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Erwagungen

E. 1

Die Sachurteilsvoraussetzungen der Berufung sind erfiillt und geben zu keinen
Bemerkungen Anlass. Auf das Rechtsmittel ist einzutreten.

Nach Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG ist in der Berufungsschrift anzugeben, welche
Bundesrechtssétze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstisst.
Inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht verletzt, ist in der Berufungsschrift selber
darzulegen (BGE 126 111 198 E. 1d; 11511 83 E. 3S. 85; 11011 74 E. 1 S. 78 mit Hinweis).
Diese Anforderungen gelten auch fr die Berufungsantwort ( Art. 59 Abs. 30G ). Diedarin
enthaltenen Verweise der Beklagten auf ihre Ausfihrungen in Rechtsschriften des
kantonalen Verfahrens sind unbeachtlich.

E.2

Art. 3Abs. 1lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer dteren
Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist,
so dass sich daraus eine Verwechs ungsgefahr ergibt. Ob eine solche Gefahr besteht, prift
das Bundesgericht im Berufungsverfahren als Rechtsfrage ( BGE 126 |11 315 E. 4b; 11911
473 E. 2¢ S. 475).

Esist unstrittig, dass die klagerische Marke YELLO, die im Jahre 1999 hinterlegt und ins
schwei zerische und international e Register eingetragen wurde, dlter ist alsdie erst im Jahr
2000 hinterlegte Marke YELLOW ACCESS AG der Beklagten. Im vorliegenden Verfahren
ist auch nicht mehr umstritten, dass die Marken der Parteien fir gleichartige Waren und
Dienstleistungen beansprucht werden. Die Klagerin rigt hauptsachlich, die Vorinstanz habe
Art. 3 MSchG verletzt, indem sie eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Marke YELLO
und der Marke YELLOW ACCESS AG der Beklagten verneint habe.

E.21

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG besteht, wenn das
jungere Zeichen die dtere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintréchtigt. Eine
solche Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu befirchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeiten der Zeichen irrefihren lassen und Waren, die
das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls
das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit
aber falsche Zusammenhange vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die
verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen ( BGE 127 111 160 E. 2; 122 |11 382
E. 1S. 384).



Ob zwel Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechsel bar
sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstande zu beurteilen. Der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den
Warengattungen, fur welche die sich gegentiberstehenden Marken hinterlegt sind ( BGE
122111 382 E. 1 S. 385).

E.22

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Flr
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner as fir starke. Bei
schwachen Marken gentigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen. Stark sind demgegeniber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben ( BGE 122 111 382 E. 2a S.
385 mit Hinweisen).

E.23

Je néher sich die Waren sind, fur welche die Marken registriert sind, desto grosser wird das
Risiko von Verwechslungen und desto starker muss sich das jlingere Zeichen vom élteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist
anzulegen, wenn beide Marken fir identische Warengattungen bestimmt sind. Im Weiteren
ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen
Umsténden sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des taglichen Bedarfs, wie
beispiel sweise L ebensmitteln (vgl. BGE 126 111 315 E. 6b/bb; 9511 191 E. 2; 88 11 378 E. 2
S. 379), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren
Unterscheidungsvermégen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezial produkten, deren
Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschrankt bleibt (BGE 122 |11 382 E. 3a S. 387 f.; 117 || 321 E. 4, je mit Hinweisen).

E.24

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunéchst durch den Klang und durch das
Schriftbild bestimmt. Gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender
Bedeutung sein. Den Klang prégen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale, wahrend das Schriftbild vor allem durch die
Wortlange und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (
BGE 127 111 160 E. 2b/cc; 126 111 315 E. 6¢). Je nach der Ausgestaltung einer Marke ziehen
ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in
unterschiedlichem Ausmass an und beeinflussen sie deshalb auch den in der Erinnerung
verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang bzw. der
Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in
der Regel grossere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben. Im
Weiteren misst das Publikum Markenbestandteilen, die es von ihrem Sinngehalt her
sogleich als beschreibend erkennt, fur die Kennzeichnung der Waren in der Regel
unwillkdrlich weniger Gewicht zu als originellen Markenbestandteilen. Zu beriicksichtigen
ist schliesslich, dasslangere Worter sich dem Gedéchtnis weniger gut einprégen als
Kurzworter, so dass Unterschiede leichter Gberhort und tberlesen werden (vgl. zum



Ganzen: BGE 122 111 382 E. 5a S. 388 f. mit Hinweisen).

