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BESCHLUSS Nr. EX-05-3 DES
PRASIDENTEN DESAMTES

vom 10. Oktober 2005

Uber die elektronische Anmeldung
von Hoérmarken

DER PRASIDENT DES HARMONISIE-
RUNGSAMTES FUR DEN BINNEN-
MARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) —

gestutzt auf die Verordnung (EG) Nr.
2868/95 der Kommission vom 13. Dezem-
ber 1995 zur Durchfihrung der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 des Rates uber die
Gemeinschaftsmarke (nachstehend ,,die
Durchfuthrungsverordnung®), geandert
durch die Verordnung Nr. 1041/2005 der
Kommission vom 29. Juni 2005, insbeson-
dere Regel 3 Absatz 6,

in Erwégung nachstehender Griinde:

In dem Beschluss Nr. EX-02-2 des Prisi-
denten des Amtes vom 7. November 2002,
gedndert durch den Beschluss Nr. EX-04-3
vom 26. November 2004, ist die Moglich-
keit der elektronischen Einreichung von
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen uiber
das Internet vorgesehen; insbesondere sind
dort die zulassigen Formate fur Anhédnge
zu elektronisch eingereichten Anmel-
dungen festgelegt.

Regel 3 Absatz 6 der geanderten Durchfuih-
rungsverordnung erlaubt die Einreichung
elektronischer Dateien mit der klanglichen
Wiedergabe von Hormarken und erméch-
tigt den Prasidenten des Amtes, die Forma-
te und maximale GroBe der elektronischen
Datei zu bestimmen.

Es ist sachdienlich, den Beschluss Nr. EX-
02-2 des Prasidenten des Amtes vom
7. November 2002 entsprechend zu #n-
dern. —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GE-
FASST:

Artikel 1

Artikel 4 des Beschlusses Nr. EX-02-2 des
Prasidenten des Amtes vom 7. Novem-
ber 2002 (ABL. HABM 2003, 14), geandert
durch den Beschluss Nr. EX-04-3 vom
26. November 2004 (ABl. HABM 2005,
314), erhalt folgende Fassung:

»Artikel 4
Anhange

(1) Beansprucht der Anmelder keine
besondere grafische Darstellung oder Far-
be (Regel 3 Absatz 1 der Durchfuhrungs-
verordnung), wird die Marke als ,,Wort-
marke* ausgewiesen, und es ist das
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entsprechende Feld im elektronischen
Anmeldeformular auszufullen. In allen an-
deren Fallen ist die grafische Darstellung
als Anhang zum elektronischen Anmelde-
formular einzureichen. Die grafische
Darstellung ist im .jpeg-Dateiformat zu
ubermitteln.

(2) Wird die Eintragung einer Hormarke
beantragt, kann eine Datei mit der klangli-
chen Wiedergabe als Anhang zum elektro-
nischen Anmeldeformular eingereicht wer-
den. Die Datei mit der klanglichen
Wiedergabe ist im .mp3-Format zu uber-
mitteln. Thre Dateigrofle darf 1 Megabyte
nicht uiberschreiten. Sie darf weder Loops
noch Streaming ermoglichen.

(3) Dokumente zur Stiitzung eines Prio-
ritats- oder Zeitranganspruchs gemal Re-
gel 6 Absatz 1 oder Regel 8 Absatz 1 der
Durchfuhrungsverordnung, auch in
Verbindung mit dem Beschluss Nr. EX-03-
5 des Prasidenten des Amtes vom 20. Janu-
ar 2003, Markensatzungen uiber die Benut-
zung einer Kollektivmarke gemif
Artikel 65 der Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung sowie die in Regel 124 der Durch-
fuhrungsverordnung genannten Angaben
konnen als Anhdnge zum elektronischen
Anmeldeformular ibermittelt werden.
Derartige Anhange sind im .pdf- oder im
.jpeg-Format zu ubermitteln.

(4) Andere Anhdnge bzw. Anhdnge, die
nicht Absatz 1, 2 oder 3 entsprechen, gel-
ten als nicht eingereicht.*

Artikel 2
I nkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner
Annahme in Kraft. Er gilt ab dem 25. Juli
2005. Er wird im Amtsblatt des HABM
veroffentlicht.

Geschehen zu Alicante am 10. Oktober
2005

Wubbo de Boer
Prasident

BESCHLUSS Nr. EX-05-4 DES
PRASIDENTEN DESAMTES

vom 10. Oktober 2005

betreffend die Aufbewahrung der
Akten

DER PRASIDENT DES HARMONISIE-
RUNGSAMTES FUR DEN BINNEN-
MARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) —

gestutzt auf die Verordnung (EG) Nr.
2868/95 der Kommission vom 13. Dezem-
ber 1995 zur Durchfuhrung der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 des Rates uber die
Gemeinschaftsmarke (nachstehend ,,die
Durchfuhrungsverordnung*), geandert
durch die Verordnung Nr. 1041/2005 der
Kommission vom 29. Juni 2005, insbeson-
dere Regel 91 Absatz 2,

In Erwagung folgender Grinde:

Die Akten des Amtes werden elektronisch
aufbewahrt.

Diejenigen Teile der Akten, die sich auf
Verfahren im Zusammenhang mit Gemein-
schaftsmarkenanmeldungen beziehen und
die aufgrund ihrer physischen Form oder
ihres Umfangs nicht eingescannt wurden
und im elektronischen Archivsystem des
Amtes gespeichert werden, werden gemal
Regel 91 Absatz 3 der Durchfuhrungsver-
ordnung aufbewahrt.

Wiedergaben von Marken in Farbe werden
eingescannt, im elektronischen Archiv-
system gespeichert und so getrennt aufbe-
wabhrt, um kontrollieren zu konnen, ob die
in der elektronischen Datei enthaltenen ge-
scannten Bilder dem archivierten Doku-
ment entspricht.

Alle anderen Originalschriftsticke in
Papierformat, die in das elektronische Sy-
stem eingescannt wurden, konnen nach ei-
nem angemessenen Zeitraum auf sicherem
Wege vernichtet werden.

Regel 91 Absatz 2 Satz 2 der Durchfuh-
rungsverordnung erméchtigt den Prasiden-
ten zu entscheiden, ob und nach welcher
Frist nach Eingang im Amt derartige
Dokumente vernichtet werden sollen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GE-
FASST:

Artikel 1

(1) Enthalt eine Gemeinschaftsmarken-
anmeldung eine Wiedergabe der Marke in
Farbe oder enthilt diese Farben und wurde
die Anmeldung gemaf3 Regel 79 Buchstabe
a) eingereicht, so wird das Originalschrift-



stuck, sofern es die Wiedergabe der Marke
enthalt, auf unbestimmte Zeit aufbewahrt.

(2) Alle anderen Originalschriftstucke,
die im Rahmen von Verfahren nach der
Gemeinschaftsmarkenverordnung gemal
Regel 79 Buchstabe a) eingereicht wurden
und die Grundlage elektronisch gespei-
cherter Akten bilden, werden nach einer
Frist von drei Jahren nach Eingang beim
Amt vernichtet.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. November
2005 in Kraft. Er wird im Amtsblatt des
HABM veroffentlicht.

Geschehen zu Alicante am 10. Oktober
2005

Wubbo de Boer
Prasident
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Mitteilung Nr. 7/05 des
Prasidenten desAmtes

vom 31. Oktober 2005

betreffend die Eintragung von
Gemeinschaftsmarken fur
Einzelhandelsdienstleistungen

1. In seinem Urteil vom 7. Juli 2005 in
der Rechtssache C/418-02, , Praktiker*,
hat der Gerichtshof uiber die Eintragungs-
fahigkeit von Einzelhandelsdienstlei-
stungen entschieden. Er hat entschieden,
dass im Zusammenhang mit dem Waren-
einzelhandel erbrachte Dienstleistungen
,Dienstleistungen* darstellen, fur die eine
nationale Marke gemall Artikel 2 der
Richtlinie 89/104/EWG vom 21.12.1988
eingetragen werden kann. Dartiber hinaus
hat er entschieden, dass es ,,fur die Zwecke
der Eintragung einer Marke fur solche
Dienstleistungen [...] nicht notwendig
[ist], die in Rede stehenden Dienstlei-
stungen konkret zu bezeichnen. Dagegen
sind nahere Angaben in Bezug auf die Wa-
ren oder Arten von Waren notwendig, auf
die sich die Dienstleistungen beziehen.*

2. Folglich muss die Praxis des Amtes in
Bezug auf die Eintragung von Marken fur
Einzelhandelsdienstleistungen erneut
uberpruft werden (sieche Mitteilung Nr.
3/01 vom 12.3.2001, ABl. HABM 2001,
1222), insbesondere hinsichtlich der
Konkretisierung der Art der betreffenden
Einzelhandelsdienstleistung. Gemal
Punkt 2 des Tenors des ,,Praktiker-Urteils
erachtet das Amt die Tatigkeit des Waren-
einzelhandels als eine Dienstleistung, fur
die Schutz einer Gemeinschaftsmarke er-
langt werden kann. Diese Dienstleistung
besteht nicht in dem bloBen Verkauf der
Waren, sondern in den Dienstleistungen,
die im Zusammenhang mit dem tatsachli-
chen Verkauf der Waren erbracht werden,
wie dies in der erlauternden Anmerkung zu
Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation um-
schrieben ist, wo es heilt: ,,das Zusam-
menstellen verschiedener Waren (ausge-
nommen deren Transport) fur Dritte, um
den Verbrauchern Ansicht und Erwerb die-
ser Waren zu erleichtern.” Es ist nicht not-
wendig detailliert anzugeben, aus welchen
Tatigkeiten diese Dienstleistungen genau
bestehen. Genauso wenig ist es erforder-
lich, die Art der Einrichtung, die die
Einzelhandelsverkaufe tatigt (z. B. ein
Supermarkt oder ein Warenhaus), anzu-
geben.

3. Andererseits verlangt das ,,Praktiker*-
Urteil, ,,ndhere Angaben in Bezug auf die
Waren oder Arten von Waren [zu machen],
auf die sich die Dienstleistungen bezie-
hen.“ Dies bedeutet, dass die blolen Anga-
ben ,,Einzelhandelsdienstleistungen®, der

exakte Wortlaut der erlauternden Anmer-
kung zu Klasse 35 oder ,,Einzelhandels-
dienstleistungen eines Supermarkts®, die
fruher vom Amt anerkannt wurden, nicht
mehr akzeptiert werden konnen.

4. Erforderlich ist vielmehr ein Bezug
auf die Waren oder die Art der Waren, die
im Einzelhandel verkauft werden. Es ist
anzumerken, dass das Urteil keine genaue
Spezifizierung der zu verkaufenden Wa-
ren, sondern blof die Bereitstellung von
Angaben hinsichtlich der Waren oder der
Arten von Waren verlangt. Das Amt wird
daher jede Bezugnahme auf die Waren
akzeptieren, der in allgemeinen Kategorien
ausgedriickt ist, ungeachtet dessen, ob die
Waren eindeutig unter die Warenklassen
eingeordnet werden konnten oder nicht.
Begruindet wird dies damit, dass der Schutz
von Marken fur Einzelhandelsdienstleis-
tungen eben nicht fur den tatsiachlichen
Verkauf dieser Waren gewiéhrt wird. Anga-
ben wie ,,Einzelhandel mit Bau-, Heim-
werker- und Gartenartikeln [...] fur den
Do-it-yourself-Bereich* (sieche Absatz 11
und 50 des Urteils), Lebensmittel oder jede
andere allgemeine Warenkategorie sind
akzeptabel, solange die Art der Waren ohne
Weiteres bestimmbar ist. Ebenso ist der
Bezug auf Klassenuiberschriften zuldssig.
Jedoch ist es nicht akzeptabel, sich auf Wa-
ren zu beziehen, die in eine bestimmte
Klasse oder in eine Reihe von Klassen fal-
len, z. B. ,,Einzelhandelsdienstleistungen
in Bezug auf Waren der Klasse 9 oder
,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Waren der Klassen 7, 9, 12 und 16*.

