BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 65/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2011 055 928

BPatG 152
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Juni 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann
und und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 18. Februar 2013 und vom
24. Juli 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der
Marke Nr. 30 2011 045 135.4 hinsichtlich folgender Dienst-

leistungen der angegriffenen Marke zuriickgewiesen worden:

Erstellen, Verwalten (Buroarbeiten), Herausgabe, Ver-
breitung und Vermittlung von Werbeanzeigen sowie
von Werbetexten; organisatorische Beratung auf dem
Gebiet des Anzeigewesens, Entgegennahme, Ver-
breitung von Werbeanzeigen (soweit in Klasse 35 ent-
halten); Werbevermarktung, namlich Verbreitung von
Werbetexten und Werbeanzeigen; Public Relations
(Offentlichkeitsarbeit); Markt- und Meinungsforschung;
Werbung durch Mitteilungen an die Offentlichkeit mit
Erklarungen und Anzeigen durch alle Mittel der Ver-
breitung, insbesondere Erstellung und/oder Aktualisie-
rung von Werbekonzepten und Herausgabe fir Dritte,
Horfunk- und Fernsehwerbung, Kinowerbung, Plakat-
anschlagwerbung; Sponsoring in Form von Werbung;
Vermittlung von Werbe- und Fordervertragen fur Fir-
men und Veranstaltungen; Férderung kultureller Ak-
tivitaten und Hilfsaktivitaten durch Werbung und Ver-

mittlung von Werbe- und Férdervertrage fur Dritte;



Finanzwesen, Sammeln von Spenden fur Dritte und

fur Wohltatigkeitszwecke;

Unterhaltung; Planung und Durchfihrung von Veran-
staltungen unterhaltender und kultureller Art, insbe-
sondere auf dem Gebiet der HOoOrfunkunterhaltung;
Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Organisation
und Durchfihrung von Wohltatigkeitsveranstaltungen;
Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Verteilung

von Informationsmaterial.

In diesem Umfang wird die Marke Nr. 30 2011 055 928 ge-

|6scht.
2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechende zu-

rickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 13. Oktober 2011 angemeldete und am 16. Dezember 2011 einge-
tragene Wortmarke Nr. 30 2011 055 928

Antenne Bayern Weihnachtstrucker



hat die Inhaberin der am 5. August 2011 angemeldeten und am 12. Oktober 2011
eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2011 045 135

Weihnachtstrucker

in vollem Umfang Widerspruch erhoben.

Die angegriffene Marke ist fir folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35:

Erstellen, Verwalten (Blroarbeiten), Herausgabe, Verbreitung und
Vermittlung von Werbeanzeigen sowie von Werbetexten; organi-
satorische Beratung auf dem Gebiet des Anzeigewesens, Entge-
gennahme, Verbreitung von Werbeanzeigen (soweit in Klasse 35
enthalten); Werbevermarktung, namlich Verbreitung von Werbe-
texten und Werbeanzeigen; Public Relations (Offentlichkeitsar-
beit); Markt- und Meinungsforschung; Werbung durch Mitteilungen
an die Offentlichkeit mit Erklarungen und Anzeigen durch alle Mit-
tel der Verbreitung, insbesondere Erstellung und/oder Aktualisie-
rung von Werbekonzepten und Herausgabe fur Dritte, Horfunk-
und Fernsehwerbung, Kinowerbung, Plakatanschlagwerbung;
Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung von Werbe- und
Fordervertragen fur Firmen und Veranstaltungen; Forderung kultu-
reller Aktivitaten und Hilfsaktivitdten durch Werbung und Vermitt-

lung von Werbe- und Fordervertragen fur Dritte;

Klasse 36:

Finanzwesen, Sammeln von Spenden fur Dritte und fur Wohltatig-

keitszwecke;



Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;

Klasse 41:

Herausgabe, Veréffentlichung von Texten (ausgenommen Werbe-
texten), Plakaten (ausgenommen fiur Werbezwecke), Druckschrif-
ten (ausgenommen flr Werbezwecke), auch gespeichert auf elek-
tronischen Medien; Produktion von Hoérfunkprogrammen; Zusam-
menstellung von Ho6rfunkprogrammen; Horfunkunterhaltung; Er-
ziehung, Ausbildung; Unterhaltung; Planung und Durchfiihrung
von Veranstaltungen unterhaltender und kultureller Art, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Horfunkunterhaltung; Durchfiihrung von
Live-Veranstaltungen; Organisation und Durchfiihrung von Wohl-
tatigkeitsveranstaltungen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows;
Auskiinfte Uber Veranstaltungen (Unterhaltung); Verteilung von

Informationsmaterial.