E.31

Die Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass die Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen, fur welche die klagerische Marke beansprucht wird, allein nach dem
hinterlegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der dlteren klégerischen Marke zu
beurteilen ist, dafir diese die funfjdhrige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG
noch nicht abgelaufen ist (Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zirich 2002, N. 37
zu Art. 3MShG ). Sie stellte insowelt unbestritten fest, dass die Marken YELL O und
YELLOW ACCESS AG von den Parteien fur identische oder zumindest verwandte Waren
oder Dienstleistungen beansprucht werden. So kdnnten die angesprochenen
Durchschnittsverbraucher, bel denen es sich nicht durchwegs um Fachleute handeln diirfte,
durchaus zur Ansicht gelangen, dass die von der Beklagten angepriesenen Waren und
Dienstleistungen angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und Vertriebsstétten auch aus dem
Betriebe der Kl&gerin stammen konnten. An die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden
Marken seien damit erhdhte Anforderungen zu stellen.

E.3.2

Die Klagerin macht geltend, die Vorinstanz habe damit einen unzutreffenden Massstab an
die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken angelegt, sei doch nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Fall identischer Waren- bzw.
Dienstleistungsgattungen ein besonders strenger Massstab anzulegen.

Estrifft zwar zu, dass das Bundesgericht nach der vorstehend (Erwagung 2)
wiedergegebenen Rechtsprechung die Anwendung eines besonders strengen M assstab
verlangt, wenn die Marken fir identische Produkte beansprucht werden. Indessen ist der
Vorinstanz trotz ihrer abweichenden Wortwahl im Ergebnis nur dann eine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn die in ihrem Entscheid effektiv
vorgenommenen Beurteilung bei Anwendung des geforderten M assstabes einer
Uberpriifung nicht standhalt. Zudem Ubersient die Kl&gerin, dass der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit von Zeichen zu legen ist, nicht einzig von der Warennéhe abhangt,
sondern auch von der Warenart und dem angesprochenen Adressatenkreis sowie vom
Schutzumfang, den der Inhaber der dlteren Marke aufgrund ihrer Kennzei chnungskraft
beanspruchen kann.

E.33

Was das Ziel publikum der mit den strittigen Marken zu bezeichnenden Produkte und die
Art dieser Produkte angeht, ist mit der Vorinstanz einerseits davon auszugehen, dass es sich
bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrer Gattung nach nicht um

Spezia produkte handelt, deren Absatz auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Berufsleuten bzw. Fachleuten beschrankt wére. Es kann von den Abnehmern insoweit
nicht ein besonderer Grad an Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermogen erwartet
werden, der eine Verwechslungsgefahr aufgrund von @hnlichen fir die Produkte
verwendeten Zeichen bannen kénnte. Andererseits handelt es sich bei den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erkannte, nicht um
ausgesprochene Massenartikel des taglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmittel, bei
denen nur mit einer geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist. Es handelt sich
gattungsmassig durchwegs nicht um Waren oder Dienstleistungen, mit denen sich der
Abnehmer laufend neu eindeckt, sondern vielmehr um Waren, die lediglich periodisch