5. Im Falle von bereits anhdngigen
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die
die oben genannten Voraussetzungen nicht
erfullen, wird eine Beanstandung erhoben.
Anmeldern steht es ebenso frei, das Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen
wahrend des Prufungsverfahrens bis zur
Eintragung von sich aus einzuschranken.
Eingetragene Gemeinschaftsmarken kon-
nen gemdl Artikel 49 GMV Gegenstand
eines teilweisen Verzichts sein, indem das
Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen in entsprechender Weise einge-
schrankt wird.

6. Das Amt wird die entsprechenden
Schlussfolgerungen aus diesen Grund-
satzen ziehen, wenn es um die Beurteilung
der Ahnlichkeit von Waren und Dienstleis-
tungen oder der Benutzung geht. ,,Einzel-
handelsdienstleistungen* als solche wer-
den nicht als ahnlich zu Waren betrachtet.
Konflikte zwischen Marken, die Einzel-
handelsdienstleistungen fur verschiedene
Waren beanspruchen, werden gemaf3 den
normalen Kriterien beurteilt. Im Wider-
spruchsverfahren geltend gemachte éltere



Rechte und Gemeinschaftsmarken, die
Gegenstand eines Antrags auf Erklarung
des Verfalls sind, gelten in Bezug auf
Einzelhandelsdienstleistungen fur jene
Waren als eingetragen oder eingeschrénkt,
die tatsachlich im Einzelhandel vertrieben
wurden.

7. Die gleichen Grundsitze wie oben
dargelegt werden vom Amt auf @hnliche
Dienstleistungen angewandt, die im
Zusammenhang mit anderen, ausschlief3-
lich auf den Verkauf von Waren ausgerich-
tete Formen, wie GroBhandels-, Internet-
Einkaufs- oder Katalog- bzw. Post-
versandhandelsdienstleistungen (in dem
MalBe, wie diese in Klasse 35 fallen), er-
bracht werden. Derartige Dienstleistungen
haben mit Einzelhandelsdienstleistungen
gemein, dass sie ausschlieBlich aus Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit dem
tatsachlichen Verkauf von Waren bestehen,
so dass die gleichen Erwagungen Anwen-
dung finden. Dartiber hinaus reicht, da der
Verkauf von Waren keine Dienstleistung
darstellt, der Begriff ,,Verkauf* — ob in
Verbindung mit den Angaben der Art der
verkauften Waren oder nicht — nicht aus.

8. Andererseits wird das Amt die oben
genannten Grundsitze nicht auf andere
Dienstleistungen anwenden, die nicht auf
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Verkauf von Waren beschrankt sind
oder die nicht in Klasse 35 fallen, wie
Vertriebsdienstleistungen in Klasse 39,
Transport- oder Reparaturwesen oder
Schulung bzw. Ausbildung, die verschie-
dene Waren oder Tiatigkeiten zum Gegen-
stand haben konnen, jedoch nicht aus
Dienstleistungen zusatzlich zum Einkauf
von Waren bestehen. Gemeinsames Merk-
mal dieser Dienstleistungen ist, dass sie
bereits zulassig waren und stets eindeutig
hatten klassifiziert werden konnen, noch
bevor das Amt damit anfing, Gemein-
schaftsmarkenanmeldungen fur Einzel-
handelsdienstleistungen zu akzeptieren.

Wubbo de Boer
Prasident
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KURZFASSUNG DESHABM HAUSHALTSPLANS FUR 2006

Der vorliegende Haushaltsplan fur 2006, vom Haushaltsausschuss des HABM am 25. November 2005 angenommen, wurde anhand der fol-

genden wichtigen Bezugsparameter erstellt:

Haushaltsplan | Haushaltsplan 0
Jahr 2005 2006 A%
GM-ANMEIAUNGEN......coeiiiiiiieeeeee e 55 000 60 000 9,1%
Uber Madrider ProtoKoll .........cocveviiieuiiiiiiieiee e 11 000 12 000 9,1%
DirekteinreiChungen ..........coccevvevieieninininineneeeeeecenenesee e 44 000 48 000 9,1%
Ver offentlichungen .... 68 000 57 000 -16,2%
EiNtragUNQEN ......c.oveiieieieeieteee ettt 50 000 54500 9,0%
Eingegangene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ............c.coceeee. 55 000 59 000 7,3%
VerlangerungSqUOLE ........ceveruerueeieienienienrenrenienieeieetereeeseeseeseeseeeneeneas 50 % 50 % 50 %
GM-Verlangerungen (erstes volles Jahr).........ccoceeveevenienienenienenennen. 800 17 100 n. v.
MANNJANTE......cooeiiiiiiiiie ettt 719 696 -3.2%
Beschiftigte in Telearbeit.........ccccoeverinineneneneeieicneneneseeneeeneen 100 150 +50 %
Inflationsrate (EU-Durchschnitt)..........cccceovieeiieeiiieeiieenieeccieeeieeens 3,0 % 2,0 % -)
Inflationsrate (SPAnien) .........cccecvevueruerieneneneeeeieteiese e eeeeneen 3,5% 2,5 % )]

— Die GM-Verlangerungen haben 2006 erstmals Einfluss auf ein volles Haushaltsjahr.
— 35 % der GM-Antrage erreichen das Amt als E-Einreichungen und etwa 12 000 tiber das Madrider Protokoll.

— Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Gebuihrensenkung: 2006 wird das erste Jahr sein, in dem die Gebiuithrensenkung voll auf den Haus-

haltsplan des Amtes durchschlagt.
— Die Gesamtzahl der Mitarbeiter wird um 3,2 % zuriickgehen.

— Die Bemithungen im Bereich der IT-Entwicklung werden fortgesetzt. Dies gilt insbesondere fur die technische Uberarbeitung des GM-

bezogenen IT-Kernsystems (Euromarc) und eine beschleunigte Umstellung auf E-Business.
— Die Zusammenarbeit mit den fur gewerblichen Rechtsschutz zustandigen Nationalen Amtern wird ausgebaut.

Mit diesen Parametern lauten die Schétzungen fur den Gesamthaushaltsplan 2006 wie folgt:

EINNAHMEN Haushaltsplan |Haushaltsplan A%
(Mio. EUR) 2005 2006
Titel 1 Einnahmen aus TAtigKeit.........cccevveververiererenerenene 137,04 151,93 10,9%
Titel 3 Saldo des Vorjahres .........ccccvevereeienienienenincnceee 81,35 59,80 |-26,5%
Einnahmen gesamt 218,39 211,73 | -3,0%
AUSGABEN Haushaltsplan [Haushaltsplan A%
(Mio. EUR) 2005 2006
Titel 1 PersonalKOSten ...........cocveeevieeiiieeeieeereeeiee e 60,50 59,07 -2,4%
Titel 2 Gebiaude, Material USW..........cccceeeeieeeiieeiieecieeeien, 33,62 39,13 16,4%
Titel 3 Spezifische Aufgaben.........c..coccecevienininininencnenne. 35,19 28,27 | -19,7%
Ausgaben gesamt 129,31 126,47 | —2,2%
Titel 10 Sonstige AuSZaben .......c.ccoeverereeiinienienieneneeeeee 89,08 85,26 —4.3%
Haushaltsplan gesamt 218,39 211,73 | -3,0%

Die vollstandige Fassung des Haushalts kann unter der folgenden Adresse gefunden werden: http:/oami.eu.int/de/office/marque/finan.htm
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LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FUR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

LISTE DES MANDATAIRES AGREES AUPRES DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODELES)

ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L"UFFICIO
PER I’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina |/ Siehe auch die
Mitteilungen des Prdsidenten des Amtes | See also the communications of the
President of the Office | Voir aussi les communications du président de I’ Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’ Ufficio)

n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n® 1/95, p. 16
n° 2/99, DO/ABIL./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABL./OJ/IJO/GU n° 9/02, p. 1636

n° 12/02, DO/ABL./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525

PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:

Lista de representantes autorizados contemplada en el articulo 89
del Reglamento sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemafl Artikel 89
der Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89
Community Trade Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément a I’article 89
du reglement sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89
del regolamento sul marchio comunitario

Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni

Deutschland

ASMUSSEN, Arnold Wilhelm (DE) DABRINGHAUS, Marc (DE)

VOSSIUS & PARTNER MEINKE, DABRINGHAUS & PARTNER
Siebertstr. 4 Rosa-Luxemburg-Str. 18

81675 Miinchen 44141 Dortmund

BOUGARDS, Jochen (DE) EMMERLING, Friedrich (DE)

ZENZ, HELBER, HOSBACH & GRUNECKER, KINKELDEY,

PARTNER STOCKMAIR & SCHWANHAUSSER
Huyssenallee 58-64 Maximilianstr. 58

45128 Essen 80538 Miinchen
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FREIHERR SCHENCK ZU
SCHWEINSBERG, Elard (DE)
Holbeinstr. 22

81679 Miinchen

HAEUSLER, Rudiger (DE)

MAIWALD PATENTANWALTS GMBH
Elisenhof Elisenstr. 3

80335 Miinchen

JOOSS, Martin (DE)

ROTERMUND + PFUSCH + BERNHARD
Waiblinger Str. 11

70372 Stuttgart

KREPPEL, Adrian Uwe (DE)

DREISS, FUHLENDORF, STEIMLE &
BECKER

Gerokstr. 1

70188 Stuttgart

LATZEL, Klaus (DE)
TBK-PATENT
Bavariaring 4-6
80336 Miinchen

MULLER, Andreas Siegfried Hermann (DE)
Joh.-Seb.-Bach-Str. 52
64683 Einhausen

RAISCH, Philipp Michael (DE)
WEBER & HEIM

Irmgardstr. 3

81479 Miunchen

SCHABERG, Ulf Gunther (DE)
JONES DAY

Prinzregentenstr. 11

80538 Miinchen

SCHLEITZER, Dirk (DE)
GESTHUYSEN, VON ROHR &
EGGERT

Huyssenallee 100

45128 Essen

SIEBERT, Matthias (DE)
Falkenhorstweg 6
81476 Munchen

STAUDTE, Ralph (DE)
TBK-PATENT
Bavariaring 4-6

80336 Miunchen

WACHENHAUSEN, Marc (DE)
TBK-PATENT

Bavariaring 4-6

80336 Miinchen

Eesti

EELMETS, Indrek (EE)
LASVET OU
Suurtiiki 4a BOX 3136
10133 Tallinn

TOOMSOO, Mari (EE)
Peterburi str. 46
11415 Tallinn

France

CHEVRIER, Christophe (FR)
NONY & ASSOCIES

3, rue de Penthievre

75008 Paris

DOUHAIRE, Armelle (FR)

CABINET SUEUR & L’HELGOUALCH
109, boulevard Haussmann

75008 Paris

GRANGIENS, Emilie (FR)

CABINET SUEUR & L’HELGOUALCH
109, boulevard Haussmann

75008 Paris

GUILLERMARD, Aude (FR)
NONY & ASSOCIES

3, rue de Penthievre

75008 Paris

NICOLAY, Charlotte (FR)
CABINET BREESE DERAMBURE
MAJEROWICZ

38, avenue de 1’Opera

75002 Paris

PAPIN, Stéphanie (FR)
DEPREZ DIAN GUIGNOT
21, rue Clément-Marot
75008 Paris

Magyarorszag

SANDOR, Jozsef (HU)
Németvolgyi Gt 73/B

1124 Budapest

Osterreich

NOTHEGGER, Gerhard (AT)

Dr. Salzmann-Str. 5
4600 Wels



Polska

GORSKA, Anna (PL)

BIURO PATENTOW I ZNAKOW
TOWAROWYCH “FAKTOR Q”
ul. J. Lea 53/84

30-052 Krakow

KULIKOWSKA, Magdalena (PL)
ul. Stupecka 9 m 16
02-309 Warsaw

Sverige
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RECHTSPRECHUNG DES
ERICHTSERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN

Urteil des Gerichts
erster Instanz

(Erste Kammer)
vom 17. November 2005

in der Rechtssache T-154/03 (betreffend
eine Klage gegen die Entscheidung der
Dritten Beschwer dekammer desHABM
vom 5. Februar 2003 (Sache
R 370/2002-3) zu einem Widerspruchs-
verfahren zwischen der Biofarma SA
und der Bausch & Lomb Pharmaceuti-
calslInc.): Biofarma SA gegen Harmoni-
sierungsamt fir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle)
(HABM)

» Gemeinschaftsmarke — Widerspruchs-
verfahren — Altere nationale Wortmarken
ARTEX — Anmeldung des Wortzeichens
ALREX als Gemeinschaftsmarke — Rela-
tives Eintragungshindernis — Verwechs-
lungsgefahr — Artikel 8 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94"

(Verfahrenssprache: Niederlandisch)

Vor geschichte des Rechtsstreits

1 Am 6. April 1998 meldete die Bausch
& Lomb Pharmaceuticals Inc. (im Folgen-
den: Streithelferin) beim Harmonisie-
rungsamt fur den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt)
gemal der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 uiber die
Gemeinschaftsmarke (ABL. 1994, L 11,
S. 1) in gednderter Fassung eine Gemein-
schaftsmarke an.

