BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 541/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2011 058 424

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 28. August 2014 aufgehoben.

Die angegriffene Marke 30 2011 058 424 ist wegen des Wider-
spruchs aus der Unionsmarke 008 648 537 fur die Waren und

Dienstleistungen

.Klasse 09:

Digitalscanner; CAD-Software, Computersoftware und -hard-
ware zum Scannen, Computersoftware zur Datenbankverwal-
tung; Computersoftware zur Kommunikation und Ubertragung
von Informationen und Daten; Datenverarbeitungsgerate und
Computer; Computersoftware; Computer-Hardware, Computer-
Software, bespielte und unbespielte Datentrager jedweder Art,
insbesondere mit Programmen versehene Datentrager und mit
Datenbanken versehene Datentrager; Geréte zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Endge-
rate fur die Telekommunikation, insbesondere Telefone, Mobil-
telefone, Mobilfunkgerate; Telefaxgerate; Telekommunikations-

gerate und hieraus bestehende Telekommunikationsnetze;



Klasse 16:

Erzeugnisse aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 ent-
halten; Fotografien; Druckereierzeugnisse, insbesondere
schriftliches Begleitmaterial zu Computer-Hardware, Computer-
Software, Datentragern und Datenbanken, insbesondere
Schulungsunterlagen, Handbucher, Kataloge, Bedienungsan-

leitungen und Arbeits- und Prozessanweisungen;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und
Dritter in Bezug auf digitale Gerate, namlich Digitalscanner,
CAD-Software, Computersoftware und -hardware zum Scan-
nen, sowie in Bezug auf Computersoftware zur Verwaltung von
Datenbanken, Computersoftware zur Kommunikation und
Ubertragung von Informationen und Daten; organisatorische
und betriebswirtschaftliche Unterstlitzung bei der Entwicklung
einer produktiven Fertigungsumgebung, durch moderne com-
putergestitzte Designsoftware; weltweite Datenverwaltung und
Prozessmanagement in Bezug auf Unterstitzung beim Ma-
nagement und bei der Verteilung von Know-how; Geschaftsfuh-
rung; Unternehmensverwaltung; Bereitstellung der vorstehend
genannten Dienstleistungen online Uber das Internet oder an-
dere interaktive elektronische Plattformen; betriebswirtschaftli-
che und organisatorische Beratung und Information in Bezug
auf alle vorstehend genannten Leistungen; Sammeln, Spei-

chern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Klasse 37:

Installation und Wartung von Computer-Hardware;



Klasse 38:

Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Befordern von
Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsubertra-
gung und -beférderung durch Datenbanken und digitale Daten-
netze; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit
in Klasse 38 enthalten, insbesondere zur Verfigung stellen ei-
nes Internetzugangs, Einrichtung, Aufrechterhaltung und War-
tung von Internetzugéngen und Einwahlknoten in das Internet;

Vermittlung und Vermietung von Zugriffzeiten auf Datenbanken;

Klasse 41:

Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung
aller vorstehend genannten Dienstleistungen online Uber das
Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen; In-
formation und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genann-
ten Leistungen; Informations- und Kommunikationsdienstleis-
tungen, die Uber das Internet erbracht werden, namlich Her-
ausgabe und Veroffentlichung von Texten im Internet;

Klasse 42:
Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten”

zu léschen.

Griunde

l.
Die am 27. Oktober 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke



PRO

ist am 8. Méarz 2012 unter der Nummer 30 2011 058 424 u. a. fir die Waren und

Dienstleistungen

.Klasse 09:

Digitalscanner; CAD-Software, Computersoftware und -hardware
zum Scannen, Computersoftware zur Datenbankverwaltung;
Computersoftware zur Kommunikation und Ubertragung von In-
formationen und Daten; Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Computersoftware; ..... ; Computer-Hardware, Computer-Software,
bespielte und unbespielte Datentrager jedweder Art, insbhesondere
mit Programmen versehene Datentrdger und mit Datenbanken
versehene Datentrager; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung
und Wiedergabe von Ton und Bild; Endgeréte fur die Telekommu-
nikation, insbesondere Telefone, Mobiltelefone, Mobilfunkgerate;
Telefaxgerate; Telekommunikationsgerate und hieraus beste-

hende Telekommunikationsnetze;

Klasse 16:

Erzeugnisse aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten;
Fotografien; Druckereierzeugnisse, insbesondere schriftliches Be-
gleitmaterial zu Computer-Hardware, Computer-Software, Daten-
trdgern und Datenbanken, insbesondere Schulungsunterlagen,
Handbiicher, Kataloge, Bedienungsanleitungen und Arbeits- und