Die Widerspruchsmarke geniel3t Schutz fur die Dienstleistungen:

Klasse 35:

Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Pré-
sentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Zusam-
menstellung von Daten in Computerdatenbanken; Werbung; Aktu-
alisierung von Werbematerial; Meinungsforschung; Offentlich-
keitsarbeit [Public Relations]; Sponsoring in Form von Werbung;
Vermietung von Werbeflachen; Vermietung von Werbeflachen im

Internet;



Klasse 36:

Sammeln von Spenden fir Dritte und Wohltatigkeitszwecke

Klasse 39:

Transportwesen; Transport zu Wasser, Land oder Luft sowie Aus-
lieferung und Zustellung von Guitern, Waren und Paketen; Dienst-
leistungen einer Spedition [Guterbeférderung]; Dienstleistungen
eines Fuhrunternehmers [Guterbeférderung]; Einlagerung und Ein-
packen von Waren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transport-

sektor.

Die Markenstelle fur Klasse 41 hat den Widerspruch mit Beschliissen vom
18. Februar 2013 und - im Erinnerungsverfahren - vom 24. Juli 2013 zurlickgewie-

sen, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Nach der Begrindung des Erinnerungsbeschlusses halte die angegriffene Marke
selbst bezogen auf identische und sehr &@hnliche Dienstleistungen den notwen-
digen Zeichenabstand gegeniber der durchschnittlich kennzeichnungskraftigen
Widerspruchsmarke ein. Insbesondere werde die angegriffene Marke als zusam-
mengehoriger Begriff verstanden, dessen Gesamteindruck nicht durch den Be-
standteil ,Weihnachtstrucker® gepragt werde. Unternehmensbezeichnungen traten
zwar in der Regel gegeniber weiteren Bestandteilen zurtick. Da die Komponente
~Weihnachtstrucker® fir weihnachtliche Aktionen, die durch Trucker oder gleichbe-
deutend Lastwagenfahrer ausgefiihrt werden, eher kennzeichnungsschwach sei,
werde die Unternehmensbezeichnung im Gesamteindruck nicht vernachlassigt.

Auch assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Der kennzeichnungs-
schwache Bestandteil ,Weihnachtstrucker weise nicht zwingend auf die Wider-
sprechende hin. Der Begriff ,Weihnachtstruck® sei bereits in Zusammenhang der

Werbemal3inahme eines bekannten Limonadenherstellers nachweisbar.



In der Begriindung der hiergegen gerichteten Beschwerde wendet die Widerspre-
chende ein, der Bestandteil ,Weihnachtstrucker® der jingeren Marke verflige be-
zogen auf die beanspruchten Dienstleistungen Uber uneingeschrankte originare
Kennzeichnungskraft und prage daher den Gesamteindruck der jingeren Marke.
Hiervon sei die Markenstelle auch im Zusammenhang der Bewertung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

Der Bestandteil ,Weihnachtstrucker‘ nehme in der angegriffenen Marke jedenfalls
eine selbststandig kennzeichnende Stellung ein. Die Sachlage entspreche einer
typischen Markenusurpation im Sinn der ,Thomson Life“ - Rechtsprechung des
EuGH, da die angegriffene Marke der altere Marke ,Weihnachtstrucker® tber-
nehme und lediglich durch die Unternehmensbezeichnung ,Antenne Bayern“ er-
ganze. Jedenfalls rechne das Publikum die fraglichen Dienstleistungen unter die-
sen Umstanden wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu. Waren-
bzw. Dienstleistungsidentitat sei in diesem Zusammenhang nicht zwingend erfor-
derlich.

Der Widersprechende beantragt,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 41 vom 24. Juli 2013
und vom 18. Februar 2013 aufzuheben und die Marke in vollem
Umfang zu l6schen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Die Markeninhaberin fihrt aus, der Begriff ,Weihnachtstrucker sei eindeutig be-

schreibenden Inhalts. Verwechslungsgefahr werde unter diesen Umstanden durch

die weiteren Zeichenelemente ,Antenne Bayern“ ausgeraumt.



Nachdem die Beteiligten zuletzt davon abgesehen haben, eine mundliche Ver-
handlung zu beantragen, und der Senat eine solche nicht fur erforderlich erachtet,
kann Uber die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden (8 69
MarkenG). Die Beteiligten hatten ausreichend Zeit, sich zur Sache zu auf3ern.