2 Dabei handelt es sich um das Wortzei-
chen ALREX.

3 Es wurde fur ,,ophthalmologische
Arzneimittel, namlich Augentropfen, Lo-
sungen, Gele und Salben fur die Behand-
lung von Augeninfektionen und -entzin-
dungen® in Klasse 5 des Abkommens von
Nizza uber die internationale Klassifika-
tion von Waren und Dienstleistungen fur
die Eintragung von Marken vom 15. Juni
1957 angemeldet.

4  Am 12. Juli 1999 erhob die Biofarma
SA (im Folgenden: Klagerin) als Inhaberin
der in Frankreich, den Benelux-Landern
und Portugal eingetragenen Wortmarken
ARTEX fur Waren in Klasse 5 (,,Arznei-
spezialitaten fur Herz- und GefaBerkran-
kungen; Arzneimittel, tierarztliche Préapa-
rate, Hygieneartikel; Material fur
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Zahnfullungen und -abdrucke®) gegen die
Anmeldemarke Widerspruch wegen Beste-
hens von Verwechslungsgefahr im Sinne
von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94.

5 Am 18. Januar 2000 teilte das Amt der
Klagerin mit, dass die Streithelferin das
Warenverzeichnis der Anmeldemarke wie
folgt gedndert habe: ,,Antiallergene, Stero-
id-, ophthalmologische Praparate, namlich
Augentropfen, Losungen, Gele und Salben
fur die Behandlung von Augeninfektionen
und -entziindungen®. In dem Schreiben
fragte das Amt an, ob die Klagerin ihren
Widerspruch aufrechterhalte, was diese
mit Schreiben vom 4. Februar 2000 besta-
tigte.

6 Mit Entscheidung vom 28. Februar
2002 gab die Widerspruchsabteilung dem
Widerspruch mit der Begriindung statt,
angesichts der Ahnlichkeit der Zeichen
ALREX und ARTEX und der von ihnen er-
fassten Waren bestehe Verwechslungsge-
fahr.

7 Am 25. April 2002 legte die Streithel-
ferin gegen die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung Beschwerde ein.

8 Mit Entscheidung vom 5. Februar 2003
(im Folgenden: angefochtene Entschei-
dung), der Klagerin zugestellt am 4. Mérz
2003, hob die Dritte Beschwerdekammer
die Entscheidung der Widerspruchsabtei-
lung auf und wies den Widerspruch
zuriick. Zur Begriindung verwies die
Beschwerdekammer darauf, dass die frag-
lichen Waren zwar zur selben Klasse
gehorten, jedoch nur eine verhéaltnismaBig
geringe Ahnlichkeit aufwiesen.

Antrége der Verfahrensbeteiligten

9 Die Verfahrensbeteiligten haben in der
Sitzung vom 4. Mai 2005 mundlich
verhandelt und Fragen des Gerichts beant-
wortet.

10 Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzu-
heben und ,,festzustellen, dass zwi-
schen den Marken ARTEX und ALR-
EX, die der Kennzeichnung ahnlicher
Waren dienen, Verwechslungsgefahr
besteht®;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

11 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;
— der Klagerin die Kosten aufzuerlegen.

12 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;
— der Klagerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

13 Im Rahmen ihrer Klage rugt die Kla-
gerin im Wesentlichen einen Verstof3 der
Beschwerdekammer gegen Artikel 8 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr.
40/94.

14 Die Klagerin tragt vor, es sei erstens
von Produktahnlichkeit auszugehen, denn
die fraglichen Waren seien als Humanarz-
neimittel nach Art und Verwendungszweck
identisch, sie wirden von denselben
Unternehmen in denselben Laboratorien
hergestellt, iber dieselben Vertriebswege,
etwa Pharmareferenten, vermarktet, in
denselben Fachzeitschriften beworben, in
denselben Verkaufsstitten, insbesondere
Apotheken, abgegeben und an denselben
Orten wie Krankenhausern oder Gesund-
heitszentren verabreicht.

15 Wenn die Hypertoniemedikamente
der alteren Marken ARTEX derzeit auch
als Tabletten angeboten wurden, seien
doch kunftig, etwa um bestimmten Patien-
tengruppen die Einnahme zu erleichtern,
ohne weiteres auch andere Darreichungs-
formen denkbar, so etwa als Tropfen und
damit in gleicher Form wie die Produkte
der Marke ALREX.

16 Zweitens zeige schon der bloBe bild-
liche Vergleich der Zeichen ARTEX und
ALREX den Grad ihrer Ahnlichkeit. Diese
visuelle Ahnlichkeit ergebe sich aus der
augenfilligen Ubereinstimmung ihres
Anfangsbuchstabens ,,A“ und ihrer letzten
beiden Buchstaben ,,ex‘; auch der zentrale
Konsonant ,,r* sei ihnen gemeinsam. Alle
diese Umstande erzeugten einen bildlichen
Eindruck, der leicht zur Verwechslung der
beiden Bezeichnungen fuhre, was fur die
Bejahung von Verwechslungsgefahr genii-
gen misse. Beim Lesen etwa eines vom
Arzt in Eile verfassten Rezepts konne ein
derartig hoher Ahnlichkeitsgrad der beiden
Arzneimittelnamen verhéngnisvolle Fol-
gen haben. Da sich die beiden Worter nur
in ihren mittleren Buchstaben unter-
schieden, seien sie auf den ersten Blick
nicht auseinanderzuhalten; die Worter
differierten nur in einem der mittleren
Konsonanten (,,t* oder ,,1) und dessen
Stellung im Verhiltnis zu dem anderen,
beiden Bezeichnungen gemeinsamen



Mittelkonsonanten. Ein Verbraucher be-
halte aber normalerweise die ersten und
letzten Buchstaben, nicht hingegen die
mittleren Buchstaben im Gedachtnis.

17 Auch in klanglicher Hinsicht sei die
Verwechslungsgefahr vor allem deshalb
offenkundig, weil die Vokale ,,A* und ,,e*
in beiden Wortern jeweils den gleichen
Platz einndhmen. Diese Ubereinstimmung
wirke sich umso starker aus, als beide Zei-
chen zweisilbig seien, zumal sich der
Vokalklang, insbesondere von ,,a*“ und ,,e*,
am leichtesten und klarsten einprage. Da
beide Zeichen auf ,,A* anlauteten, habe der
nachfolgende Konsonant einen umso
hoheren Klangwert. In Frankreich, Portu-
gal und den Benelux-Landern, wo die bei-
den Marken im Fall der Bestatigung der
angefochtenen Entscheidung koexistieren
miissten, werde ihre zweite Silbe voll-
standig und betont ausgesprochen. Da in
dieser Silbe der Vokal ,,e“ mit dem
Endkonsonanten ,,x“ zusammentreffe,
werde die Silbe im Franzosischen wie die
Buchstaben ,,k* und ,,s“ nacheinander
ausgesprochen. Der Vokal ,.e* und der
Endkonsonant ,,x“ bildeten damit eine
auflerst pragnante Buchstabenkombina-
tion, die das Gesamtwort dominiere. In
beiden Fallen beginne die erste Silbe mit
dem Vokal ,,A*“ mit ebenfalls sehr hohem
Klangwert und einer Tendenz zur Schwia-
chung des bereits an sich schwachen
Klangs des folgenden Konsonanten (,,1
bzw. ,,r*‘). SchlieBlich sei beiden Bezeich-
nungen als mittlerer Konsonant das ,,r** ge-
meinsam, das als Frikativlaut gesprochen
werde.

18 Bei alledem sei zu beriicksichtigen,
dass der Verbraucher nur selten Gelegen-
heit habe, die Zeichen ALREX und AR-
TEX unmittelbar miteinander zu verglei-
chen, und sich auf das unvollkommene
Bild verlassen musse, das er in Erinnerung
behalten habe.

19 Auch das franzosische Markenamt
(Institut national de la propriété intellectu-
elle), bei dem sie gegen die Eintragung von
ALREX in Frankreich Widerspruch erho-
ben, habe in seiner Entscheidung vom 28.
April 2000 festgestellt, dass das Zeichen
ALREX eine Nachahmung des élteren Zei-
chens sei und daher in Frankreich nicht fur
identische oder dhnliche Waren als Marke
schutzfahig sei.

20 Zu den von der Streithelferin vorge-
legten Abbildungen der Produktverpa-
ckungen (vgl. unten, Randnr. 35) fuhrt die
Klagerin in ihrer Erwiderung aus, es durfe
nur auf die Form abgestellt werden, in der
die Marken ARTEX tatsachlich einge-
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tragen worden seien; nur diese sei mit der
beim Amt tatséchlich angemeldeten Form
der Marke ALREX zu vergleichen. In bei-
den Fallen aber handele es sich um reine
Wortzeichen in GroBbuchstaben ohne
Zusatzelemente grafischer Art, Farben,
unterschiedliche Schriftbilder oder sons-
tige Merkmale, die es erlaubten, die Zei-
chen voneinander zu unterscheiden.

21 Drittens scheine die Beschwerde-
kammer von der unzutreffenden Pramisse
ausgegangen zu sein, dass es sich bei den
Verbrauchern um Fachleute oder jedenfalls
spezialisierte Mitarbeiter handele. Endver-
braucher der Produkte sei aber immer ein
Kranker, der jugendlichen oder hohen Al-
ters sein konne und eine bestimmte Ausbil-
dung und Allgemeinbildung besitzen kon-
ne oder nicht. Aber auch Pflege- oder
Krankenhauspersonal konne die beiden
Arzneimittel wegen ihrer hochgradig
ahnlichen Bezeichnung leicht verwech-
seln.

22 SchlieBlich solle eine Marke den
Verbraucher nicht nur vor dem Irrtum be-
wahren, dass die fraglichen Waren oder
Dienstleistungen aus demselben Unter-
nehmen stammten, sondern ihm im eige-
nen Interesse auch die Identifikation der
Produkte selbst ermoglichen. Im Fall eines
Arzneimittels wunsche der Verbraucher
ein bestimmtes Markenprodukt zu erwer-
ben, weil er sich von ihm glinstige gesund-
heitliche Wirkungen erhoffe. Folglich habe
er ein besonderes Interesse an der eindeu-
tigen Identifizierung des Produkts ohne
mogliche Verwechslung mit einem ande-
ren, das seiner Gesundheit zu schaden dro-
he.

23 Dass es andere Behorden oder Orga-
nismen gebe, die fur die Genehmigung des
Inverkehrbringens von Arzneimitteln zu-
standig seien, entbinde die Eintragungsbe-
horde nicht von der Pflicht, auch diese
Funktion der Marke in ihre Beurteilung
einzubeziehen.