Prozessanweisungen;



Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und
Dritter in Bezug auf digitale Gerate, namlich Digitalscanner, CAD-
Software

Computersoftware und -hardware zum Scannen, sowie in Bezug
auf Computersoftware zur Verwaltung von Datenbanken, Compu-
tersoftware zur Kommunikation und Ubertragung von Informatio-
nen und Daten; organisatorische und betriebswirtschaftliche Un-
terstitzung bei der Entwicklung einer produktiven Fertigungsum-
gebung, durch moderne computergestutzte Designsoftware; welt-
weite Datenverwaltung und Prozessmanagement in Bezug auf
Unterstitzung beim Management und bei der Verteilung von
Know-how; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Bereit-
stellung der vorstehend genannten Dienstleistungen online Uber
das Internet oder andere interaktive elektronische Plattformen;
betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Infor-
mation in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Sam-

meln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Klasse 37:

Installation und Wartung von Computer-Hardware;

Klasse 38:

Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Beférdern von Nach-
richten und Informationen aller Art; Informationsibertragung
und -beférderung durch Datenbanken und digitale Datennetze;
Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit in
Klasse 38 enthalten, insbesondere zur Verfigung stellen eines
Internetzugangs, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von
Internetzugangen und Einwahlknoten in das Internet; Vermittlung

und Vermietung von Zugriffzeiten auf Datenbanken;



Klasse 41:

Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung aller
vorstehend genannten Dienstleistungen online Uber das Internet
oder andere interaktive elektronische Plattformen; Information und
Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; In-
formations- und Kommunikationsdienstleistungen, die Uber das
Internet erbracht werden, namlich Herausgabe und Veroffentli-

chung von Texten im Internet;

Klasse 42:
Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten;

Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten;...“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen
worden. Die Veroéffentlichung erfolgte am 13. April 2012.

Gegen die Eintragung ist am 23. Juni 2012 Widerspruch erhoben worden von der
Inhaberin der am 29. Oktober 2009 angemeldeten und fur die Waren und Dienst-

leistungen

,Klasse 9:

Geréate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsgeréate
und Computer, mit Datenverarbeitungsprogrammen versehene
Datentrager aller Art; Computerbetriebsprogramme, Computer-
programme gespeichert und herunterladbar, insbesondere Biro-
organisationsprogramme; Hardware, Software und Firmware flr

Computernetzwerke und Telekommunikationsnetzwerke;



Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere Formulare; Verlagserzeug-

nisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Elektronische Datenverarbeitung fur andere, insbesondere auf
dem Gebiet der Buchfihrung, der Kanzleiorganisation, der Steu-
erberechnung sowie der Steuerberatung, Wirtschaftsberatung und
Rechtsberatung; Betrieb von Datenbanken, namlich Speichern,
Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und Zusammenstellen
von Daten; organisatorische Beratung auf dem Gebiet der elektro-

nischen Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung;

Klasse 38:
Telekommunikation, insbesondere Telekommunikationsnetzzu-
gangs-dienste; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu

Datenbanken; Bereitstellen von Portalen im Internet;

Klasse 41:
Ausbildung und Unterricht auf den Gebieten der elektronischen

Datenverarbeitung, des Steuerrechts sowie der Betriebswirtschaft;

Klasse 42:

Technische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Daten-
verarbeitung; Planung, Entwicklung, Erstellung und Wartung von
EDV-Programmen; Betrieb von Datenbanken, namlich Sichern

von Daten®

eingetragenen Unions-Wort-/Bildmarke 008 648 537



wobei der Widerspruch sich nur gegen die im Tenor genannten Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke richtet.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom
28. August 2014 den Widerspruch zurtickgewiesen.

Selbst soweit sich beide Marken nach der vorliegend maf3geblichen Registerlage
auf identischen Waren und Dienstleistungen begegnen kodnnten, scheide eine
Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Marken&hnlichkeit aus.

So verfuge die Widerspruchsmarke nur Uber eine sehr geringe Kennzeichnungs-
kraft. Dem Bestandteil ,pro“ komme eine werbende und anpreisende Bedeutung
im Sinne von "professionell” oder "hervorragend” zu. Schutzbegriindend sei nur
die grafische Ausgestaltung. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke sei daher

auf ein Minimum reduziert.