Die zulassige Beschwerde hat teilweise Erfolg. Die angegriffene Marke ist teil-
weise wegen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zu I6schen.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen
im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwi-
schen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen (vgl. EuUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabel/Puma; BGH GRUR
2006, 859, 860 — Malteserkreuz).

1. Die originare Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung be-
stimmt, sich unabhangig von der Benutzungslage als Unterscheidungsmittel far
die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzupragen (vgl. BGH GRUR 2012, 930 Rn. 27 — Bogner B/Barbie
B). Der Grad der Kennzeichnungskraft der Marke ist jeweils bezogen auf die kon-
kreten Waren oder Dienstleistungen, auf die der Schutz sich bezieht, festzustellen
und kann fur mehrere registrierte Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich zu
bemessen sein (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 83 — METROBUS). Ohne andere
Anhaltspunkte ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke auszugehen.



a) Bezogen auf die Dienstleistungen

Transportwesen; Transport zu Land sowie Auslieferung und Zu-
stellung von Gitern, Waren und Paketen; Dienstleistungen einer
Spedition [Guterbeforderung]; Dienstleistungen eines Fuhrunter-
nehmers [Guterbeforderung]; Einlagerung und Einpacken von Wa-

ren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor

entbehrt das eingetragene Widerspruchszeichen jeglicher Unterscheidungskraft im
Sinn von 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da das Zeichen lediglich die Beschaffenheit der
angebotenen und zugehoriger Dienstleistungen angibt. Allerdings ist im Wider-
spruchsverfahren der Eintragung der Marke Rechnung zu tragen und muss daher
zugunsten der Widersprechenden ein an der untersten Grenze der Schutzfahigkeit
anzusetzender Kennzeichnungsgrad zugrunde gelegt werden (vgl. Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 3. Aufl., 14 Rn. 535).

Der Zeichenbestandteil ,-trucker® entspricht ungeachtet der englischsprachigen
Herkunft unbestritten auch im inlandischen Sprachgebrauch dem Wort ,Lastkraft-
wagen- oder Fernfahrer (vgl. Duden online). Der Ausdruck wird von den Ange-
hdrigen der Berufsgruppe selbst umfangreich verwendet (vgl. zahlreiche Trucker-
foren, -veranstaltungen und sonstige spezifische Online-Angebote: trucker.de,
truckerladen.de) und ist der Offentlichkeit, u.a. durch markante Wesensziige der
» 1 ruckerkultur® weithin bekannt.

In Zusammenhang mit dem Wortbestandteil ,Weihnachten-“ bezeichnet der Begriff
vorrangig den Zeitpunkt der Ausiibung der Téatigkeit. Dartiber hinaus wohnt dem
Element ,Weihnachts-“ auch eine sachliche Aussage insofern inne, als Transport-
und Logistikleistungen zur Weihnachtszeit spezifischen Anforderungen unterliegen

(Termindruck, hohe Nachfrage, ggf. schwierige Wetterbedingungen).
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Der Begriff vermittelt eine sprachubliche, sinnfallige und in Zusammenhang werb-
licher Ansprache des Publikums hinreichend informative Aussage zum Tatig-
keitsbild eines derartigen Anbieters, namlich dahin, dass diese Dienstleistungen
durch einen Lastkraftwagenfahrer ausgefiihrt werden, der den zur Weihnachtszeit

gegebenen Anforderungen Rechnung tragt.

Auch die personalisierte Wortform ,Trucker” bewirkt so wenig wie andere Anga-
ben, die nur den Funktionskreis eines beliebigen Anbieters bestimmen, eine Un-
terscheidung einzelner Anbieter derselben Leistungen (vgl. z.B. BPatG v.
22.03.2012, 30W (pat) 71/11 - Universitditsmedizin  KoIln; BPatG .
23. Januar 2014, 30 W (pat) 31/12 - GREEN FUTURE COMPANY).

b) Hinsichtlich der Dienstleistungen ,Sammeln von Spenden fur Dritte und Wohl-
tatigkeitszwecke® greift dagegen keine mafRRgebende Einschrankung der Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke Platz.

