Lottozahlen, Schlagzeilen aus Wirt-
schaft, Politik, Medien und Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten im Internet (Presseagenturen); Bereit-
stellung des Zugriffs auf Datenbanken in Computernetzwerken;
Bereitstellung des Zugriffs auf Homepages und Webseiten; Bereit-
stellung des Zugriffs zu Mail- und Web-Servern; Konnektierung



von Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen;

Einstellen von Webseiten ins Internet flr Dritte

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen
und Forschungsarbeiten und diesbezligliche Designerdienstleis-
tungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und
Datenbanken; Wartung von Software; technische Beratung; elekt-
ronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungs-
geraten; Gestaltung von Webseiten flr Dritte; Providing, namlich
Einrichtung und Aufrechterhaltung von Internetzugangen durch In-
stallation und Konfiguration von Software; Erstellung von Pro-
grammen (Software) zur Lésung branchenspezifischer Probleme
im Internet, Gestalten, Design und Erstellung von Homepages und
Webseiten; Speicherung von Web-Seiten im Internet fir Dritte
(Web-Hosting); Design und Programmierung von Internetseiten fur
On- und Offlineauftritte; Bereitstellen von Suchmaschinen fir das
Internet; elektronisches Konvertieren von Daten fur Datenbanken
mittels Umwandeln von Rohdaten und Codieren von Daten, elekt-
ronisches Archivieren und Speichern von Daten, Nachrichten und
Informationen; Dienstleistungen eines Providers, namlich die soft-
waretechnische Wartung von Internetzugangen; Betrieb eines
Mail- und Webservers durch Vermietung von Telekommunikati-
onssoftware; Serveradministration; elektronische Speicherung von
Internet-Domains und E-Mail-Adressen; digitales Bearbeiten von

Audio- und Videodaten, soweit in Klasse 42 enthalten"

eingetragenen Wortmarke 30 2009 000 165

Netcom Cable



ist aus der fur die Waren und Dienstleistungen

Elektronische Bauteile und Gerate; Hardware, Computerpro-
gramme; technische Beratung und Schulung

eingetragenen Wortmarke 2 912 664

NETCOM

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 21. Marz 2012 zuriickgewiesen, weil zwischen
den Kollisionszeichen nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe, 88 42 Abs. 2
und 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zur Begriindung hat sie unter Offenlassen von Be-
nutzungsfragen ausgefuhrt, dass zwar teilweise eine Identitat bzw. hohe
Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bestehe, eine Verwechslung der
Marken selbst in diesem Bereich wegen nicht ausreichender Zeichendhnlichkeit

aber ausgeschlossen werden kdénne.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "NETCOM" sei namlich als
schwach  einzustufen, da es sich hierbei um eine in der
IT-/Telekommunikationsbranche bekannte und gebrauchliche Fachabkirzung mit
der Bedeutung "Netz-/Internet-Kommunikation" handele, die auch ohne Uberle-
gung so verstanden wiirde. Bei der Priifung der Ahnlichkeit der sich gegentiber-
stehenden Marken im Klang, Schriftbild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt komme
es mal3geblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an, wobei sich die angegrif-
fene Wortmarke "Netcom Cable" und die prioritatsaltere Wortmarke "NETCOM"
gegenuber stiinden, die sich in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander unterschie-
den. Eine Verwechslungsgefahr komme im vorliegenden Fall nur in Betracht,

wenn das Wort "Netcom" der angegriffenen Marke, das identisch ist mit der Wider-



spruchsmarke "NETCOM", den Gesamteindruck der angegriffenen Marke pragen
wirde, wahrend der weitere Bestandteil "Cable" so in den Hintergrund trate, dass
er fur den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens
nicht beitragen wirde. Diese Voraussetzung sei nicht erfullt, da das Wort "Net-
com” eine die Waren und Dienstleistungen beschreibende bekannte und ge-
brauchliche Sachinformation darstelle und folglich keine eigenstandig betriebs-
kennzeichnende Funktion aufweise. Nachdem auch das Wort "Cable" kennzeich-
nungsschwach sei, prage weder das Wort "Netcom" noch das Wort "Cable" den
maf3geblichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke, die ihre Unterschei-
dungskraft aus ihrer Gesamtheit ziehe. Bei dieser Ausgangslage reichten die
Ubereinstimmungen der Vergleichszeichen nicht aus, eine Verwechslungsgefahr
sei hinreichend sicher ausgeschlossen. Es bestehe auch nicht die Gefahr einer
mittelbaren Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs. MarkenG
zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, da der Begriff
"Netcom" selbst kennzeichnungsschwach sei und keine selbstéandig kennzeich-
nende und kollisionsbegrindende Stellung in der angegriffenen Marke einnehmen
konne, weshalb fernliege, dass beide Marken gedanklich miteinander in Verbin-
dung gebracht wirden. Ebenso sei zu verneinen, dass der Bestandteil "Netcom”