Danach seien zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr nur geringe Anforde-
rungen an den Markenabstand zu stellen, den die angegriffene Marke einhalte. In
visueller Hinsicht unterschieden sich beide Marken bereits durch die abweichende
graphische Ausgestaltung. Bei einem Vergleich der Marken in klanglicher Hinsicht
sei fraglich, ob sich der Verkehr in Anbetracht des beschreibenden Sinngehalts
von ,pro“ allein an diesem Wortbestandteil orientiere. Letztlich kdnne dies aber
dahinstehen, da eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgrinden zu verneinen sei.
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Denn angesichts der Kennzeichnungsschwéche des Bestandteils ,pro“ der Wider-
spruchsmarke koénne die Widersprechende daraus keine Rechte gegenuber Mar-
ken herleiten, die diesen Begriff zwar enthielten, aber graphisch erweiterten

oder - wie vorliegend - mit einer vollig anderen Graphik verséahen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend,
dass beide Marken sich nach der vorliegend mafR3geblichen Registerlage teils auf
identischen und ansonsten zumindest &hnlichen Waren und Dienstleistungen be-

gegnen konnten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei entgegen der Auffassung

der Markenstelle als von Haus aus durchschnittlich zu bewerten.

Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem in grafisch gestalteten Buchstaben ge-
schriebenen Wortbestandteil ,pro“, der von einer halbrunden geschwungenen
Form umfangen werde. Diese Wort-/Bildmarke werde sowohl klanglich, schriftbild-
lich als auch begrifflich durch den Wortbestandteil ,pro“ gepragt. Der Bestandteil
,pro“ sei in klanglicher Hinsicht das naheliegende Bezeichnungsmittel der Wider-
spruchsmarke, da der Bildbestandteil keine nach dem Klang zu bezeichnende Be-
deutung habe. Ferner wiirde die Widerspruchsmarke auch in schriftbildlicher und

auch in begrifflicher Hinsicht durch den Wortbestandteil ,pro“ gepragt.

Dem Wortbestandteil ,pro“ konne aber eine zumindest durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Er verflige fir die angesprochenen
Verkehrskreise bei einer vorliegend mal3geblichen Verwendung in Alleinstellung
aufgrund seiner Bedeutungs- und Interpretationsvielfalt Gber keinen naheliegen-
den oder gar beschreibenden Inhalt. Die Markenstelle selbst habe in dem ange-
fochtenen Beschluss mit ,professionell* und ,hervorragend“ zwei mogliche Be-
deutungen des Wortbestandteils ,pro“ genannt. Neben diesen von der Marken-
stelle angeflhrten Bedeutungen kénne ,pro“ auch .fur‘ oder ,zu Gunsten von®,

,wohlgesinnt®, ,unterstutzend” oder ,jeweils“ bedeuten. Anders als bei einer Kom-



-11 -

bination mit weiteren Begriffen, bei der sich die Bedeutung von ,pro“ aus der
Kombination heraus ergebe, drange sich ein eindeutiger Sinn- und Begriffsinhalt

bei einer Verwendung von ,pro“ in Alleinstellung gerade nicht auf.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stiinden sich daher auch hochgradig
ahnliche Marken gegenuber. Denn sowohl die Widerspruchsmarke als auch die
angegriffene Marke wuirden in klanglicher, schriftbildlicher als auch begrifflicher
Hinsicht durch die Ubereinstimmenden Wortbestandteile ,pro/PRO* gepragt. Ent-
gegen der Auffassung der Markeninhaberin werde die angegriffene Marke insbe-
sondere nicht mit ,PROX" benannt, da der stilisierte Ball mit den zwei Uber den
Ball laufenden Linien nicht mit dem Buchstaben ,X* gleichgesetzt werde. Gegen-
Uber dem bei beiden Marken kennzeichnungskraftigen Bestandteil ,pro/PRO" trete
die jeweilige graphische Ausgestaltung auch zurtick, so dass mit einer Uberein-
stimmenden Benennung der Marken mit ,,pro/PRO® zu rechnen sei; beide Marken
seien daher klanglich identisch. Zudem werde der Verkehr sich auch in bildlicher
und begrifflicher Hinsicht an diesem Ubereinstimmenden Bestandteil orientieren,
so dass beide Marken begrifflich identisch und schriftbildlich jedenfalls &hnlich

seien.