erworben werden. Die in Frage stehenden Dienstlei stungen modgen zwar haufig beansprucht
werden. Dem wird aber regelméassig ein Rahmenvertrag zugrunde liegen, der wiederum
hdchstens periodisch erneuert wird. Esist daher damit zu rechnen, dass die Abnehmer der
interessierenden Waren und Dienstleistungen bel der Auswahl aus der Masse des Angebots
eine erhohte Aufmerksamkeit an den Tag legen, unabhéngig davon, ob es sich um Privat-
oder Geschéftskunden handelt. Soweit die Waren und Dienstleistungen Uber das Internet
angeboten werden, wovon bei den vorliegenden Waren- und Dienstlei stungsgattungen
zumindest mitunter auszugehen ist, muss tberdies berticksichtigt werden, dass, wer
regelmassig das Internet benutzt, daran gewohnt ist, auch geringen Unterschieden in einer
Buchstabenkombination Beachtung zu schenken, da er die Buchstabenfolge einer Marke
prazise in seinen Rechner eintippen muss, um gegebenenfalls Uber diese auf den
Internet-Site ihres Inhabers zu gelangen.

E.34

Wie vorstehend dargelegt (Erwagungen 2.2 und 3.2), hangt der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit zweier Marken zu legen ist, weiter vom Umfang des
Ahnlichkeitsbereichs ab, den der Inhaber der dteren Marke beanspruchen kann.

Das klé&gerische Zeichen YELLO lehnt sich eng an das englische Wort "yellow" (auf
Deutsch "Gelb") an und soll nach Bekunden der Kl&gerin den entsprechenden Sinngehalt
haben. Die Kl&gerin beansprucht im vorliegenden Verfahren den Schutz denn auch
gegenuber dem Zeichen YELLOW. Insoweit ist anzumerken, dass Grundfarben wegen
ihrer zahlenmassigen Beschrankung fur den allgemeinen Gebrauch a's Gemeingut im Sinne
von Art. 2 lit. aM SchG freizuhalten sind, also nicht monopolisiert werden durfen. Die
Verwendung einer Farbbezeichnung als Wortmarke ist hingegen zulassig und schutzfahig,
soweit das Zeichen fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als
beschreibend anzusehen ist und damit wiederum zum Gemeingut gehort (vgl. BGE 103 Ib
268 E. 2a; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., N. 15 zu Art. 2 MSchG ; Willi, aa.O., N. 151 zu Art. 2 MSchG ; zum Begriff des
Gemeinguts: BGE 129 111 514 E. 4.1 mit Hinweisen). Vorliegend ist zu Recht unbestritten,
dass das Wort "yellow" und das klagerische Zeichen YELLO, soweit diesem der Sinngehalt
"Gelb" zugemessen wird, fur die vorliegend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen
nicht beschreibend sind und dass insoweit kein Zusammenhang mit der Beschaffenheit und
Qualitéat der damit gekennzei chneten Produkte besteht. Die kl&gerische Marke wirkt daher
insoweit, wie beide Parteien anerkennen, a's Phantasiezeichen, dem Schutzfahigkeit
zukommt (David, aa.O., N. 15 zu Art. 2 MSchG).

Die Vorinstanz hielt alerdings dafr, bel der Marke YELLO handle es sich um eine
schwache Marke, die keinen besonders grossen Schutzbereich verdiene. Die Tatsache, dass
Y ELLO nicht vollstandig mit dem englischen Farbbegriff "yellow" Gbereinstimme, éndere
nichts daran, dass dieses Zeichen dem algemeinen Sprachgebrauch entnommen sei und
sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehne. Um eine kreative
und originelle Wortschépfung, die eine Qualifikation als Phantasiebezei chnung
rechtfertigen wirde, handle es sich bei der Marke YELLO jedenfalls nicht. Es erfordere
nicht besonders viel Phantasie und Schopfergeist, sich eines fremdsprachigen Sachbegriffs
zu bedienen und den Endbuchstaben wegzulassen. Im Bereiche der Eintragungsfahigkeit
einer Marke werde nur deshalb davon gesprochen, dass eine Farbangabe al's

Phantasi ezeichen wirke, weil zwischen dieser und der Beschaffenheit des gekennzeichneten
Produkts keine Verbindung hergestellt werden kdnne und die Namensgebung willkdrlich



erfolgt sei. Eine entsprechende, sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnende Marke kdnne jedoch keinen besonders grossen Schutzbereich
beanspruchen.