24 Nach Statistiken der Weltgesund-
heitsorganisation und des spanischen
Ministeriums fur Gesundheit und Verbrau-
cher komme es nicht selten vor, dass ein
unter erhohtem Blutdruck leidender Pati-
ent, der ARTEX einnehme, und ein weite-
rer Patient mit saisonal allergisch beding-
ter Bindehautentziindung, dem ALREX
verschrieben sei, im selben familidren oder
beruflichen Umfeld lebten oder dass ein
und derselbe Patient unter beiden Erkran-
kungen leide. Es bilde also keineswegs
eine Ausnahme, dass beide Medikamente
gleichzeitig am selben Ort zu finden seien.

25 Es werde durch eidesstattliche Erkla-
rungen und Zeugenaussagen, die sie bei-

bringen konne, bewiesen, dass Arzneimit-
telverwechslungen gravierende Folgen ha-
ben konnten, so besonders im Fall einer
auferlichen Anwendung, da ARTEX kunf-
tig ohne weiteres auch als Tropfen ange-
boten werden konnte. Diese gesundheitli-
chen Risiken einer Verwechslung seien bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
zu bedenken.

26 Das Amt, das sich auf das Urteil des
Gerichtshofes vom 29. September 1998 in
der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg.
1998, 1-5507, Randnr. 23) stuitzt, raumt ein,
dass beim Vergleich von Arzneimitteln
untereinander im Allgemeinen von
Produktéhnlichkeit auszugehen sei. Aller-
dings konne der Ahnlichkeitsgrad durch-
aus variieren, so namentlich bei Arzneimit-
teln fur verschiedene Krankheitsbilder.
Auch wenn letztlich alle Arzneimittel den
gleichen Bestimmungszweck, namlich die
Behandlung von Erkrankungen, hitten,
konne die Art der in Frage stehenden
Erkrankungen so stark differieren, dass
letztlich nur ein schwacher Ahnlichkeits-
grad bestehe und bei Wirdigung aller rele-
vanten Faktoren eine Verwechslungsge-
fahr zu verneinen sei.

27 Augenkrankheiten und Hypertonie
wirden von verschiedenen Fachirzten an
verschiedenen Orten behandelt, was unter-
schiedliche Vertriebswege fur die jewei-
ligen Arzneimittel mit sich bringe. Auch
die Darreichungsform der beiden in Frage
stehenden Produkte sei unterschiedlich.
ARTEX werde in Pillen- oder Tabletten-
form oral eingenommen, ALREX hinge-
gen werde in mehr oder weniger flussiger
Darreichungsform auflerlich lokal appli-
ziert. Der Markt fur Arzneimittel gegen
Erkrankungen und Entziindungen des Au-
ges sei deshalb ein anderer Markt als der
fur Hypertoniemedikamente.

28 Auch wenn es denkbar erscheine,
dass ARTEX kunftig nicht nur in Pillen-
oder Tablettenform, sondern auch als Trop-
fen angeboten werde, verhalte es sich doch
derzeit nicht so und konne ein Produktver-
gleich nicht hypothetische kiinftige Veran-
derungen einbeziehen.

29 Hinsichtlich der Zeichenzhnlichkeit
habe die Beschwerdekammer zutreffend
festgestellt, dass es sich bei ARTEX und
ALREX um zwei gewohnliche Arzneimit-
telnamen mit allgemein ublichen Silben
und ohne uiberraschendes oder ungewohn-
liches Element handele. Im Gemein-
schaftsmarkenregister seien in Klasse 5
296 Marken mit der Endsilbe ,,ex“ ver-
zeichnet.



30 Die Zeichen seien zwar ahnlich, je-
doch hiange die Feststellung, dass eine zur
Begrindung von Verwechslungsgefahr
genuigende Zeichenahnlichkeit bestehe,
noch von weiteren Faktoren ab wie der
Bekanntheit der Marke auf dem Markt,
dem moglichen gedanklichen Inverbin-
dungbringen der Marke mit einem bereits
eingetragenen Zeichen und dem Grad der
Zeichen- und Produktiahnlichkeit (Urteil
des Gerichtshofes vom 11. November
1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabel,
Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 22). In der
miundlichen Verhandlung hat das Amt be-
merkt, dass Fachleute die Marke ARTEX
mit dem franzosischen Wort ,,artere” (Ar-
terie) in Verbindung bringen konnten.

31 Hinsichtlich des mafgeblichen Publi-
kums habe die Beschwerdekammer in
Randnummer 11 ihrer Entscheidung ange-
nommen, es bestehe, da alle Medikamente
zur Behandlung von Bluthochdruck
rezeptpflichtig seien, aus Fachleuten. Wei-
terhin habe das Gericht in seinem Urteil
vom 5. Miarz 2003 in der Rechtssache
T-237/01 (Alcon/HABM - Dr. Robert
Winzer Pharma [BSS], Slg. 2003, 11-411,
Randnr. 42) entschieden, dass im Fall von
pharmazeutischen Augenheilmitteln und
sterilen Losungen fur die Augenchirurgie
die angesprochenen Verkehrskreise medi-
zinische Fachkreise, insbesondere Augen-
arzte und -chirurgen, seien. Dieses Publi-
kum sei wegen seines Kenntnisstandes
aufmerksamer als der normal informierte
und angemessen aufmerksame und
verstandige Durchschnittsverbraucher.

32 DaArtikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94 nichts iiber den Zeit-
punkt sage, in dem die Verwechslung statt-
finden konne, spreche nichts dafur, dass
dies nur der Moment des Kaufs sein konne.
Damit konne sich eine Verwechslung zwar
auch dann ereignen, wenn das mit der Mar-
ke gekennzeichnete Produkt bereits im
Umlauf sei. Werde aber das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr fur den Zeitpunkt
des Kaufs verneint, gebe es keinen Grund
fur die Annahme, dass die Verwechslungs-
gefahr fur einen anderen Zeitpunkt, etwa
den der Einnahme des Mittels, anders zu
beurteilen sei, soweit nicht unterschied-
liche Verkehrskreise mit verschiedener
Aufmerksamkeitshohe beteiligt seien. Im
vorliegenden Fall gebe es aber keine Betei-
ligung verschiedenartiger Verkehrskreise.

33 Insoweit sei auch das Urteil des Ge-
richts vom 9. April 2003 in der Rechtssache
T-224/01 (DurferrittHABM — Kolene [NU-
TRIDE], Slg. 2003, II-1589, Randnr. 52) zu
beachten, in dem das Gericht nach der Fest-
stellung, dass die relevanten Verkehrskreise
aus Fachleuten bestiinden, zu dem Ergebnis
gelangt sei, die Ahnlichkeit der in Frage
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stehenden Marken sei nicht hinreichend
hoch, um das Bestehen von Verwechs-
lungsgefahr anzunehmen. Dieses Ergebnis
werde dadurch gestutzt, dass die relevanten
Verkehrskreise im Bereich der in Frage ste-
henden Waren und Dienstleistungen ein
hochgradig spezialisiertes Publikum bilde-
ten, das folglich bei der Wahl dieser Pro-
dukte und Dienstleistungen in hohem Maf3e
aufmerksam sei.

34 SchlieBlich sei die Beschwerde-
kammer zutreffend davon ausgegangen,
dass etwaige Gesundheitsrisiken bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr kei-
ne Rolle spielen konnten. Aus Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr.
40/94 ergebe sich kein Hinweis in diesem
Sinne. Die Bestimmung beziehe sich nur
auf das Verbot der Eintragung von Marken
im Fall der Verwechslungsgefahr zwischen
der Anmeldemarke und einer bereits einge-
tragenen Marke.

35 Die Streithelferin, die sich im
Wesentlichen dem Vorbringen des Amtes
anschlieBt, hebt hervor, dass die von der
Kléagerin vertriebenen Tabletten in transpa-
renten Kunststoffverpackungen vertrieben
wiirden, wahrend ihre eigenen Augen-
tropfen in kleinen Flaschen mit Pipetten-
verschluss angeboten wiirden. Sie hat dazu
folgende Abbildungen vorgelegt:

.:‘ e '\.H.I_.‘WH = ~1 -
LR RN 1. [ EIRLE |
3 & bl
L}
lﬁm ko
rdpeid '.|.ll-II _" fuh ﬁ -
T e . L
=

'Fl-"\.

hl_

El ‘54 'g'- =
36 Selbst wenn die Produkte jedoch in
der gleichen Form dargeboten wiirden, er-
gebe sich aus einer Abwagung aller Um-
stande, die nach dem Urteil Canon fur die
Ahnlichkeitsprifung zu beruicksichtigen
seien, dass die Produkte nicht oder allen-
falls ganz schwach ahnlich seien.

37 In der mundlichen Verhandlung hat
die Streithelferin auf zwei Urteile des Ge-
richts hingewiesen, die nach der Einrei-
chung ihrer Klagebeantwortung verkiindet
worden sind. Im Urteil vom 1. Marz 2005
in der Rechtssache T-169/03 (Sergio Ros-
si/HABM - Sissi Rossi [SISSI ROSSI],
Slg. 2005, I1-0000) habe das Gericht ent-
schieden, dass Damenhandtaschen und
Damenschuhe, obgleich in beiden Fillen
Lederwaren, nicht als dhnlich angesehen
werden konnten, da sie nicht gegenei-
nander austauschbar seien und nicht mitei-
nander konkurrierten. Im Urteil vom 15.
Februar 2005 in der Rechtssache T-296/02
(Lidl Stiftung/HABM — REWE-Zentral
[LINDENHOF], Slg. 2005, 11-0000) habe
das Gericht festgestellt, dass Schaumweine
einerseits und Biere, Cocktails und Mine-
ralwasser andererseits deshalb einander
nicht dhnlich seien, weil die Verbraucher
diese Getranke unter verschiedenen Um-
standen und zu verschiedenen Anlidssen zu
konsumieren pflegten.

38 Anders als das Amt hilt die Streithel-
ferin die Zeichen nicht fur ahnlich. Nach
Randnummer 25 des Urteils des Gerichts-
hofes vom 22. Juni 1999 in der Rechts-
sache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Mey-
er, Slg. 1999, 1-3819) seien vor allem die
unterscheidungskriftigen und dominie-
renden Bestandteile einer Marke zu
berticksichtigen. Die Endung ,,ex* sei aber
fur Marken und Produkte aller Art tiberaus
haufig, besonders in der Arzneimittel-
branche. Wenn die Beschwerdekammer
auch wegen der Zahl der identischen Buch-
staben, also dem Anfangsbuchstaben ,,A*
und der Endung ,.ex“, eine ,,gewisse
Ahnlichkeit angenommen habe, habe sie
doch die bildliche Verschiedenheit infolge
der Stellung des Buchstabens ,,t* in der
Mitte des Zeichens ARTEX hervorge-
hoben und zutreffend darauf hingewiesen,
dass diese Abweichung fur den von kurzen
Zeichen hervorgerufenen visuellen Ein-
druck von grofler Bedeutung sei.

39 SchlieBlich sei es nicht Ziel des
Markenrechts, Patienten gegen fehlerhafte
Medikationen zu schiitzen. Dies obliege
anderen Stellen als dem Amt. Dass ein
gleichzeitig an Hypertonie und einer
Augeninfektion oder -entziindung leiden-
der Patient Opfer einer Arzneimittelvergif-
tung werden konne, sei uberdies eine
abwegige Fallbildung, denn sie wirde
voraussetzen, dass der Patient Uiber lange
Zeit Tropfen und Tabletten verwechsele.
Von Patienten, die an einer verhaltnis-
maBig ernsten Erkrankung wie Hypertonie
litten, sei aber bei der Arzneimittelein-
nahme besondere Sorgfalt zu erwarten.



Wurdigung durch das Gericht

40 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemel-
dete Marke auf Widerspruch des Inhabers
einer alteren Marke von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Iden-
titat oder Ahnlichkeit mit der alteren Mar-
ke und der Identitat oder Ahnlichkeit der
durch die beiden Marken erfassten Waren
oder Dienstleistungen fur das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen in dem
Gebiet besteht, in dem die altere Marke
Schutz genief3t; dabei schliet die Gefahr
von Verwechslungen die Gefahr ein, dass
die Marke mit der alteren Marke gedank-
lich in Verbindung gebracht wird. Nach
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung gehoren zu den alteren Mar-
ken auch Gemeinschaftsmarken mit einem
friuheren Anmeldetag als dem der Gemein-
schaftsmarkenanmeldung.