als Serienzeichen wahrgenommen werde.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde, zu deren Begriindung sie in Abrede stellt, dass "netcom" eine bran-
chenubliche Fachbezeichnung sei. Der Verkehr wirde im Gegensatz zur Ansicht
der Markenstelle bei den vorkommenden, originellen Firmenbezeichnungen mit
dem Bestandteil "netcom" stets durch Erlauterungen wie "Telekommunikationsbe-
trieb" Uber dessen Sinn unterrichtet, weshalb das Zeichen selbst interpretations-
bedurftig sei, zumal sich ,com* eher auf commerce beziehe. Die Widersprechende

beantragt sinngemal,



den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 21. Marz 2012 aufzuheben und die
Ldschung der Marke 30 2009 000 165.0 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemars,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die gemall 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulédssige Beschwerde der Widerspre-
chenden ist unbegriundet, weil zwischen den Kollisionsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke
zu l6schen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetra-
genen Marke mit alterem Zeitrang und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinan-
der in Verbindung gebracht werden. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist
von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung
zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit
der zu beurteilenden Marken, der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
z. B. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - Kinderzeit; GRUR 2006, 859, 860
- Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2005, 513, 514
- MEY/Ella May). Der Schutz der &lteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu be-

schrédnken, in denen die Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens



durch einen Dritten die Funktionen der alteren Marke, insbesondere ihre Haupt-
funktion zur Gewabhrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ge-
genuber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen kénnte (EuGH
GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155,
Nr. 59 - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr.21 -Adam
Opel/Autec).

Hiervon ausgehend halt die angegriffene Marke gegentber der Widerspruchs-

marke in jeder Richtung den rechtlich gebotenen Abstand ein.

Die sich gegenuberstehenden Kollisionsmarken genief3en zwar Schutz fir teil-
weise identische und auch hochgradig ahnliche Waren. Die Widerspruchsmarke in
ihrer eingetragenen Form weist indes fur Hard- und Software allerdings eine un-
terdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, denn sie enthalt mit dem Bestandteil
"NETCOM" eine insoweit freihaltungsbedirftige, bekannte Beschreibung und
Sachinformation. Die gegenteilige Ansicht der Widersprechenden Uberzeugt an-
gesichts der Unmittelbarkeit, mit der die Begrindung der Markenstelle richtig ist,
nicht. "Net" ist zwanglos und eingedeutscht "Netz" im Sinne von Verbindungen,
~,com“ ebenso fraglos in diesem Zusammenhang "Kommunikation". Bei dieser
Ausgangslage bedarf es zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr i. S.d. §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keines Uberdurchschnittlichen Abstands der Marken. Den
erforderlichen Abstand hélt die angegriffene Marke gegentber der Widerspruchs-
marke wie die Markenstelle im angegriffenen Erinnerungsbeschluss zutreffend

festgestellt hat in jeder Richtung ein.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Marken ist stets von deren registrierter
Form auszugehen, die fir den markenrechtlichen Schutz mal3geblich ist. Ein all-
gemeiner Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd (st. Rspr.; vgl. BGH
GRUR 2008, 903, 905, Nr. 34 - SIERRA ANTIGUO). Deshalb ist es grundsatzlich
verwehrt, aus der angegriffenen jingeren Marke ein Element herauszugreifen und

allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der alteren Marke fest-



-10 -

zustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Dieser Aus-
gangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit
zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbststandige
kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehr-
gliedrigen Marke pragt (EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845, Nr. 32 - MATRATZEN,;
BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; aa. O., Nr. 18 - SIERRA
ANTIGUO). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine altere Marke, die als Be-
standteil in eine jingere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine
zur Verwechslungsgefahr fihrende selbststandig kennzeichnende Stellung behalt,
ohne dass sie das Erscheinungsbild der jingeren zusammengesetzten Marke
dominiert oder pragt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30 - THOMSON LIFE;
BGH GRUR 2009, 672, 676, Nr. 33 - OSTSEE-POST).