Diesen Ausfuihrungen ist jedenfalls soweit vorbehaltlos beizupflichten, als dem Zeichen
YELLO der Sinngehalt "yellow" zugemessen wird, um die Schutzanspriiche der Klagerin
zu begriinden. Die Vorinstanz hat zu Recht zwischen der Frage unterschieden, ob eine
Farbbezei chnung aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit den damit gekennzeichneten
Produkten grundsétzlich als Phantasi ezeichen wirke, das tberhaupt schutz- und damit als
Marke eintragungsfahig ist, und zwischen derjenigen, ob das Zeichen von besonders viel
Phantasie und Schopfergeist zeuge, so dass es as starkes Zeichen zu qualifizieren ist. Die
Klé&gerin verkennt diese Unterscheidung und ihre Ausfiihrungen gehen an der Sache vorbei,
wenn sie gegen die Qualifikation von YELL O als schwaches Zeichen geltend macht, die
Zeichen YELLO und YELLOW seien fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
phantasievoll, ansonsten eine Farbangabe gar nie als eintragungsfahi ges Phantasi ezeichen
wirken konnte, da keine Farbangaben denkbar seien, die nicht aus dem allgemeinen
Sprachgebrauch stammten. Soweit die Klagerin zur Stiitzung ihres Standpunktes die blosse
Behauptung aufstellt, die Zeichen YELLO oder YELLOW seien weder fir die Ausstattung
von Software noch fur die damit verbundenen Dienstleistungen gebrauchlich, finden ihre
Vorbringen in den fir das vorliegende Berufungsverfahren verbindlichen
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz ( Art. 63 Abs. 2 OG ) keine Stiitze und ist sie
nicht zu horen. Uberdies wére der behauptete Umstand allein ohnehin nicht geeignet, die
sich an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnenden Zeichen as
besonders phantasievoll und damit stark erscheinen zu lassen. Nach den verbindlichen
Feststellungen der Vorinstanz werden ghnliche Markenbestandteile wie YELL O oder
YELLOW allgemein recht haufig gebraucht, was zu einer Verwasserung ihrer
Kennzeichnungskraft fuhrt (BGE 7911 98 E. 1b S. 100). Dass das Zeichen YELLO als
stark gelten konnte, well essich im Verkehr durchgesetzt hétte, macht die Klagerin zu
Recht nicht geltend, vertreibt sie doch nach den Feststellungen der Vorinstanz in der
Schweiz unter der Marke YELL O Uberhaupt keine Waren oder Dienstleistungen. Die
Kl&gerin kann demnach fir das Zeichen YELL O nur einen beschrankten Schutzumfang
beanspruchen.

E.35

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den mit den streitbetroffenen Marken zu
kennzeichnenden Produkten nicht um Massenartikel des téglichen Bedarfs handelt. Esist
insoweit von den Abnehmern eine erhdhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Herkunft zu
erwarten, obwohl es nicht um Spezial produkte geht, die ausschliesslich fur Fachkreise
angeboten werden. Uberdiesist zu beriicksichtigen, dass das Zeichen YELLO -
insbesondere soweit es sich an den englischen Begriff "yellow" anlehnt und die Gefahr der
Verwechslung mit dem damit Ubereinstimmenden Zeichen der Beklagten zur Diskussion
steht - eine schwache Marke ist. Auch soweit sie daher fir Waren und Dienstleistungen
gleicher oder identischer Gattungen wie eine andere Marke beansprucht wird, gentigen
somit bereits bescheidene Abwelchungen, um eine gentigende Unterscheidbarkeit zu
schaffen, und ist an die Unterscheidbarkeit kein strenger Massstab anzulegen.

E.4



Esist im Folgenden zu prifen, ob die streitbetroffenen Zeichen bei diesem
Beurteilungsmassstab eine gentigende Unterscheidungskraft aufweisen, um eine
Verwechslungsgefahr bel den massgeblichen Verkehrskreisen auszuschliessen. Fir die
Verwechselbarkeit von Marken ist dabei der Gesamteindruck massgebend, den siein der
Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 111 441 E. 3.1 S. 445¢1.; 121111 377E. 2a
S. 378).