41 Nach standiger Rechtsprechung be-
steht Verwechslungsgefahr, wenn das Pu-
blikum glauben konnte, dass die in Frage
stehenden Waren oder Dienstleistungen
aus demselben Unternehmen oder gegebe-
nenfalls aus wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen stammen. Dabei ist die
Verwechslungsgefahr umfassend, nach der
Wahrnehmung der in Frage stehenden Zei-
chen und Waren oder Dienstleistungen
durch die maBgeblichen Verkehrskreise
und unter Berticksichtigung aller rele-
vanten Umstdnde des Einzelfalls zu beur-
teilen.

42 Diese umfassende Beurteilung impli-
ziert eine gewisse Wechselbeziehung zwi-
schen den in Betracht kommenden Fakto-
ren, insbesondere der Markenahnlichkeit
und der Produktahnlichkeit. So kann ein
geringer Grad der Ahnlichkeit der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken ausgeglichen werden und
umgekehrt (Urteile Canon, Randnr. 17,
und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr.
19).

43 Im vorliegenden Fall sind die alteren
Marken ARTEX in Frankreich, den Bene-
lux-Landern und Portugal eingetragen, die
damit das fur die Anwendung von Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr.
40/94 mafgebliche Schutzgebiet bilden.

44 Zu den maBgeblichen Verkehrs-
kreisen haben das Amt und die Streithel-
ferin vorgetragen, es handele sich um
Arzneimittel, die durch verschiedene
Facharzte verschrieben wiirden. Insoweit
ist festzustellen, dass der Einsatz dieser
Arzneimittel so gangig ist, dass sie auch
von Allgemeinmedizinern verschrieben
werden konnen.

INHALT

45 Da die Tabletten der Klagerin und die
Augentropfen der Streithelferin von den
Patienten zuhause einzunehmen sind,
gehoren zu den mafgeblichen Verkehrs-
kreisen auch die Patienten als die Endver-
braucher sowie weiterhin die Apotheker,
da sie die Arzneimittel abgeben.

46 Damit gehoren zu den mafigeblichen
Verkehrskreisen sowohl medizinische
Fachleute (Fachiarzte, Allgemeinmediziner
und Apotheker) als auch — entgegen der
Annahme der Beschwerdekammer — Pati-
enten.

47 Zum Produktvergleich ist darauf
hinzuweisen, dass fur die Beurteilung der
Ahnlichkeit zwischen den betreffenden
Waren oder Dienstleistungen alle rele-
vanten Faktoren zu beriicksichtigen sind,
die das Verhaltnis zwischen diesen Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu
diesen Faktoren gehoren insbesondere de-
ren Art, ihr Verwendungszweck und ihre
Nutzung sowie ihre Eigenart als mitei-
nander konkurrierende oder einander
erganzende Waren oder Dienstleistungen
(Urteil Canon, Randnr. 23).

48 Im vorliegenden Fall sind die betrof-
fenen Produkte, wie die Klagerin zutref-
fend ausfuhrt, der gleichen Art (Arznei-
mittel), haben den gleichen
Verwendungszweck (humanmedizinische
Behandlung), richten sich an dieselben
Verbraucher (medizinische Fachleute und
Patienten) und werden uber dieselben
Vertriebswege (im allgemeinen Apothe-
ken) vermarktet.

49 Wie das Amt und die Streithelferin
hervorheben, handelt es sich jedoch weder
um einander erganzende noch um konkur-
rierende Produkte. Angesichts der vorge-
nannten Gesichtspunkte der Ahnlichkeit
ist diese Verschiedenheit der Waren jedoch
allein nicht ausreichend, um die Gefahr
von Verwechslungen auszuschlieen.

50 Auch das Argument der Streithel-
ferin, wonach die Produkte wegen ihrer
unterschiedlichen Darreichungsform nicht
ahnlich seien, greift nicht durch. Dieser
Unterschied kann im vorliegenden Fall
gegenuiber der Art und dem Verwendungs-
zweck der Waren nicht ausschlaggebend
sein.

51 Demnach uberwiegen bei den Pro-
dukten die Aspekte ihrer Ahnlichkeit
gegenuiber ihren Unterschieden, so dass in
Ubereinstimmung mit der Beschwerde-
kammer insgesamt ein gewisser Grad der
Ahnlichkeit der Produkte festzustellen ist.

52 Hinsichtlich des Zeichenvergleichs
ist daran zu erinnern, dass nach standiger
Rechtsprechung bei der umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr im
Hinblick auf die Ahnlichkeit der Marken
nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den
Gesamteindruck abzustellen ist, den die
Marken hervorrufen, wobei insbesondere
die unterscheidungskriftigen und dominie-
renden Elemente zu beriicksichtigen sind
(Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003
in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van
Heusen/HABM - Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, 1I-4335,
Randnr. 47 und die dort zitierte Rechtspre-
chung).

53 Nur die Streithelferin ist der Auffas-
sung, dass die Zeichen ALREX und AR-
TEX nicht ahnlich sind. Die Streithelferin
verweist insoweit vor allem auf die grofie
Haufigkeit der Endung ,,ex* fur Marken al-
ler Art, insbesondere im Bereich der Phar-
mazie.

54 Wie demgegenuber die Wider-
spruchsabteilung dargelegt hat, bestehen
beide Zeichen aus funf Buchstaben und
unterscheiden sich nur darin, dass eines
von ihnen ein ,,t“ zwischen den Buch-
staben ,,r* und ,,e” und das andere ein ,,I*
zwischen den Buchstaben ,,A* und ,,r** auf-
weist. Abgesehen von diesem Unterschied
sind vier der funf Buchstaben identisch
und in der gleichen Reihenfolge ,,Arex*
angeordnet. Die bildliche Ahnlichkeit der
Zeichen ist daher sehr hoch.

55 Auch klanglich sind beide Zeichen
gleich aufgebaut, namlich zweisilbig mit
einer ersten Silbe aus zwei Buchstaben und
einer zweiten Silbe aus drei Buchstaben.
Beide Zeichen beginnen mit einem ,,A*
und enden auf ,,ex“. Uberdies sind der
zweite und dritte Buchstabe beider Zei-
chen Konsonanten, darunter das beiden
Zeichen gemeinsame ,,r*.

56 In begrifflicher Hinsicht hat das Amt
in der mundlichen Verhandlung geltend
gemacht, dass Fachleute das Zeichen AR-
TEX mit dem franzosischen Wort ,,artere*
(Arterie) in Verbindung brachten. Dagegen
hat die Widerspruchsabteilung dies als
unzureichend angesehen, um die bildliche
und klangliche Ahnlichkeit der Zeichen zu
neutralisieren. Hierzu ist, selbst wenn die-
ses Vorbringen des Amtes zutreffen sollte,
zum einen festzustellen, dass Fachleute,
wie oben in den Randnummern 45 und 46
ausgefuhrt, nicht allein das mafigebliche
Publikum bilden. Zum anderen sind die
Verkehrskreise des mafBigeblichen Schutz-
gebiets, also der Benelux-Lander, Portu-
gals und Frankreichs, nicht nur franzo-
sischsprachig.

57 Demnach besteht, anders als die
Beschwerdekammer in der angefochtenen



Entscheidung angenommen hat, eine hoch-
gradige Ahnlichkeit der einander gegen-
uberstehenden Zeichen.

58 Angesichts dieser hochgradigen
Ahnlichkeit der Zeichen und des Grades
der Ahnlichkeit der in Frage stehenden
Produkte sind die zwischen diesen beste-
henden Unterschiede nicht geniigend, um
bei den maBgeblichen Verkehrskreisen
eine Verwechslungsgefahr auszuschlieSen.

59 Im Ergebnis ist damit festzustellen,
dass die Gefahr besteht, dass das Publikum
glauben konnte, die mit den Zeichen
gekennzeichneten Produkte stammten aus
demselben Unternehmen oder gegebenen-
falls aus wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen.

60 Das Bestehen von Verwechslungsge-
fahr wird zusatzlich durch die Erwagung
bestatigt, dass der Durchschnittsverbrau-
cher nur selten die Moglichkeit hat,
verschiedene Marken unmittelbar mitei-
nander zu vergleichen, sondern sich auf
das unvollkommene Bild verlassen muss,
das er von ihnen in Erinnerung behalten
hat (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Randnr. 26, und Urteil des Gerichts vom
13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/03,
Samar/HABM - Grotto [GAS STATION],
Slg. 2004, 11-0000, Randnr. 37).

61 Zwischen den Marken ALREX und
ARTEX besteht somit Verwechslungsge-
fahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung Nr. 40/94.

62 Die von der Klagerin erhobene Ruge
eines VerstoBes der Beschwerdekammer
gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94 greift daher durch.
Demgemal ist die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben.

63 (...) Kosten
TENOR:

1. Die Entscheidung der Dritten
Beschwerdekammer des Harmoni-
sierungsamts fir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle)
(HABM) vom 5. Februar 2003 (Sa-
che R 370/2002-3) wird aufgehoben.

2. DasAmt trégt seine eigenen Kosten
und die Kosten der Kl&gerin.

3. DieStreithelferin tragt ihre eigenen
Kosten.
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RECHTSPRECHUNG DES
GERICHTSERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN

Urteil des Gerichts
erster Instanz

(Vierte Kammer)
vom 24. November 2005

in der Rechtssache T-135/04 (wegen
Aufhebung der Entscheidung der Er-
sten Beschwerdekammer des HABM
vom 4. Februar 2004 (Sache
R 327/2003-1) Uber den von der Inha-
berin einer deutschen Bildmarke, die
aus dem Wortbestandteil ,BUS" und ei-
nem Bild aus drei verschlungenen Drei-
ecken besteht, gegen die Eintragung der
Gemeinschaftswortmarke Online Bus
fur Dienstleistungen der Klasse 35 erho-
benen Widerspruch): GfK AG gegen
Harmonisierungsamt fir den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM)

» Gemeinschaftsmarke — Anmeldung der
Gemeinschaftswortmarke Online Bus —
Altere Bildmarke mit dem Wortbestand-
teil ,BUS' und einem Bild aus drei
verschlungenen Dreiecken — Ernsthafte
Benutzung der alteren Marke—Artikel 15
Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 43 Ab-
sitze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr.
40/94 — Verwechslungsgefahr — Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr.
40/94*

(\Verfahrenssprache: Deutsch)

Vor geschichte des Rechtsstreits

1 Die Klagerin meldete am 15. Novem-
ber 1999 gemal3 der Verordnung (EG) Nr.
40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
uber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994,
L 11, S. 1) in ihrer geanderten Fassung
beim Harmonisierungsamt fur den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Die Marke, deren Eintragung beantragt
wurde, ist das Wortzeichen Online Bus.

3 Die Eintragung wurde fur Dienstlei-
stungen der Klasse 35 im Sinne des Abkom-
mens von Nizza uber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleis-
tungen fur die Eintragung von Marken vom
15. Juni 1957 in seiner revidierten und ge4n-
derten Fassung beantragt, die folgender
Beschreibung entsprechen: ,,Aufstellung
von Statistiken auf dem Gebiet der Wirt-
schaft, Marketing, Marktforschung und
Marktanalyse, Unternehmensberatung,
Organisationsberatung, betriebswirtschaft-
liche Beratung, Sammeln und Liefern von
Nachrichten auf dem Gebiet der Wirtschaft.