In Anbetracht der Identitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie
der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei dann aber eine

Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 09 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2014 aufzu-
heben und die Marke 30 2011 058 424 fur die mit dem Wider-

spruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen zu l6schen.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich am Be-
schwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemaR § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Ubri-
gen zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist begrindet, da die Ver-
gleichsmarken hinsichtlich samtlicher mit dem Widerspruch angegriffenen und im
Beschlusstenor aufgefuhrten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke verwechselbar im Sinne von 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
sind; der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben und die angegriffene
Marke 30 2011 058 424 fur die im Tenor aufgefihrten Waren und Dienstleistungen
zu l6schen (8 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
paischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuUGH GRUR 2010,
1098, Nr.44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr.32 -BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr.45 -UNI; BGH GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von mal3geb-
licher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich
stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen.
Dartber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon ab-
hangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-

wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
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GRUR 2013, 833, Nr.30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform Il; EuGH
GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsatzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr
von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken fur die im Beschlusstenor

aufgefuihrten Waren und Dienstleistungen zu besorgen.

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist fur die Beurteilung der Wa-
ren- und Dienstleistungsahnlichkeit die Registerlage maRRgebend. Danach besteht
zwischen den Waren und Dienstleistungen der jingeren Marke und denen der Wi-
derspruchsmarke liberwiegend Identitat, teilweise eine tiberdurchschnittliche Ahn-
lichkeit und im Ubrigen durchschnittliche Ahnlichkeit.

Identitat besteht zunachst zwischen den von beiden Marken zu Klasse 9 wort-
gleich beanspruchten Waren ,Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wieder-

gabe von Ton und Bild" und ,Datenverarbeitungsgerate und Computer".

Die fur die Widerspruchsmarke in dieser Klasse eingetragenen weiten Waren-
oberbegriffe ,Magnetaufzeichnungstrager" sowie ,mit Datenverarbeitungspro-
grammen versehene Datentrager aller Art" umfassen oberbegrifflich die von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,bespielte und unbespielte Datentra-
ger jedweder Art, insbesondere mit Programmen versehene Datentrdger und mit
Datenbanken versehene Datentrager”, wobei die mit ,insbesondere” eingeleitete
beispielhafte Aufzahlung die beanspruchten Warenoberbegriffe nicht einschrankt.
Identitat besteht dabei insbesondere auch zwischen den ,Magnetaufzeichnungs-
trager" der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke bean-
spruchten ,unbespielten Datentragern®, da ,Magnetaufzeichnungstrdger” Daten-
trager sind und dieser Oberbegriff sowohl bespielte als auch unbespielte Trager

umfasst.
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Warenidentitat besteht in dieser Klasse ferner insoweit, als es sich bei den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren ,Digitalscanner; Computer-Hardware
zum Scannen“ um Beispiele fur (digitale) ,Datenverarbeitungsgeréte®, fur die die
Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, handelt. Umgekehrt wird durch die
Eintragung der angegriffenen Marke fur den weiterhin in dieser Klasse
eingetragenen Warenoberbegriff ,Computer-Hardware® Schutz auch fur die ,Da-
tenverarbeitungsgerate“ der Widerspruchsmarke, welche ihrerseits ,Computer-
Hardware® darstellen kdnnen, beansprucht, so dass sich beide Marken auch inso-

weit auf identischen Waren begegnen kdnnen.

Bei den von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse weiterhin beanspruchten
Waren ,,Computersoftware; Computersoftware zur Datenbankverwaltung, Com-
putersoftware zur Kommunikation und Ubertragung von Informationen und Daten;
CAD-Software, Computersoftware zum Scannen” kann es sich um ,Computerbe-
triebsprogramme; Computerprogramme gespeichert und herunterladbar” handeln,
fur die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruchen kann, wobei die diesen
Oberbegriffen nachfolgende, ebenfalls mit ,insbesondere® eingeleitete beispiel-
hafte Nennung ,Bliiroorganisationsprogramme® keine Einschrankung der bean-
spruchten Warenoberbegriffe nach sich zieht, so dass auch insoweit eine Wa-

renidentitat vorliegt.

Dies gilt auch in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Wa-
ren ,Endgeréte fiir die Telekommunikation, insbesondere Telefone, Mobiltelefone;
Mobilfunkgerate; Telefaxgerate; Telekommunikationsgerate und hieraus beste-
hende Telekommunikationsnetze®, welche unter den fir die Widerspruchsmarke
eingetragenen Warenoberbegriff ,Hardware fiir Telekommunikationsnetzwerke*

fallen.