In diesem Zusammenhang kommt dem Zeichenbegriff keine unmittelbar leistungs-
beschreibende Bedeutung zu. Dem Ausdruck ist im Kontext dieser Dienstleistung
zwar zu entnehmen, dass ein Lastkraftwagenfahrer die Annahme und/oder den
Transport von Spenden tUbernimmt. Diese Aussage berihrt allerdings lediglich die
tatsachliche Ausfiihrung einer Spendensammlung. Ob das Spendengut von einem
Lastwagen- oder dem Fahrer eines anderen Transportmittels gesammelt und
transportiert wird, ist flr einen Spender regelmalig keine relevante sachliche In-
formation. Im Vordergrund stehen insofern der Zweck und die wirtschaftliche Ver-
antwortung fir die sachgerechte Verwendung einer Spende.

Unter Einbeziehung auch des Bestandteils ,Weihnachts-“, der hier vorrangig als
Hinweis auf den Spendenanlass begriffen wird, verweist das Zeichen bildhaft auf

eine Spendenzuwendung und mag insofern Uber sprechenden Gehalt verfiigen.
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Der Anerkennung normaler Kennzeichnungskraft steht dies aber nicht entgegen
(vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., 8 14 Rn. 563).

Zwar konnten einzelne Beispiele fir sachbezogene Verwendungen von Begriffen
wie Spenden-, Hilfstruck und auch Weihnachtstruck ermittelt werden. Allerdings
handelt es sich hier vorrangig um kennzeichenmafiige Verwendungen und um sin-
gulare Sachangaben, die aufgrund des erlauternden Sachzusammenhangs als

solche wahrgenommen werden.

2.a) Bei Gegenuberstellung der Vergleichsmarken in ihnrer Gesamtheit verhindert
der in der jingeren Marke Uber den mit der Widerspruchsmarke Ubereinstimmen-
den Begriff ,Weihnachtstrucker® hinaus enthaltene weitere Bestandteil ,Antenne
Bayern® unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begriff-

licher Hinsicht.

Im Einzelfall kann die besondere Funktion eines Bestandteils als Erstmarke das
Publikum veranlassen, im Rahmen der Wirdigung des Gesamteindrucks eines
Zeichens den weiteren Bestandteil als Mittel zur Individualisierung bestimmter Wa-
ren oder Dienstleistungen heranzuziehen, um unter verschiedenen, aber mit der-
selben Erstmarke versehenen Angeboten zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR
1996, 404 — Blendax Pep). Dies setzt zunachst voraus, dass der Firmenname
oder ein anderer Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen als solcher erkennbar
ist (BGH GRUR 2003, 880, 882 — City Plus), und Anhalt fur die Verwendung ver-
schiedener Produktkennzeichen durch den Anbieter besteht.

Die Zeichenkomponente ,Antenne Bayern® ist unbedenklich angesichts der cha-
rakteristischen Wortbildung bestehend aus ,Antenne — Ortsangabe“ aus sich he-
raus als Unternehmenshinweis eines Radiosenders erkennbar. Das Publikum er-
wartet im originaren Wirkungsbereich eines Radioanbieters Uberdies eine Mehr-
zahl von Zweitmarken, die zur markenméaRigen Unterscheidung verschiedener An-

gebote desselben Tragers dienen. Dies gilt insbesonere fur den Bereich der Pro-
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duktion und Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen. Insofern entspricht die Dif-
ferenzierung bestimmter Sendungsangebote der dem Publikum vertrauten Ubung.
Angesichts der Finanzierung privater Rundfunksender auf der Grundlage von
Werbeeinnahmen pflegen Radioanbieter auch umfangreiche und differenzierte An-
zeigentatigkeit zu entfalten, die Uberdies eng an den Programminhalt gekoppelt
sein kann, so dass auch insofern mit der Verwendung von Zweitmarken gerechnet
wird.

Insofern ist aus Grinden praktikabler Wiedergabe des Zeichens mit einer Verkur-
zung des mehrteiligen Marke auf das kennzeichnungskraftige und als eigentliche
Produktbezeichnung wirkende Element ,Weihnachtstrucker® zu rechnen, ohne
dass Anhaltspunkte fur eine Heranziehung der Erstmarke als Unterscheidungshilfe

bestehen.