4 Diese Anmeldung wurde im Blatt fur
Gemeinschaftsmarken Nr. 57/2000 vom
17. Juli 2000 veroffentlicht.

5 Am 6. Oktober 2000 legte die BUS —
Betreuungs- und Unternehmensberatungs
GmbH hinsichtlich aller von der Anmel-
dung erfassten Dienstleistungen Wider-
spruch gegen die Eintragung der angemel-
deten Marke ein. Zur Begriindung ihres
Widerspruchs machte sie Verwechslungs-
gefahr mit ihrer am 12. September 1988
u. a. fur ,,Unternehmensberatung® der
Klasse 35 eingetragenen deutschen Marke
geltend, die das folgende Bildzeichen
schutzt:

BUS

Betreuungsverbund
fir Untermahmer

und Selbstandige eV,

6 Da die Klagerin die Vorlage eines
Nachweises fur die Benutzung der alteren
Marke nach Artikel 43 Absétze 2 und 3 der
Verordnung Nr. 40/94 gefordert hatte,
reichte die andere Beteiligte im Verfahren
vor dem HABM Beweismittel fur die
Benutzung des folgenden Zeichens ein:

a8 A m

7 Mit Entscheidung vom 25. Februar
2003 gab die Widerspruchsabteilung dem
Widerspruch statt.

8 Am 29. April 2003 legte die Klagerin
beim HABM eine Beschwerde nach den
Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr.
40/94 gegen die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung ein.

9 Mit Entscheidung vom 4. Februar 2004
(Sache R 327/2003-1), die der Klagerin am
13. Februar 2004 bekannt gegeben wurde
(im Folgenden: angefochtene Entschei-
dung), wies die Erste Beschwerdekammer
des HABM die Beschwerde zuruick. Die
Beschwerdekammer war der Ansicht, dass
der Bildbestandteil aus verschlungenen
Dreiecken und der Wortbestandteil ,,bus*
die beiden kennzeichnenden Bestandteile
der alteren Marke seien. Die Benutzung
des Zeichens, fur die der Nachweis er-
bracht worden sei, habe die Unterschei-
dungskraft der eingetragenen Marke daher



nicht beeintrachtigt. Die beiden einander
gegenuiberstehenden Marken wiesen zwar
in bildlicher Hinsicht wenig Ahnlichkeit
auf, seien jedoch in klanglicher Hinsicht so
ahnlich, dass unter Beruicksichtigung der
groflen Ahnlichkeit der in Rede stehenden
Dienstleistungen fur das relevante deut-
sche Publikum Verwechslungsgefahr be-
stehe.

Antrége der Parteien

10 Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzu-
heben;

— den Widerspruch der anderen Betei-
ligten im Verfahren vor dem HABM
zuriickzuweisen;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

11 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;
— der Klagerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Zur Reichweite der Antrége
der Klagerin

12 Thren ersten Antrag hat die Klagerin
in der mundlichen Verhandlung dahin
eingeschrankt, dass sie die Aufthebung der
angefochtenen Entscheidung nur in Bezug
auf die in ihrer Anmeldung bezeichneten
Dienstleistungen ,,Marktforschung und
Marktanalyse* beantragt.

13 Dieser Antrag ist dahin auszulegen,
dass die Klagerin nur eine teilweise Aufhe-
bung der angefochtenen Entscheidung
beantragt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
5. Mirz 2003 in der Rechtssache T-194/01,
Unilever/HABM [Ovoide Tablette], Slg.
2003, I1I-383, Randnr. 14). Ein derartiger
Antrag verstoBt als solcher nicht gegen das
in Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung
des Gerichts niedergelegte Verbot, im Ver-
fahren vor dem Gericht den vor der
Beschwerdekammer verhandelten Streit-
gegenstand zu andern (vgl. in diesem Sin-
ne Urteil Ovoide Tablette, Randnr. 15). Es
ist somit davon auszugehen, dass die Kla-
gerin ihre Klage insoweit zuriickge-
nommen hat, als sie die Authebung der
angefochtenen Entscheidung fur andere
Dienstleistungen als die der ,,Marktfor-
schung und Marktanalyse* beantragt hat.

Zur Zulassigkeit

14 Mit ihrem zweiten Antrag beantragt
die Klagerin im Wesentlichen, dem
HABM aufzugeben, den Widerspruch ge-
gen die Eintragung ihrer Marke zuruickzu-
weisen.
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15 Insoweit ist daran zu erinnern, dass
nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung
Nr. 40/94 das HABM die Mafinahmen zu
ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des
Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Ge-
richt kann dem HABM somit keine Anord-
nungen erteilen. Dieses hat die Konse-
quenzen aus dem Tenor und den Griinden
der Urteile des Gerichts zu ziehen (vgl. Ur-
teil des Gerichts vom 21. April 2005 in der
Rechtssache T-164/03, Ampa-
france/HABM - Johnson & Johnson [mon-
BeBé], noch nicht in der amtlichen Samm-
lung veroffentlicht, Randnr. 24 und die
dort zitierte Rechtsprechung). Der zweite
Antrag der Klagerin ist daher unzuléssig.

Zur Begrindetheit

16 Die Klagerin stutzt ihre Klage auf
zwei Grunde. Der erste betrifft einen Ver-
sto} gegen Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe
a und Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 40/94. Der zweite bezieht sich auf ei-
nen Verstofl gegen Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b dieser Verordnung.

Zumersten Klagegrund: Verstof3 gegen Ar-
tikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel
43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94

\orbringen der Parteien

17 Die Klagerin ist der Ansicht, dass der
Widerspruch nach Artikel 43 Absatz 2 Satz
2 der Verordnung Nr. 40/94 zuruckge-
wiesen werden miisse, da die altere Marke
nicht in der eingetragenen Form benutzt
worden sei.

18 Insoweit sei die mafigebliche Vor-
schrift fur die Beurteilung der Benutzung
der deutschen Marke in einer Form, die
von der Eintragung abweiche, § 26 Absatz
3 des Gesetzes iber den Schutz von Mar-
ken und sonstigen Kennzeichen (BGBI.
1994 T S. 3082 und BGBI. 1995 I S. 156,
im Folgenden: Markengesetz), der Artikel
10 Absatz 2 der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten uiber die Mar-
ken (ABI. 1989, L 40, S. 1) in deutsches
Recht umsetze. Die Klagerin verweist
auch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 13. April 2000 zur Auslegung dieser
Vorschrift des Markengesetzes.

19 Im vorliegenden Fall wichen die
kennzeichnenden Bestandteile der benutz-
ten Marke von denen der eingetragenen
Marke ab.

20 Zunichst enthalte das benutzte Zei-
chen nicht den Wortbestandteil ,,Betreu-
ungsverbund fur Unternehmer und Selb-
standige e.V.“. Fehle dieser Bestandteil,
verstehe das Publikum den Sinn des
Bestandteils ,,bus“, des Akronyms des
friheren Inhabers der alteren Marke, nicht.

21 Daruber hinaus sei der Bestandteil
,,bus® bei dem eingetragenen Zeichen in
schwarzen Buchstaben geschrieben und
stehe unterhalb des Bildbestandteils aus
drei verschlungenen Dreiecken, wahrend
er bei dem benutzten Zeichen aus weillen
Buchstaben eines anderen Schrifttyps be-
stehe, die in links von dem Bildbestandteil
platzierten schwarzen Kasten stiinden.
Insoweit sei zu beruicksichtigen, dass die
altere Marke eine Bildmarke sei und daher
das Schriftbild des Bestandteils ,,bus*
selbst geschutzt sei. Ihr Inhaber sei somit
nicht so frei, sie in einer abweichenden
Form zu benutzen, wie wenn es sich z. B.
um eine Wortmarke handeln wiirde.

22 SchlieBlich habe der Bildbestandteil
aus drei verschlungenen Dreiecken bei
dem benutzten Zeichen eine andere Farbe,
und dieses Zeichen weise einen zusatzli-
chen Bildbestandteil auf, namlich ein
schwarzes Quadrat.

23 All diese Unterschiede veranderten
den kennzeichnenden Charakter der
Widerspruchsmarke, so dass das Publikum
das benutzte Zeichen nicht mit dieser Mar-
ke gleichsetze.

24 Das HABM macht geltend, dass in
der Verordnung Nr. 40/94 eine ausdriick-
liche Vorschrift fehle, die die Benutzung
einer als Widerspruchsmarke angefuhrten
nationalen Marke in einer anderen als der
eingetragenen Form regele. Jedoch finde
sich in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der
Richtlinie 89/104 eine harmonisierte
Bestimmung, die Artikel 15 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 ent-
spreche. Somit biete es sich an, diese
harmonisierte Bestimmung anzuwenden,
sei es in Anwendung des Artikels 15 Ab-
satz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr.
40/94 oder der entsprechenden Bestim-
mung der Richtlinie 89/104. Ein Ruckgriff
auf die nationalen Rechtsvorschriften
scheide aus, da es sich bei dem System der
Gemeinschaftsmarke um ein autonomes
System handele.

25 Derkennzeichnende Charakter der im
vorliegenden Fall angefuhrten dlteren
Marke werde durch die benutzte Form in
keiner Weise beeinflusst. Das Weglassen
des Bestandteils ,,Betreuungsverbund fur
Unternehmer und Selbstandige e.V.* kon-
ne vernachlassigt werden, da dieser
Bestandteil nicht nur in visueller Hinsicht
untergeordnet sei, sondern aulerdem einen



beschreibenden Hinweis darstelle. Die
Darstellung des Bestandteils ,,bus* und des
Bildbestandteils aus drei verschlungenen
Dreiecken in einer Negativform konne als
ubliche Ausgestaltungsvariante der einge-
tragenen Form akzeptiert werden, die sich
nicht auf ihre Kennzeichnungskraft aus-
wirke. Die Hinzufugung eines schwarzen
Quadrats sei unschadlich, da es sich um
eine geometrische Grundfigur handele.

26 Schlieilich musse der Inhaber einer
Marke unter Beruicksichtigung des
Zweckes des Artikels 15 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung Nr. 40/94 uber ei-
nen Gestaltungsspielraum bei ihrer Benut-
zung verfugen, um die Marke den
Standards der Werbegrafik oder dem Zeit-
geschmack anzupassen.

Wirdigung durch das Gericht

27 Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 40/94 bestimmt:

Auf Verlangen des Anmelders hat der In-
haber einer alteren Gemeinschaftsmarke,
der Widerspruch erhoben hat, den Nach-
weis zu erbringen, dass er innerhalb der
letzten funf Jahre vor der Veroffentlichung
der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke
die altere Gemeinschaftsmarke in der
Gemeinschaft ... ernsthaft benutzt hat ...
Kann er diesen Nachweis nicht erbringen,
so wird der Widerspruch zuriickgewiesen.*

28 Nach Artikel 43 Absatz 3 dieser
Verordnung ist Absatz 2 auf #ltere natio-
nale Marken mit der Mallgabe entspre-
chend anzuwenden, dass an die Stelle der
Benutzung in der Gemeinschaft die Benut-
zung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die
altere Marke geschiitzt ist.

29 Nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a
der Verordnung Nr. 40/94 gilt als Benut-
zung der Gemeinschaftsmarke ihre
Verwendung ,,in einer Form, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht,
ohne dass dadurch die Unterscheidungs-
kraft der Marke beeinflusst wird*.

30 Da die Widerspruchsmarke im vorlie-
genden Fall eine nationale Marke ist, ist
zunachst der Gegenstand des ersten Klage-
grundes zu prazisieren, mit dem die Klage-
rin in Wirklichkeit einen Verstof3 der
Beschwerdekammer gegen Artikel 43 Ab-
satze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94
rugt.

31 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass
der einen Widerspruch gegen die Anmel-
dung einer Gemeinschaftsmarke begriin-
dende Nachweis der ernsthaften Benut-
zung einer alteren Marke, sei es einer
nationalen oder einer Gemeinschafts-
marke, nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe
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a in Verbindung mit Artikel 43 Absitze 2
und 3 der Verordnung Nr. 40/94 auch den
Nachweis der Benutzung der alteren Mar-
ke in einer Form umfasst, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht,
ohne dadurch die Unterscheidungskraft
dieser Marke zu beeinflussen (vgl. in die-
sem Sinne Urteil des Gerichts vom 9. Juli
2003 in der Rechtssache T-156/01, Labora-
torios RTB/HABM - Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO AIRE], Slg. 2003,
11-2789, Randnr. 44).