Die Waren ,Druckereierzeugnisse® der Klasse 16 werden von beiden Marken
gleichermalRen beansprucht, wobei der entsprechende Warenoberbegriff der an-

gegriffenen Marke ebenfalls nicht durch die mit ,insbesondere” beispielhafte Auf-
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zahlung eingeschrankt wird. Identitat besteht insoweit auch zu den von der ange-
griffenen Marke beanspruchten ,Erzeugnisse aus Papier und Pappe”, bei denen
es sich ebenfalls um ,Druckereierzeugnisse" handeln kann. Die fur die Wider-
spruchsmarke eingetragenen , Verlagserzeugnisse“ umfassen oberbegrifflich auch
die von der angegriffenen Marke zu Klasse 16 beanspruchten ,Fotografien®, da
diese als Band oder Buch und damit als Verlagserzeugnisse herausgegeben wer-
den kdnnen, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren be-

gegnen konnen.

,Elektronische Datenverarbeitung fiir andere®, fur die die Widerspruchsmarke in
Klasse 35 Schutz genieldt, kann oberbegrifflich auch eine von der angegriffenen
Marke in dieser Klasse beanspruchte ,weltweite Datenverwaltung und Prozess-
management in Bezug auf Unterstlitzung beim Management und bei der Vertei-
lung von Know-how" sowie deren ,Bereitstellung online tUber das Internet oder an-
dere interaktive elektronische Plattformen” umfassen, da eine (weltweite) Daten-
verwaltung und Prozessmanagement eine Form der ,elektronischen Datenverar-
beitung fur andere® darstellt bzw. - was ,Prozessmanagement” betrifft - in dieser
Form erbracht werden kann. Identitat besteht ferner zwischen den von der ange-
griffenen Marke sowohl in Klasse 35 als auch Klasse 42 beanspruchten Dienst-
leistungen ,Sammeln, Speichern, Verarbeiten von Daten und Nachrichten“ und der
fur die Widerspruchsmarke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung ,Betrieb von
Datenbanken, namlich Speichern, Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und
Zusammenstellen von Daten®, welche sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach
(,namlich*) auf das ,Speichern, Verwalten, Aktualisieren, Systematisieren und Zu-

sammenstellen von Daten” beschrankt.

Die fur die Widerspruchsmarke zu Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungsober-
begriffe ,organisatorische Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenver-
arbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung" kénnen ihrem Gegenstand und Inhalt
auch auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten Dienst-

leistungen ,organisatorische und betriebswirtschaftliche Unterstitzung bei der
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Entwicklung einer produktiven Fertigungsumgebung, durch moderne computerge-
stutzte Designsoftware; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und
Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen" ausgerichtet sein

und diese daher umfassen.

Zwischen den von der angegriffenen weiterhin zu Klasse 35 beanspruchten ,Ein-
zelhandelsdienstleistungen im Auftrag des Anmelders und Dritter in Bezug auf di-
gitale Gerate, namlich Digitalscanner, CAD- Software, Computersoftware
und -hardware zum Scannen, sowie in Bezug auf Computersoftware zur
Verwaltung von Datenbanken, Computersoftware zur Kommunikation und
Ubertragung von Informationen und Daten" und den fiir die Widerspruchsmarke
eingetragenen Waren der Klassen 9 ist trotz der grundséatzlichen Unterschiede

zwischen Waren und Dienstleistungen ein mittlerer Ahnlichkeitsgrad gegeben.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle er-
heblichen Faktoren zu berlcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren
kennzeichnen; hierzu gehoren insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck, ihre
Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergan-
zende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren und Dienstleis-
tungen regelmafig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle herge-
stellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berihrungspunkte aufweisen
(vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2007, 321 Nr. 20 - COHIBA;
GRUR 2008, 714, Nr. 32 - idw).

Fur die Annahme einer Ahnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und
den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die
entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf-
grund dieses Verhaltnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten
aus denselben Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Tz. 39 - OTTO CAP).
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Beides ist vorliegend der Fall. Die Widerspruchsmarke geniefl3t in der Klasse 9
Schutz fir Waren, auf die sich die von der angegriffenen Marke beanspruchten
Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. In Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Produkten aus dem EDV-/Computerbereich ist der Verkehr daran gewohnt, dass
Hersteller ihre Hard- und/oder Softwareprodukte nicht nur durch Fremdwaren ver-
aullernde Einzelhandler oder auch Groliméarkte wie z. B. ,Media Markt® oder
.proMarkt® vertreiben, sondern zunehmend auch auf eigenen Internetplattformen
(Online-Shops) oder in eigenen oder zumindest ihrer Organisation unterliegenden
Geschaften (z. B. ,Apple Store®), so dass fur ihn in Bezug auf die Herstellung der
hier mal3geblichen Waren und deren Vertrieb im Einzelhandel die Annahme glei-

cher oder miteinander verbundener Ursprungsstéatten durchaus nahe liegt.