E.41

Das Zeichen der Kl&gerin besteht lediglich aus einem Bestandteil, wahrend sich dagienige
der Beklagten aus den Elementen "Y ELLOW" und "ACCESS' zusammensetzt. Die
Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass der Zusatz ACCESS einen

kennzei chnungsschwachen Sachbegriff darstelle, der fur sich gesehen sogar
frethaltebedurftig sei, da damit die von der Beklagten erbrachten Dienstleistungen im
Bereich der Informatik und Telekommunikation umschrieben wirden. Wenn sie weiter
ausfuhrt, das pragnante Hauptelement der Marke bildeten die beiden Begriffe YELLOW
und ACCESS, die von ihrem Gewicht her ebenburtig nebeneinander stiinden, tUbersieht sie
alerdings, dass das Wort Y ELLOW, wenn auch erkennbar ein Begriff des algemeinen
Sprachgebrauchs, keinen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen aufweist. Esist daher allein a's prégender Bestandtell der Marke der
Beklagten anzusehen, dem der Durchschnittsadressat mehr kennzei chnende Kraft zumisst
asdem Wort ACCESS (vgl. BGE 122 |11 382 E. 54). Die Unterscheidbarkeit der im Streit
liegenden Marken ist daher in erster Linie auf Grund einer Gegenlberstellung des
Markenbestandteils Y ELLOW und des Zeichens YELL O zu beurteilen. Entgegen der
Ansicht der Klagerin darf allerdings fur die Beurteilung der Markenahnlichkeit der
gemeinfreie, die Waren und Dienstlei stungen umschreibende Markenbestandteil ACCESS
nicht einfach ausgeklammert werden, wenn ihm auch wenig Gewicht zukommt. Selbst
gemeinfreie Bestandteile konnen den Gesamteindruck von Marken mit beeinflussen und in
Verbindung mit anderen Zei chenelementen markenrechtlichen Schutz geniessen. Die

V erwechslungsgefahr ausschliessen kénnen sie allerdings fur sich selbst nur, wenn sie dem
ganzen Zeichen einen veradnderten Sinngehalt vermitteln, was beim Zusatz ACCESS nicht
der Fall ist (BGE 122111 382 E. 5b S. 389; 99 Il 401 E. 1a; Marbach, Markenrecht, in:
Schwei zerisches Immaterial guiter- und Wettbewerbsrecht, Band 111, Kennzeichenrecht,
Basel 1996, S. 114 und 116; Willi, aa.O., N. 64 f. und N. 137 f. zu Art. 3 MSchG ; David,
aa.0., N. 8zu Art. 2 MSchG ; Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht,
Diss. St. Gallen 2000, S. 223). Die Klagerin kann gegen die Berticksichtigung des
Bestandtells ACCESS bei der Beurteilung des Gesamteindrucks namentlich nicht
einwenden, dass auch nach Ansicht der Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr entstehen
wurde, wenn ihrer Marke YELLO der gemeinfreie Zusatz ACCESS beigefuigt wirde, der
von jedem Markeninhaber verwendet werden diirfe. Wenn sie mit einer entsprechenden
Erweiterung ihrer Marke eine Verwechslungsgefahr schaffen wirde, die ihr selber
entgegengehalten werden konnte, hétte sich die Kl&gerin dies selber zuzuschreiben, weil sie
mit YELL O eine wenig kennzeichnungskréftige Buchstabenfolge als Marke gewahlt hat, so
dass Konkurrenten fur Marken, die sich nur geringfligig davon abheben, Schutz
beanspruchen kénnen.

Die grafische Gestaltung der Zeichen YELLOW ACCESS mit den beiden Schweifen
zwischen den Anfangsbuchstaben "Y" und "A", kann dagegen bei der Beurteilung des
Zeichenabstandes vernachl8ssigt werden, da es als blosses, die Wortbildmarke nicht



dominierendes Beiwerk erscheint, das die Unterscheidungskraft zur Wortmarke der
Kl&gerin kaum beeinflussen kann (vgl. dazu Willi, a.aO., N. 81 zu Art. 3 MSchG ; David,
aaO., N. 24f1. zu Art. 3MSchG ; Joller, aaO., S. 227).