32 Folglich ist der Verweis der Klagerin
auf nationales Recht nicht relevant.

33 In Anbetracht dieser Erwagungen ist
zu untersuchen, ob die verwendete Form
der alteren Marke Abweichungen enthalt,
die deren Unterscheidungskraft beein-
flussen.

34 Zunachst ist festzustellen, dass die
beiden Formen der alteren Marke, namlich
die eingetragene und die benutzte, den
Wortbestandteil ,,bus“ und einen aus drei
verschlungenen Dreiecken bestehenden
Bildbestandteil enthalten, deren Unter-
scheidungskraft von den Parteien nicht be-
stritten wird.

35 Zur abweichenden Darstellung dieser
Bestandteile bei der benutzten Form ist zu
bemerken, dass bei beiden Formen der 4l-
teren Marke weder das Schriftbild des
Bestandteils ,,bus* noch die Farben der al-
teren Marke — weif3 und schwarz — beson-
ders originell oder ungewohnlich sind.
Entsprechende Abweichungen sind daher
nicht geeignet, die Unterscheidungskraft
dieser Marke zu beeinflussen.

36 Was sodann die Angabe ,,Betreuungs-
verbund fur Unternehmer und Selbstandige
e.V.* betrifft, so ist daran zu erinnern, dass
bei der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft und der Dominanz eines oder mehre-
rer Bestandteile einer zusammengesetzten
Marke auf die Eigenschaften jedes einzel-
nen dieser Bestandteile sowie die jeweilige
Rolle der einzelnen Bestandteile bei der
Gesamtgestaltung der Marke abzustellen
ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts
vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache
T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hu-
kla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002,
11-4335, Randnrn. 33 bis 35).

37 Im vorliegenden Fall ist die fragliche
Angabe ein langer Wortbestandteil in klei-
ner Schriftgrofie, der am unteren Rand des
Zeichens eine untergeordnete Rolle ein-
nimmt. Inhaltlich weist er auf die in Rede
stehenden Dienstleistungen hin. In Anbe-
tracht seines beschreibenden Charakters
und seiner Nebenrolle bei der Ausgestal-
tung des Zeichens ist dieser Bestandteil als
nicht unterscheidungskriaftig anzusehen.

38 Diese Schlussfolgerung wird nicht
durch das Vorbringen der Klagerin in Fra-
ge gestellt, wonach das Weglassen dieses
Bestandteils den Bestandteil ,,bus“, das
Akronym des fritheren Inhabers der élteren
Marke, seines Sinngehalts berauben wiir-
de. Dem Bestandteil ,,bus® wohnt unstrei-
tig Unterscheidungskraft inne. Selbst wenn
das mafBgebliche Publikum erkennen soll-
te, dass er auch ein Akronym darstellen
kann, ware seine Unterscheidungskraft
durch das Weglassen des erklarenden
Bestandteils nicht bertihrt.

39 Diese Schlussfolgerung wird auch
nicht durch das Vorbringen der Klagerin in
der mundlichen Verhandlung entkraftet,
dass der fragliche Ausdruck den fritheren
Inhaber des Zeichens bezeichne und so die
altere Marke individualisiere. Denn selbst
wenn man davon ausgeht, dass sich dieser
Bestandteil auf den Namen des fritheren
Inhabers der Marke bezieht, wiére dies irre-
levant fur die Beurteilung des beschrei-
benden Inhalts dieses Bestandteils und sei-
ner Platzierung bei der Bildgestaltung des
Zeichens, aus denen im vorliegenden Fall
auf seine fehlende Unterscheidungskraft
zu schliefen ist.

40 Das schwarze Quadrat der benutzten
Form schlieBlich, das bei der eingetra-
genen Form fehlt, gehort zu den geometri-
schen Grundformen und ist deshalb nicht
unterscheidungskréftig. Dabei ist es im
Ubrigen unerheblich, wo in der benutzten
Form es platziert ist.

41 Aus dem Vorstehenden ergibt sich,
dass die benutzte Form der alteren Marke
keine Abweichungen aufweist, die die
Unterscheidungskraft der alteren Marke
im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 Buch-
stabe a in Verbindung mit Artikel 43 Ab-
sitze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94
beeinflussen konnen. Die Beschwerde-
kammer hat daher zu Recht die Ansicht
vertreten, dass der Nachweis der Benut-
zung der Marke der Widersprechenden er-
bracht worden sei.

42 Der erste Klagegrund ist daher
zuriickzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstol3 gegen
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der \Veerord-
nung Nr. 40/94

\orbringen der Parteien

43 Die Klagerin macht geltend, die
Beschwerdekammer sei zu Unrecht davon
ausgegangen, dass die altere Marke durch
den beiden Zeichen gemeinsamen Wortbe-
standteil ,,bus“ gepragt sei und dass die
einander gegenuberstehenden Zeichen
dhnlich seien.

44 Zum einen enthalte die altere Marke
andere unterscheidungskraftige Bestand-



teile, die den von ihr hervorgerufenen
Gesamteindruck pragten. So sei der Bild-
bestandteil der dlteren Marke eine
anspruchsvolle grafische Darstellung mit
hoher Unterscheidungskraft. In bestimm-
ten Fallen benutze die andere Beteiligte am
Verfahren vor dem HABM allein den Bild-
bestandteil der alteren Marke. Er sei daher
mindestens ebenso wichtig wie der Wort-
bestandteil ,,bus®“. Der Bestandteil
,.Betreuungsverbund fur Unternehmer und
Selbstiandige e.V.“ sei insoweit wichtig, als
er den Sinn des Akronyms ,,bus* erklare.

45 Zum anderen konne der Wortbestand-
teil ,,bus* allein die altere Marke nicht pra-
gen, weil er fur die betroffenen Dienstleis-
tungen kennzeichnungsschwach sei. Es
seien namlich mehrere Marken mit dem
Wortbestandteil ,,bus® in der Klasse 35
eingetragen, und im Internet werde der Be-
griff ,,bus“ sehr haufig mit dem Begriff
.Marketing* benutzt.

46 Dementsprechend bestehe zwischen
den einander gegeniiberstehenden Marken
keine Ahnlichkeit. In bildlicher Hinsicht
werde die altere Marke durch den Bildbe-
standteil gepragt, der bei der angemeldeten
Marke fehle. In klanglicher Hinsicht sei
die angemeldete Wortmarke Online Bus
deutlich langer als das Wort ,,bus* bei der
alteren Marke und unterscheide sich daher
von dieser. Zudem miisse dem Bestandteil
,sonline“, da er am Anfang des Wortzei-
chens stehe, bei der Aussprache mehr
Bedeutung beigemessen werden. In
begrifflicher Hinsicht lasse der Bestandteil
,,.bus* bei der alteren Marke an ein offentli-
ches Verkehrsmittel denken, wiahrend das
Zeichen Online Bus auf einen Bereich der
Informatik hinweise. Die Zeichen dhnelten
sich daher auch nicht in ihrer Bedeutung.

47 Das HABM entgegnet unter Hinweis
auf das Urteil MATRATZEN (Randnrn. 33
und 34), dass fur den Gesamteindruck ei-
ner komplexen Marke ein einzelner
Bestandteil dominierend sein konne. Die
Ubereinstimmung in dem dominierenden
Bestandteil fuhre zur Ahnlichkeit der ein-
ander gegenuiberstehenden Zeichen.

48 Was den klanglichen Vergleich der
beiden Zeichen angehe, so sei die
Beschwerdekammer zutreffend davon
ausgegangen, dass sie hochgradig ahnlich
seien, da der Wortbestandteil ,,bus* bei bei-
den dominiere.

49 Das Argument der Klagerin, mit dem
diese dartun wolle, dass der Bestandteil
,bus“ kennzeichnungsschwach sei, sei
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nach Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 40/94 verspatet, weil es erstmals vor
der Beschwerdekammer vorgebracht wor-
den sei.

50 Zudem werde es in der Klageschrift
nicht hinreichend gestutzt. Die Liste der
eingetragenen Marken mit dem Bestand-
teil ,,bus“ sei insoweit kein geeigneter Be-
weis, da eine Schwiachung der Unterschei-
dungskraft lediglich durch benutzte
Marken erfolgen konne. Mit der Internet-
Recherche zur Benutzung des Begriffes
,»bus“ in Verbindung mit dem Begriff
»~marketing* werde dieser Nachweis nicht
erbracht, da die in Rede stehenden Dienst-
leistungen nur zum geringeren Teil das
Marketing betrafen. AuBlerdem lasse sich
ihr nicht entnehmen, ob der Bestandteil
,bus“ im Internet zu Kennzeichnungszwe-
cken hinsichtlich dieser Dienstleistungen
verwendet werde. Schliellich erfasse die
Recherche auch die im vorliegenden Fall
nicht betroffene Autobusbranche und sei
nicht auf Deutschland, das mafigebliche
Gebiet, beschrinkt.

51 Die einander gegenitberstehenden
Zeichen seien auch in bildlicher und
begrifflicher Hinsicht ahnlich.

52 Was den bildlichen Vergleich angehe,
so werde die dltere Marke in visueller Hin-
sicht nicht von ihrem Bildbestandteil ge-
pragt. Bei komplexen Marken orientiere
sich das Publikum im Allgemeinen an
ihren Wortbestandteilen. Im vorliegenden
Fall konne dem Bildbestandteil bestenfalls
die gleiche Bedeutung zukommen wie dem
dominierenden Wortbestandteil ,,bus®.

53 Was den begrifflichen Vergleich be-
treffe, so stelle der Begriff ,,bus* in beiden
Zeichen die in Deutschland allgemein
gebrauchliche Kurzbezeichnung fur ,,Au-
tobus* oder ,,Omnibus® dar. Insoweit be-
stehe in entsprechender Anwendung der
Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004 in
der Rechtssache T-186/02 (BMI Bertol-
lo/HABM - Diesel [DIESELIT], noch
nicht in der amtlichen Sammlung verof-
fentlicht, Randnr. 58) und vom 13. Juli
2004 in der Rechtssache T-115/03 (Sa-
mar/HABM - Grotto [GAS STATION]
noch nicht in der amtlichen Sammlung
veroffentlicht, Randnr. 36) eine begrift-
liche Ahnlichkeit der einander gegenuiber-
stehenden Zeichen.

Wiirdigung durch das Gericht

54 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke
von der Eintragung ausgeschlossen, wenn
wegen ihrer Identitat oder Ahnlichkeit mit
einer alteren Marke und der Identitat oder

Ahnlichkeit der durch die éltere und die
angemeldete Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen fur das Publikum die Ge-
fahr von Verwechslungen in dem Gebiet
besteht, in dem die altere Marke Schutz ge-
nieft.

55 Nach standiger Rechtsprechung ist
das Vorliegen von Verwechslungsgefahr
umfassend zu beurteilen, und zwar
entsprechend der Wahrnehmung der
betreffenden Zeichen und der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen durch das
maBgebliche Publikum sowie unter
Berticksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls, insbesondere der Wechselbe-
ziehung zwischen Zeichendhnlichkeit und
Produktahnlichkeit (Urteil des Gerichts
vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache
T-162/01, Laboratorios RTB/HABM - Gi-
orgio Beverly Hills [GIORGIO BEVER-
LY HILLS], Slg. 2003, 11-2821, Randnr. 33
und die dort zitierte Rechtsprechung).

56 Im vorliegenden Fall beanstanden die
Parteien weder die Bestimmung des
maBgeblichen Publikums durch die
Beschwerdekammer noch die Feststellung,
dass zwischen den in Rede stehenden
Dienstleistungen eine grofie Ahnlichkeit
bestehe (Nrn. 25 und 26 der angefochtenen
Entscheidung). Die Klagerin macht jedoch
geltend, dass die einander gegenuiberste-
henden Marken nicht dhnlich seien und
dass insoweit keine Verwechslungsgefahr
bestehe. Die Prufung des vorliegenden
Klagegrundes ist daher auf diese beiden
Aspekte zu beschranken.