Ferner weisen auch die von der jungeren Marke in dieser Klasse beanspruchten
Dienstleistungen ,Geschéftsfiihrung; Unternehmensverwaltung” enge Berlh-
rungspunkte mit der Dienstleistung ,organisatorische Beratung auf dem Gebiet der
elektronischen Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche Beratung" der Wider-
spruchsmarke auf, da solche Beratungsdienstleistungen wesentlicher Bestandteil
einer ,Geschéftsfiihrung“ bzw. ,Unternehmensverwaltung® sein kénnen, so dass
der Verkehr auch insoweit der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Her-

kunft dieser Dienstleistungen unterliegen kann.

Die fur die Widerspruchsmarke zu Klasse 38 eingetragene und nicht auf die bei-
spielhaft benannten ,Telekommunikationsnetzzugangsdienste“ beschrénkte
Dienstleistung ,Telekommunikation" (,Telekommunikation, insbesondere Tele-
kommunikationsnetzzugangsdienste) wird gleichermalRen von der angegriffenen
Marke beansprucht. Dies gilt auch fur die zu dieser Klasse bei beiden Marken ein-
getragene Dienstleistung ,Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Da-

tenbanken”.

Unter den weiten Dienstleistungsoberbegriff , Telekommunikation“ als eine dem

Austausch von Informationen und Nachrichten mithilfe nachrichtentechnischer
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Ubermittlungsverfahren dienende Dienstleistung fallen als Teilgebiet auch die von
der angegriffenen Marke in Klasse 38 weiterhin beanspruchten Dienstleistungen
,Sammeln, Liefern und Beférdern von Nachrichten und Informationen aller Art; In-
formationsubertragung und -beférderung durch Datenbanken und digitale Daten-

netze*, so dass auch insoweit Dienstleistungsidentitat besteht.

Zu den weiteren von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten
,Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, soweit in Klasse 38 enthalten,
insbesondere zur Verflgung stellen eines Internetzugangs, Einrichtung, Aufrecht-
erhaltung und Wartung von Internetzugangen und Einwahlknoten in das Internet”
besteht insoweit eine tberdurchschnittliche Ahnlichkeit. Wie die Widersprechende
zutreffend vorgetragen hat, handelt sich um einander erganzende und zum Tell
um miteinander konkurrierende Dienstleistungen auf dem Gebiet des elektroni-
schen Informationsaustauschs im Internet. Die Dienstleistungen eines Internet-
Service-Providers sind gerade Telekommunikationsnetzzugangsdienste, ebenso
das zur Verfligung stellen von Internetzugédngen und Einwahlknoten in das Inter-
net sowie deren Einrichtung, Wartung und Aufrechterhaltung, so dass die betei-
ligten Verkehrskreise bei entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen ohne
weiteres den Eindruck gewinnen kénnen, dass diese unter der Kontrolle dessel-

ben Unternehmens erbracht werden.

Die fur die Widerspruchsmarke zu Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen
JAusbildung und Unterricht auf den Gebieten der elektronischen Datenverarbei-
tung, des Steuerrechts sowie der Betriebswirtschaft" fallen unter den von der an-
gegriffenen Marke uneingeschrankt beanspruchten weiten Dienstleistungsoberbe-
griff ,Veranstaltung von Schulungen und Seminaren; Bereitstellung aller vorste-
hend genannten Dienstleistungen online tiber das Internet oder andere interaktive
elektronische Plattformen” bzw. sind hochgradig ahnlich den dazu von der ange-
griffenen Marke weiterhin uneingeschrankt beanspruchten Dienstleistungen ,In-

formation und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen®.
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Die von der angegriffenen Marke zu Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen
sInformations- und Kommunikationsdienstleistungen, die Uber das Internet er-
bracht werden, namlich Herausgabe und Veroffentlichung von Texten im Internet”
sind den fur die Widerspruchsmarke zu Klasse 16 eingetragenen Waren ,Verlags-
erzeugnisse" ohne weiteres ahnlich, da Verlage ihre Erzeugnisse haufig auch tber
das Internet vertreiben und so gegeniber ihren Autoren wie gegeniuber dem Pub-

likum auch die genannten Dienstleistungen erbringen.

Die Annahme gleicher Ursprungsstatten liegt fur den Verkehr ferner auch bei der
von der angegriffenen Marke in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistung ,/nstalla-
tion und Wartung von Computerhardware" und den in Klasse 9 eingetragenen Wa-
ren ,Computerhardware” der Widerspruchsmarke nahe, da jedenfalls die Herstel-
ler komplexer und/oder spezieller Hardwareprodukte haufig deren Installation und

Wartung tlbernehmen.