Abweichend verhalt es sich aul3erhalb dieses Bereichs dem originaren Tatigkeits-
feld zurechenbarer Dienstleistungen. Insofern erwartet das Publikum von einem
Rundfunksender allenfalls eine punktuelle gewerbliche Betatigung. Mit einer
groReren Anzahl von Zweitmarken rechnet das Publikum in diesem Zusammen-
hang hier regelmalf3ig nicht. Gegen eine untergeordnete Bedeutung der Erstmarke
spricht in diesem Zusammenhang auch, dass die Marke hier hauptsachlich im Zu-
sammenhang von Sonderaktionen genutzt wird, zu deren Gunsten die Bekanntheit
eines Radiosenders gezielt eingesetzt wird, um eine starkere Offentlichkeitswir-
kung zu erreichen. Dadurch kommt der Erstmarke hier herausgehobene Bedeu-

tung zu und tritt auch deswegen nicht zurick.

Nach diesen Grundséatzen kann eine den Gesamteindruck pragende und damit
kollisionsbegriundende Stellung des Bestandteils ,Weihnachtstrucker® in der Kom-
binationsmarke ,Antenne Bayern Weihnachtstrucker nur teilweise angenommen
werden, namlich in Bezug auf solche Dienstleistungen, die origindr einem Radio-

sender zuzuordnen sind, namlich Klassen 35 u. 41:
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Herausgabe, Verbreitung von Werbeanzeigen; Entgegennahme,
Verbreitung von Werbeanzeigen (soweit in Klasse 35 enthalten);
Werbevermarktung, namlich Verbreitung von Werbetexten und
Werbeanzeigen; Werbung durch Mitteilungen an die Offentlichkeit
mit Erklarungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung,
insbesondere Erstellung und/oder Aktualisierung von Werbekon-
zepten und Herausgabe fur Dritte, Horfunk- und Fernsehwerbung;
Forderung kultureller Aktivitaten und Hilfsaktivitaten durch Wer-

bung

Produktion von Horfunkprogrammen; Zusammenstellung von
Horfunkprogrammen; Horfunkunterhaltung; Unterhaltung; Planung
und Durchfuhrung von Veranstaltungen unterhaltender und kultu-
reller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Horfunkunterhaltung;
Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Durch-
fuhrung von Wohltatigkeitsveranstaltungen; Veranstaltung von Un-
terhaltungsshows; Auskunfte Uber Veranstaltungen (Unterhal-
tung).

Nachdem der Bestandteil ,Weihnachtstrucker” den Gesamteindruck der angegrif-
fenen Marke insoweit pragt und die Zeichen im Bestandteil ,Weihnachtstrucker®
Ubereinstimmen, ist in diesem Teilbereich eine ausgepragte Markenahnlichkeit

festzustellen.

2.b) Bei hoher Markenahnlichkeit im Bereich der genannten Dienstleistungen
der jingeren Marke ist Verwechslungsgefahr hier ausgehend von insoweit durch-
schnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls bei mittlerer

Ahnlichkeit der Dienstleistungen gegeben.
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Die genannten Dienstleistungen der KI. 35 der angegriffenen Marke sind ohne
Weiteres identisch oder sehr ahnlich gegenuber der Dienstleistung ,Werbung“ der

alteren Marke.

Die fur die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen der KI. 41

Unterhaltung; Planung und Durchfihrung von Veranstaltungen un-
terhaltender und kultureller Art, insbesondere auf dem Gebiet der
Horfunkunterhaltung; Durchfihrung von Live-Veranstaltungen;
Organisation und Durchfiihrung von Wohltatigkeitsveranstaltun-

gen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows

weisen hinreichende Beruhrungspunkte zu ,Organisation und Veranstaltung von
Werbeveranstaltungen® (Kl. 35) der Widerspruchsmarke auf, da auch Werbever-
anstaltungen haufig unterhaltenden Charakter haben und ggf. auch Uber ,Showe-

lemente” verflgen.

Zwischen ,Produktion von Horfunkprogrammen; Zusammenstellung von Horfunk-
programmen; Horfunkunterhaltung® einerseits und den Dienstleistungen der Wi-
derspruchsmarke ,Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen;
Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Werbung® besteht trotz
gewisser Beruihrungspunkte hinsichtlich der Art der Tatigkeit noch hinreichender
Abstand. Die Zuordnung der Leistungen wird in der Offentlichkeit trotz moglicher
tatsachlicher Uberschneidungen unterschieden. Die Dienstleistungen sprechen
andere Adressatengruppen an, einerseits den Horerkreis, anderseits die Aufrag-
geber der Werbeleistungen.