E.4.2

Die Kl&gerin halt dafir, ihrer Marke Y ELLO komme der gleiche Sinngehalt wie dem die
Marke der Beklagten préagenden Bestandteil YELLOW zu. Die Vorinstanz folgte ihr
insoweit. Sie erwog dass der Begriff "yellow", nicht aber der Begriff "yello" einen
eigentlichen Sinngehalt aufwiesen, was in Anbetracht der grossen Ahnlichkeit der beiden
Worter dazu verleiten durfte, dem Begriff "yello" einen Sinn beizugeben und ihn as
"yellow", zu Deutsch "Gelb", wahrzunehmen. Dem ist entgegenzuhalten, dass dem
durchschnittlichen Abnehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, in deren
Bereich die englische Sprache dominiert, so viel Englischkenntnisse zuzutrauen sind, dass
thm nicht nur die Bedeutung des englischen Wortes "yellow" gelaufig ist, sondern dass er
auch seinerichtige Schreibweise kennt (vgl. dazu David, aa.O., N. 9 zu Art. 2 MSchG ).
Insoweit darf daher nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise der Marke YELL O den Sinngehalt "Gelb" zumessen
werden, sondern dass sie darin eine reine Phantasi ebezei chnung sehen, wenn sich ihre
Schreibweise auch dem Sachbegriff "yellow" annéhert. Zu bedenken ist dabei, dass das
Zeichen YELLO sich auch von anderen Woértern der englischen Sprache nur geringflgig
unterscheidet, so von "yell" (zu Deutsch: Schrei) und von "hello" (zu Deutsch: hallo), und
daher vom Adressaten ebenso gut mit diesen Worten assoziiert werden kann. Der
Vorinstanz kann damit nicht gefolgt werden, wenn sie annimmt, die massgeblichen
Verkehrskreise wirden den im Streit liegenden Marken ohne weiteres den gleichen
Sinngehalt "Gelb" zumessen, obwohl das Zeichen YELLO insoweit eine fur den der
englischen Sprache méchtigen Betrachter augenféllige orthographische Abweichung
enthélt. Dem Umstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt " Gelb"
lediglich der Marke der Beklagten eindeutig entnehmen werden, wirkt sich gegen mogliche
Verwechslungen der streitbetroffenen Zeichen aus (vgl. dazu Willi, aa.O., N. 83 zu Art. 3
MSchG).

E.43

Die streitbetroffenen Zeichen unterscheiden sich im Schriftbild zwar nur im letzten
Buchstaben. Immerhin vermag der relativ markante Buchstabe "W" am Ende von

Y ELLOW das Schriftbild dieses Wortes gegentiber demjenigen des relativ kurzen (vgl.
BGE 122 111 382 E. 5a S. 389), bloss fuinf Buchstaben umfassenden Zeichens YELLO
erheblich zu veréndern. Zudem l&sst erst dieser Buchstabe das aus dem allgemeinen
englischen Sprachgebrauch gewohnte Schriftbild des Wortes "yellow" entstehen. Dieses
unterschiedliche Erscheinungsbild der Zeichen YELLO und Y ELLOW fihrt zusammen mit
dem beschreibenden Bestandteil ACCESS, mit dem die Marke der Beklagten ergénzt wird,
zu einem hinreichend unterschiedlichen optischen Gesamteindruck der beiden Zeichen, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschliessen. Nach den verbindlichen Feststellungen
der Vorinstanz werden hnliche Markenbestandteile wie YELLO oder Y ELLOW recht
haufig gebraucht, und wird das relativ aufmerksame Ziel publikum, auf das hier abzustellen
ist, daher nicht leichthin davon ausgehen, dass es sich bei den streitbetroffenen Marken um
Serienmarken des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen handelt (vgl. dazu David, a.a.O., N. 21 zu Art. 3 MSchG ).