Die fiur die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen ,Planung, Ent-
wicklung, Erstellung und Wartung von EDV-Programmen" kénnen inhaltlich auch
auf die ,Gestaltung, Design, Bereitstellung von WEB-Seiten" ausgerichtet sein, fur
die die angegriffene Marke in Klasse 42 Schutz beansprucht, so dass auch inso-
weit eine Identitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden

Dienstleistungen gegeben ist.

2. Die Widerspruchsmarke verfliigt von Haus aus Uber eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Eine Schwéchung der Kennzeichnungskraft kdme nur dann
in Betracht, wenn der Wortbestandteil ,pro“ in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen fir sich gesehen zumindest kennzeichnungsschwach
oder sogar schutzunfahig ware. Davon kann aber entgegen der Auffassung der

Markenstelle nicht ausgegangen werden.

Bei ,pro“ handelt es sich um eine als aus dem Lateinischen kommende Praposi-

tion mit der Bedeutung ,jewelils, je, fur“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwdrter-
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buch, 8. Aufl. 2015, S. 1385), welche im inlandischen Sprachgebrauch haufig in
Wortkombinationen mit anderen, zumeist dem Lateinischen oder dem Griechi-
schen entstammenden Wartern wie z.B. ,pro anno, pro mille, pro forma, pro cen-
tum, pro bono“ oder auch mit den jeweiligen deutschen Entsprechungen verwen-
det wird. Mit diesem Bedeutungsgehalt ist ,Pro“ aber nicht geeignet, die hier in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, noch kommt die-
sem Begriff insoweit ein sachbezogener Aussagegehalt zu (vgl. BPatG,
28 W (pat) 113/98 vom 31. Marz 1999 - PRO). Insbesondere erschopft sich die
Praposition ,pro“ in der Bedeutung ,jeweils, je, fur" nicht in einer werbemaligen,
eine (Kauf-)Entscheidung ,fur“ das Produkt fordernden Anpreisung. Dies gilt auch,
soweit ,Pro* in Begriffsbildungen als Prafix die Bedeutung ,vor, Vorstufe* zukommt
(,Proenzym®; ,Proseminar®), zumal sich diese Bedeutung ohnehin nur aus dem

entsprechenden Gesamtbegriff, nicht jedoch aus ,Pro“ als solches herleiten Iasst.

,Pro“ kann dartber hinaus aber auch ausdricken, dass jemand einer Sache zu-
stimmt, z. B. das ,pro“ und ,contra“, d. h. das ,Fur‘ und das ,Wider” einer Sache
erwagt (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwdrterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 1385). So
bringt ,Pro“ haufig in Verbindung mit Adjektiven, aber auch - wenngleich seltener -
mit Substantiven eine wohlwollende Gesinnung im Hinblick auf etwas zum Aus-
druck, z. B. in den Begriffsbildungen ,prowestlich®, ,Pro Familia®, ,Pro Bahn* (vgl.
dazu auch DUDEN a. a. O., S. 1385). Ein solches werblich-anpreisendes Ver-
stéandnis von ,Pro“ erschlief3t sich dem Verkehr bei diesen Begriffsbildungen aber
nur im Kontext mit dem nachfolgenden Adjektiv bzw. Substantiv, durch welches
konkret bestimmt wird, was oder wer Gegenstand der so beschriebenen grund-
satzlichen Zustimmung ist bzw. was bejaht werden soll. Eine Verwendung von
,Pro“ in Zusammenhang mit anderen Worten, aus denen sich seine werbliche Be-
deutung erschliel3t, erlaubt aber nicht den Schluss, dass dieser Begriff auch in Al-
leinstellung im Sinne einer werbenden Anpreisung verstanden wird (vgl. dazu
auch BGH GRUR 2016, 934 Nr. 24, 25 - OUI). Eine entsprechende Verwendung
von ,pro“ in Alleinstellung als (beschreibendes bzw. anpreisendes) Werbeschlag-

wort, welches eine positive Einstellung/Zustimmung gegenuber den so bezeich-
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neten Waren- und Dienstleistungsprodukten zum Ausdruck bringen soll, ist auch
weder vorgetragen noch ermittelbar. Fur den Verkehr besteht daher kein Anlass,
diesem Begriff bei einer Verwendung in Alleinstellung ohne ,erlauternde“ (adjekti-
vische oder substantivische) Erganzung eine werbliche Bedeutung in dem darge-
legten Sinne beizumessen. Allein eine allgemeine und vage Assoziation, die ,pro®
insoweit moglicherweise ausldst, reicht fur eine Schwachung bzw. Einschrankung
der Kennzeichnungskraft dieses Begriffs in Bezug auf die vorliegend maf3gebli-
chen Waren und Dienstleistungen nicht aus, zumal nach der Rechtsprechung des
BGH der anpreisende Sinn einer Bezeichnung nicht deren Eignung ausschlief3t,
als Herkunftshinweis zu wirken (vgl. BGH GRUR 2016, 934 Tz. 23 - OUI).