LAuskiinfte (iber Veranstaltungen (Unterhaltung)“ liegt auRerhalb des Ahnlichkeits-

bereichs zu Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.
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Aufgrund der Pragung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil ,Weih-
nachtstrucker® und darauf beruhender Verwechslungsgfahr gegenuber der Wider-

spruchsmarke war die angegriffene Marke daher bezogen auf

Herausgabe, Verbreitung von Werbeanzeigen; Entgegennahme,
Verbreitung von Werbeanzeigen (soweit in Klasse 35 enthalten);
Werbevermarktung, namlich Verbreitung von Werbetexten und
Werbeanzeigen; Werbung durch Mitteilungen an die Offentlichkeit
mit Erklarungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung,
insbesondere Erstellung und/oder Aktualisierung von Werbekon-
zepten und Herausgabe fur Dritte, Horfunk- und Fernsehwerbung;
Forderung kultureller Aktivitaten und Hilfsaktivitaten durch Wer-

bung

Unterhaltung; Planung und Durchfiihrung von Veranstaltungen
unterhaltender und kultureller Art, insbesondere auf dem Gebiet
der Horfunkunterhaltung; Durchfihrung von Live-Veranstaltungen;
Organisation und Durchfihrung von Wohltatigkeitsveranstaltun-

gen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows

zu léschen.

3. Weiter ist mdglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammen-
gesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbstandig kennzeichnende Stellung
behélt, ohne dass es die Wahrnehmung der zusammengesetzten Kennzeichnung
dominiert oder pragt. Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses selbstandig kennzeich-
nenden Bestandteils mit einem Zeichen alteren Zeitrangs kann Verwechslungsge-
fahr gegeben sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der
Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienst-

leistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
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stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 31 — THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322

Rn. 18 — Malteserkreuz I).

Eine selbstandig kennzeichnende Stellung kommt dem Bestandteil ,Weihnachts-
trucker” insoweit nicht zu, als der Ausdruck bezogen auf die Dienstleistungen der
KI. 39 nicht schutzfahig ist (siehe oben 1. a)). Zwar kann geringe Kennzeichnungs-
kraft gegebenenfalls noch eine selbstandig kennzeichnende Stellung tragen (vgl.
BGH GRUR 2008, 258, 261 — INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008,
905, 908 — Pantohexal), eine schutzunfahige Angabe vermag demgegeniber

keine kennzeichnende Funktion auszutben.

Im Ubrigen, d.h. bezogen auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41, so-
weit hier nicht der Komponente ,Weihnachtstrucker bereits pragende Bedeutung
zukommt (s.o. 2.), nimmt jedoch das insoweit hinreichend kennzeichnungskraftige
Zeichen ,Weihnachtstrucker® innerhalb des zusammengesetzten angegriffenen
Marke, in die zusatzlich die Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin auf-

genommen worden ist, eine selbstandig kennzeichnende Stellung ein.

Eine davon abweichende Bewertung ergibt sich auch nicht daraus, dass das Zei-
chen ,Antenne Bayern® hier auRerhalb des Kerngeschafts des Unternehmens im
Bereich ,Radiounterhaltung” genutzt wird. Dies beeinflusst die Erkennbarkeit und
das Verstandnis als Firmenhinweis nicht. Der Umstand, dass dieses Zeichen,
dessen Image hier ggf. im Bereich von Sonderaktionen genutzt wird, gleichwohl
neben dem Produktzeichen herangezogen wird, kommt es hier nicht an, EUGH
Thomson Life: ,... ohne dass es die Wahrnehmung der zusammengesetzten

Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt ...“).

Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt setzt identische oder hochgra-
dig ahnliche Waren/Dienstleistungen voraus (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 10.
Aufl., 8 9 Rn. 420).
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Die lasst sich nur bezogen auf folgende der — nach Maf3gabe von verbliebenen —

Dienstleistungen feststellen:

Klasse 35:

Erstellen, Verwalten (Buroarbeiten), Vermittlung von Werbeanzei-
gen sowie von Werbetexten; organisatorische Beratung auf dem
Gebiet des Anzeigewesens; Public Relations (Offentlichkeitsar-
beit); Markt- und Meinungsforschung; Kinowerbung, Plakatan-
schlagwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung
von Werbe- und Fordervertragen fur Firmen und Veranstaltungen

Klasse 36:

Finanzwesen, Sammeln von Spenden fiur Dritte und fir Wohltatig-

keitszwecke;

Klasse 41:

Verteilung von Informationsmaterial.

Der Beschwerde war daher teilweise stattzugeben.

Zur Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bestand kein Anlass, vgl. § 71
Abs. 1 MarkenG.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

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

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

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

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

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Schmid
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