E. 44

Im Klang unterscheiden sich die Worte YELLO und Y ELLOW kaum, indem nur die
Endung der beiden Marken leicht unterschiedlich ausgesprochen wird. Wéhrend die
Endung des Wortes YELLO als klares " 0" ausgesprochen wird, endet das Wort Y ELLOW
phonetisch mit einem "o-u". Dieser Unterschied féllt als solcher zwar kaum ins Gewicht, da
er leicht Uberhort wird, namentlich bei im taglichen Markengebrauch nicht
auszuschliessender nachléssiger Aussprache des Wortes. Es wéare im vorliegenden Fall
alerdings auch beim Vergleich des den Gesamteindruck pragenden Klanges der im Streit
liegenden Marken verfehlt, den Zusatz ACCESS ausser Acht zu lassen. Dies um so mehr
als die gesprochene Endung "o-u" von Y ELLOW als Bindelaut zwischen YELLOW und
ACCESS wirkt, weshalb der Sprachfluss zwischen den zwei Waortern kaum unterbrochen
wird und die beiden Elemente als ein einziges Wort ausgesprochen werden. Wirde der
Zusatz ACCESS hingegen dem Wort Y ELL O beigefiigt, dem dieser Bindelaut fehlt,
konnten die beiden Begriffe nicht ohne weiteres wie ein einziges Wort Uber die Lippen
gebracht werden.

E.45

Zusammenfassend hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den im Streit liegenden Zeichen
vernente.

E.5

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts fur
das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben ( BGE 127 111 160 E. 2a S. 165).
Vorbehalten bleiben alerdings spezifische namens-, firmen-, urheber- und
wettbewerbsrechtliche Besonderheiten, die es zu beachten gilt und die einen erweiterten
Schutz begriinden kénnen (Marbach, aa.O., S. 112; vgl. auch BGE 11311 190 E. 11/1b S.
201 f.). Soweit keine entsprechenden Besonderheiten bestehen, kann indes nach Namens-,
Firmen- oder Wettbewerbsrecht kein Schutz vor dhnlichen Zeichen beansprucht werden,
der markenrechtlich gerade zu verneinen ist.

E.51

Die Klagerin will der Beklagten die Verwendung des Zeichenbestandteils"Y ELLOW" auch
als Tell ihrer Firmenbezeichnung verbieten lassen. Sie begriindet den entsprechenden
Antrag allerdings ausschliesslich mit der Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke YELLO
und stiitzt sich damit sinngemass auf Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2lit. e
MSchG (vgl. BGE 120 11 144 E. 2b S. 148). Auf firmenrechtliche Besonderheiten oder
firmenrechtlich relevante Umstande beruft sie sich nicht. Die Vorinstanz wies daher auch
das Begehren auf Verwendung des Zeichens Y ELLOW als Firmenbestandteil zu Recht ab,
nachdem sie die markenrechtliche V erwechslungsgefahr zutreffend verneint hatte.

E.5.2

Gleiches gilt, soweit die Klagerin ihre Klagebegehren auf Art. 3 lit. d UWG stitzt. Auch
insoweit beruft sie sich zur Begriindung der lauterkeitsrechtlichen Verwechsel barkeit
ausschliesslich auf die geltend gemachte markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Aus den
Feststellungen im angefochtenen Urteil ergeben sich keine lauterkeitsrechtlich relevanten
Umstande und solche werden in der Berufung auch nicht behauptet. Die Vorinstanz hat
somit von vornherein kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Klage mangels



kennzei chenrechtlicher V erwechslungsgefahr auch soweit abwies, as sie von der Klagerin
lauterkeitsrechtlich begriindet wurde. Auf deren Rlge, die Vorinstanz habe die
Anwendbarkeit des UWG vorliegend zu Unrecht verneint, braucht somit nicht eingegangen
Zu werden.

E.6

Die Berufung ist aus den dargel egten Griinden abzuweisen. Ausgangsgemass wird die
Klagerin fur das Verfahren vor Bundesgericht kosten- und entschadigungspflichtig (Art.
156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).
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