57 Nach standiger Rechtsprechung ist
bei der umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr hinsichtlich der
Ahnlichkeit der einander gegenuiberste-
henden Marken in Bild, Klang oder Bedeu-
tung auf den Gesamteindruck abzustellen,
den die Zeichen hervorrufen, wobei insbe-
sondere die unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente zu berticksich-
tigen sind (vgl. entsprechend zur Ausle-
gung der Richtlinie 89/104 Urteile des
Gerichtshofes vom 11. November 1997 in
der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg.
1997, 1-6191, Randnrn. 22 und 23, und
vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg.
1999, 1-3819, Randnr. 25).

58 Im vorliegenden Fall ist festzustellen,
dass einer der Bestandteile der einander
gegenuiberstehenden Zeichen, namlich der
Wortbestandteil ,,bus, ibereinstimmt.

59 Aus der Ubereinstimmung eines
Bestandteils der fraglichen Zeichen kann
nur dann auf deren Ahnlichkeit geschlos-
sen werden, wenn dieser Bestandteil das
dominierende Element in dem von diesen
Zeichen jeweils hervorgerufenen Gesamt-
eindruck ist, so dass alle uibrigen Bestand-



teile insoweit zu vernachlassigen sind (Ur-
teil MATRATZEN, Randnr. 33).

60 Nach Ansicht der Beschwerde-
kammer (Nr. 22 der angefochtenen
Entscheidung) stellt der Bestandteil ,,bus*
das dominierende Element der angemel-
deten Marke und eines der dominierenden
Elemente der alteren Marke dar.

61 Die Klagerin tragt vor, der Wortbe-
standteil ,,bus* sei fur die betroffenen
Dienstleistungen kennzeichnungsschwach
und konne daher die einander gegenuiber-
stehenden Zeichen allein nicht pragen.

62 Sie stutzt sich dabei auf die erstmals
in der mundlichen Verhandlung vorgetra-
gene Tatsache, dass der Begriff ,,bus* eine
bestimmte Art von Untersuchung bezeich-
ne, die bei Marktstudien verwendet werde.

63 Diese Tatsache, die nicht zuvor bei
den Stellen des HABM vorgetragen wor-
den ist, kann das Gericht nicht beruicksich-
tigen. Aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der
Verordnung Nr. 40/94, nach dem das
HABM in Verfahren bezuglich relativer
Eintragungshindernisse bei dieser Ermitt-
lung auf das Vorbringen und die Antrage
der Beteiligten beschrankt ist, ergibt sich
namlich, dass das Gericht nicht von Amts
wegen Tatsachen berticksichtigen muss,
die von den Parteien nicht vorgetragen
wurden (Urteil des Gerichts vom 15. Fe-
bruar 2005 in der Rechtssache T-296/02,
Lidl Stiftung/HABM — REWE-Zentral
[LINDENHOF], noch nicht in der amtli-
chen Sammlung veroffentlicht, Randnr.
31). Dem HABM kann folglich im Hin-
blick auf Tatsachen, die ihm nicht unter-
breitet wurden, kein Rechtsverstof3 vorge-
worfen werden.

64 Daruiber hinaus beruft sich die Klage-
rin auf die Ergebnisse von Recherchen im
Internet und in der Markendatenbank Ce-
delex. Das HABM wendet ein, dass diese
Beweismittel, die erstmals der Beschwer-
dekammer vorgelegt worden seien, verspa-
tet seien.

65 Aus der Rechtsprechung ergibt sich,
dass die Beschwerdekammern der Be-
schwerde auf der Grundlage neuer Tatsa-
chen oder Beweismittel stattgeben konnen,
die der Beschwerdefuhrer vorbringt; eine
Einschrankung ergibt sich insoweit nur aus
Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr.
40/94 (Urteil des Gerichts vom 23. Sep-
tember 2003 in der Rechtssache T-308/01,
Henkel/HABM - LHS [UK] [KLEEN-
CARE], Slg. 2003, II-3253, Randnr. 26).
Die fraglichen Beweismittel sind daher
zuléssig.

66 Die von der Klagerin vorgelegten
Rechercheergebnisse reichen jedoch nicht
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fur den Nachweis aus, dass das Wort ,,bus*
fur die betroffenen Dienstleistungen kenn-
zeichnungsschwach ist.

67 Was die mit Hilfe der Suchmaschine
Google erstellte Ergebnisliste angeht, wo-
nach der Begriff ,,bus* im Internet haufig
in Verbindung mit dem Begriff ,,marke-
ting* verwendet werde, so genuigt eine sol-
che Recherche, die durch sehr allgemeine
Kriterien bestimmt ist, nicht als Beweis
dafur, dass das mafgebliche Publikum die-
se beiden Worter gedanklich miteinander
in Verbindung bringt. Aus ihr geht namlich
nicht hervor, ob das Wort ,,bus*“ auf dem
maBgeblichen Gebiet zur Kennzeichnung
der in Rede stehenden Dienstleistungen
verwendet wird.

68 Was die Recherche in der Datenbank
Cedelex betrifft, so gentigt der blole Um-
stand, dass mehrere sich auf die Klasse 35
beziehende Marken den Bestandteil ,,bus®
enthalten, nicht fur den Nachweis, dass
dieser Bestandteil wegen seiner haufigen
Benutzung im betroffenen Bereich kenn-
zeichungsschwach geworden ist. Zum ei-
nen sagt diese Recherche nichts dartiber
aus, welche Marken tatsachlich in Bezug
auf die betroffenen Dienstleistungen be-
nutzt werden. Zum anderen erfasst sie
mehrere Marken, bei denen das Wort ,,bus*
von Personenverkehrsunternehmen
beschreibend benutzt wird.

69 Der andere Wortbestandteil der alte-
ren Marke, ,,Betreuungsverbund fur Unter-
nehmer und Selbstiandige e.V.”, hat keine
Unterscheidungskraft und ist daher beim
Gesamteindruck, den diese Marke hervor-
ruft, zu vernachléssigen (siehe oben, Rand-
nrn. 37 bis 39).

70 Der Wortbestandteil ,,online* der
angemeldeten Marke kann nicht als unter-
scheidungskriftiges Element gesehen wer-
den. Es handelt sich namlich um einen im
Zusammenhang mit der Kommunikation
uber das Internet bekannten Begriff. So-
weit diese Form der Kommunikation fur
die Erbringung der betroffenen Dienstleis-
tungen genutzt werden kann, ist dieser Be-
griff beschreibend. Nach standiger Recht-
sprechung wird das Publikum einen
beschreibenden Bestandteil einer komple-
xen Marke im Allgemeinen nicht als unter-
scheidungskraftiges und dominierendes
Merkmal des Gesamteindrucks dieser
Marke ansehen (vgl. Urteil des Gerichts
vom 6. Oktober 2004 in den Rechtssachen
T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, New
Look/HABM — Naulover [NLSPORT, NL-
JEANS, NLACTIVE und NLCollection],
noch nicht in der amtlichen Sammlung
veroffentlicht, Randnr. 34 und die dort zi-
tierte Rechtsprechung).

71 Aus dem Vorstehenden ergibt sich,
dass die Beschwerdekammer zu Recht

festgestellt hat, dass der Bestandteil ,,bus*
bei beiden einander gegenuiberstehenden
Zeichen der dominierende Wortbestandteil
ist.

72 Im Licht dieser Erwagungen sind die
einander gegenuiberstehenden Zeichen zu
vergleichen.

73 Zum bildlichen Vergleich hat die
Beschwerdekammer in Nummer 20 der
angefochtenen Entscheidung ausgefuhrt,
dass die altere Marke sowohl durch den
Wortbestandteil ,,bus* als auch durch den
Bildbestandteil aus drei verschlungenen
Dreiecken gekennzeichnet werde. Diese
Beurteilung steht nicht im Widerspruch
zum Vorbringen der Klagerin, wonach der
Bildbestandteil der alteren Marke mindes-
tens ebenso unterscheidungskraftig sei wie
der Bestandteil ,,bus.

74 Es trifft zwar zu, dass die einander
gegenuiberstehenden Zeichen einen bildli-
chen Unterschied aufweisen, der bei der
umfassenden Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr zu berucksichtigen ist, doch
andert dies nichts an der bildlichen
Ahnlichkeit aufgrund des ubereinstim-
menden Wortbestandteils ,,bus®, der das
dominierende Element der angemeldeten
Marke und — in bildlicher Hinsicht — eines
der dominierenden Elemente der alteren
Marke darstellt.

75 Zum klanglichen Vergleich ist festzu-
stellen, dass die einander gegeniiberste-
henden Zeichen in Anbetracht der Uber-
einstimmung ihres einzigen
dominierenden Wortbestandteils ,,bus®
eine starke klangliche Ahnlichkeit aufwei-
sen.

76 Was den begrifflichen Vergleich be-
trifft, ist die Beschwerdekammer zu Recht
davon ausgegangen, dass ein begrifflicher
Vergleich der einander gegeniuiberste-
henden Zeichen nicht moglich ist.

77 Die Klagerin tragt zwar vor, das Zei-
chen Online Bus weise auf den Bereich der
Informatik hin, doch ist dieser Hinweis an
den Bestandteil ,,online* der angemeldeten
Marke gebunden. Da dieser Bestandteil fur
die angemeldete Marke jedoch nicht kenn-
zeichnend ist, kann er ihre Bedeutung nicht
bestimmen.

78 Auch dem Vorbringen der Klagerin,
die altere Marke weise auf den Begriff Au-
tobus hin, ist nicht zu folgen, ohne dass
iiber das Vorbringen des HABM, ein sol-
cher Hinweis kennzeichne beide einander
gegenuiberstehenden Zeichen, befunden zu
werden brauchte. Es steht fest, dass die
betroffenen Dienstleistungen keinen
Zusammenhang mit dem offentlichen Ver-
kehr aufweisen. Die Beurteilung der
Bedeutung eines Zeichens wird zwar nicht



dadurch widerlegt, dass sich die Bedeu-
tung dieses Zeichens nicht auf die betrof-
fenen Dienstleistungen bezieht, doch muss
diese Bedeutung so klar sein, dass das
mafBgebliche Publikum sie ohne weiteres
erfassen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil
des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der
Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heu-
sen/HABM - Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, 11-4335,
Randnr. 54). Im vorliegenden Fall bringt
das maBgebliche Publikum jedoch den
Bestandteil ,,bus* in Anbetracht der Art der
in Rede stehenden Dienstleistungen nicht
spontan mit einem offentlichen Verkehrs-
mittel in Verbindung.

79 Was schlieBlich die umfassende Beur-
teilung der einander gegenuberstehenden
Zeichen angeht, so ist daran zu erinnern,
dass sich nicht ausschliefen lasst, dass al-
lein die klangliche Ahnlichkeit zweier
Marken eine Verwechslungsgefahr hervor-
rufen kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Randnr. 28, und Urteil des Gerichts
vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache
T-99/01, Mystery Drinks/HABM - Karls-
berg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003,
11-43, Randnr. 42).

80 In Anbetracht der vorstehenden
Erwéagungen und insbesondere der grofen
Ahnlichkeit der in Rede stehenden Dienst-
leistungen und der starken klanglichen
Ahnlichkeit der einander gegenuiberste-
henden Marken ist der bildliche Unter-
schied zwischen diesen Marken, der durch
den Bildbestandteil der alteren Marke
hervorgerufen wird, allein nicht als geeig-
net anzusehen, im vorliegenden Fall das
Vorliegen von Verwechslungsgefahr
auszuschlieBen. Der relevante Verbraucher
wird namlich, wenn er mit den in Rede ste-
henden Marken konfrontiert wird, vor al-
lem den in beiden Marken enthaltenen
Wortbestandteil ,,bus®, der bei der Aus-
sprache dominiert, in Erinnerung behalten.
Die Beschwerdekammer hat daher zu
Recht festgestellt, dass die Gefahr der
Verwechslung der beiden einander gegen-
uiberstehenden Marken besteht.

81 Der zweite Klagegrund kann somit
nicht durchgreifen.

82 Die Klage ist daher insgesamt abzu-
weisen.

83 (...)Kosten
TENOR:
1. DieKlagewird abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt die Kosten des
Verfahrens.
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