Hiervon ausgehend ist zunéchst festzustellen, dass sich die angegriffene Marke in
ihrer eingetragenen Form insbesondere aufgrund des weiteren Wortbestandteils
"Cable", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, in klanglicher und
schriftbildlicher Hinsicht deutlich unterscheidet. Die Feststellung einer Ahnlichkeit
der beiderseitigen Marken wirde deshalb voraussetzen, dass der Gesamteindruck
der angegriffenen Marke allein von deren Bestandteil "Netcom" gepragt wird oder
dieser Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbststandig kenn-
zeichnende Stellung innehat. Beides ist jedoch, wie die Markenstelle im angegrif-
fenen Beschluss zu Recht festgestellt hat, nicht der Fall. Denn es ist bei der Frage
der Pragung einer jingeren Kombinationsmarke durch einen ihrer Bestandteile
stets auch zu bertcksichtigen, ob dieser Bestandteil als isoliertes Zeichen der Wi-
dersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist (BPatG PAVIS
PROMA 27 W (pat) 173/03 - leni baldessari/BALDESSARINI), was vorliegend
nach den eingehenden Ausfiuihrungen in der angefochtenen Entscheidung, gegen
die die Beschwerdebegrindung nicht zu tiberzeugen vermag, nicht der Fall ist. An
einer selbststandig kennzeichnenden Stellung des Wortes "Netcom" in der
angegriffenen Marke fehlt es umgekehrt aus den gleichen Grinden, da sie ihre

Unterscheidungskraft gerade aus ihrer Gesamtheit gewinnt, wie die Markenstelle
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zu Recht ausfuhrt. Bei dieser Sach- und Rechtslage war eine rechtlich relevante
unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
zu verneinen. Der angegriffene Beschluss begegnet deshalb insoweit keinen
rechtlichen Bedenken.

Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken i. S. d.
89 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht nicht. Eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr, die vor allem im Fall von Serienzeichen auftritt, setzt voraus, dass der
Verkehr die Marken als solche nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund sonstiger
Umstande aber annimmt, es handele sich um Marken desselben oder jedenfalls
wirtschaftlich verbundener Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202
- Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem).

Tatsachen, die eine solche Annahme rechtfertigen kénnten, sind jedoch weder
vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Wie im angefochtenen Beschluss zu-
treffend ausgefiihrt, hat die Widersprechende weder geltend gemacht, dass sie
den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener, entsprechend gebil-
deter Serienmarken mit dem Stammbestandteil "NETCOM" gewdhnt hat, noch hat
sie irgendwelche Tatsachen vorgetragen, die darauf schlieRen lassen koénnten,
dass diesem Wort in der jungeren Marke Hinweischarakter auf ihr Unternehmen
zukommt. Zwar kann auch beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke
grundséatzlich der Gedanke an einen Stammbestandteil nicht ausgeschlossen
werden. In einem solchen Fall sind aber besonders strenge Anforderungen an den
Hinweischarakter des in Betracht kommenden Bestandteils zu stellen (Stro-
bele/Hacker a. a. O., 8 9 Rn. 451 m. w. N.). Diese sind vorliegend nicht erfullt, well
die Widerspruchsmarke nur aus einem einzigen fur die maRgeblichen Waren und
Dienstleistungen kennzeichnungsschwachen Wort besteht und auch nach dem
Vorbringen in der Beschwerdebegriindung vom 5. September 2012 auch nur iso-
liert verwendet wird. Ein Gedanke an einen Stammbestandteil wird dem Verkehr
hierdurch nicht nahegebracht. Ob die Kennzeichnungskraft der Anmeldemarke

schwach sein konnte, weil sie sich durch die in der Beschwerdebegriindung er-
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wahnten Kombinationsmaoglichkeiten "netcom rooter" oder "netcom monitor" als
wenig originell erweisen mag, ist vorliegend nicht von Bedeutung.

Von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann regelmafig nur ausge-
gangen werden, wenn die altere Marke zugleich das Unternehmenskennzeichen
darstellt (vgl. BGH, GRUR 2004 598, 599 - Kleiner Feigling; BGH, GRUR 2002,
171, 175 - Marlboro-Dach). Insoweit hat die Widersprechende keine Tatsachen

vorgetragen, es liegt auch mit Blick auf die Firma der Widersprechenden fern.

Damit musste die Beschwerde der Widersprechenden erfolglos bleiben.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfah-

rensbeteiligten (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) haben weder die Sach- und Rechts-

lage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Bb/Pr