Es lasst sich auch nicht feststellen, dass ,pro“ in Alleinstellung im Inland als Ab-
kirzung bzw. Kurzwort fur ,Profi“ bzw. ,professionell® und damit als Hinweis auf
eine besondere Qualitat oder Sachkunde verstanden wird. Eine Verwendung von
,pro“ in diesem Sinne ohne einen entsprechenden, auf ,Profi“ bzw. professionell®
hindeutenden erlduternden Zusatz - wie er sich in einer Vielzahl von Firmen- und
Produktbezeichnungen findet - lasst sich nicht ermitteln (vgl. dazu auch BPatG
25 W (pat) 545/13 - ProLoop fir die zumindest teilweise vergleichbaren Waren
.elektrische bzw. elektronische Bauteile“), zumal ,Pro“ insoweit genau so gut auch
als Abkurzung weiterer deutscher Begriffe wie z. B. ,Profil“ dienen kdonnte. Fur den
Verkehr besteht daher kein Anlass, den in Alleinstellung verwendeten Bestandteil

,pro“ der Widerspruchsmarke mit ,Profi“ oder ,professionell” gleichzusetzen.

3. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine tberdurchschnittliche Zeichenahn-

lichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundséatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr.45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
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allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen. Die Frage der Ahnlichkeit sich gegenuberstehender Zei-
chen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,
bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EUGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 -
ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843,
Nr.29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr.24 - BMW-Emblem;
GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider).
Dabei genigt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmafig bereits die
hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH
GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 114 Nr. 23 - Springender
Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 89 Rdn. 254 m. w. N.).

Zwar unterscheidet sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund ihrer
abweichenden graphischen Ausgestaltung von der Widerspruchsmarke. Jedoch
stimmen die Wortbestandteile beider Vergleichsmarken Uberein, da der Verkehr
nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die angegriffene Marke nahelie-
gend mit ,PRO" benennen wird. Eine abweichende Benennung der angegriffenen
Marke etwa i. S. von ,PROX" oder ,PRO X* - wie die Markeninhaberin vor der
Markenstelle geltend gemacht hat - ist hingegen nicht naheliegend, da der Verkehr
in dem stilisiert dargestellten Ball mit den sich kreuzenden Linien allein ein graphi-
sches Element und nicht etwa ein ,X“ erkennen wird. Die Ubereinstimmenden
Wortbestandteile ,pro/PRO*“ weisen aus den zuvor genannten Grunden auch keine
Kennzeichnungsschwache in Bezug auf die hier mal3geblichen Waren und
Dienstleistungen auf. Vor diesem Hintergrund treten dann auch die Bildelemente
beider Marken jedenfalls bei mindlicher Benennung und Wiedergabe beider Mar-
ken in der Wahrnehmung des Verkehrs gegentber diesen Wortbestandteilen als

lediglich dekorative Elemente zurlck. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich
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der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert,
wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische
Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Nr.30 - Malteserkreuz; BGH
GRUR 2008, 258 Nr.23 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Beide Marken
werden daher jedenfalls in klanglicher Hinsicht nach dem Grundsatz ,Wort vor
Bild® durch ihre Ubereinstimmenden Wortbestandteile gepragt (vgl.
Strobele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdnr. 433), so dass vor dem Hintergrund, dass - wie
bereits dargelegt - fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmalig
bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung geniigt, beide
Vergleichszeichen eine jedenfalls dberdurchschnittliche Zeichen&hnlichkeit

aufweisen.

4. Ausgehend davon kann dann aber in der Gesamtabwagung angesichts der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechs-
lungsgefahr in Bezug auf diejenigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen
der jungeren Marke nicht verneint werden, welche zumindest im durchschnittlichen
Ahnlichkeitsbereich zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
liegen. Die ist vorliegend aber in Bezug auf samtliche mit dem Widerspruch ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Fall, so dass
die angegriffene Marke unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der
Markenstelle aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 648 537 im

angegriffenen Umfang (teilweise) zu l6schen ist.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fiir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch

sonst ersichtlich sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser
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