BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 40/05 Verkindet am
10. Mai 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 301 19 851

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 10. Mai 2007 unter Mitwirkung ...
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 26. Marz 2001 angemeldete Wort-/Bildmarke

SSadr

» THE SOUND AND LIGHT COMPANY =

B

ist am 15. Oktober 2001 fur die Dienstleistungen

,vermietung von Licht- und Tonanlagen sowie Veranstaltungs-

technik aller Art; sportliche und kulturelle Aktivitaten®

unter der Nummer 301 19 851 in das Markenregister eingetragen worden.



Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 27. April 1992 unter der Nummer DD
650 958 fur die Waren

.Druckereierzeugnisse, namlich Zeitschriften*

eingetragenen Wortmarke

MUSIK EXPRESS SOUNDS

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. August 2003 wurde der Widerspruch durch eine Priferin des

gehobenen Dienstes zurlickgewiesen.

Eine Verwechslungsgefahr scheide bereits deshalb aus, weil es an einer Ahnlich-
keit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen
Marke beanspruchten Dienstleistungen fehle. Zwischen Vertrieb und Herstellung
von gegenstandlichen Produkten und der unkorperlichen Erbringung von Dienst-
leistungen bestiinden aus sich heraus grundlegende Unterschiede, die dem ange-
sprochenen Verkehr in Bezug auf die hier mal3geblichen Waren und Dienstleis-
tungen nicht zuletzt wegen der voéllig unterschiedlichen Anforderungen an die be-
rufliche Qualifikation der jeweiligen Mitarbeiter auch bewusst seien. Vollig ver-
schieden sei auch die betriebliche und organisatorische Ausrichtung der jeweiligen
Unternehmen. Selbst wenn die produzierten Waren der Widerspruchsmarke bei
der Erbringung der Dienstleistungen der angegriffenen Marke zum Einsatz kom-
men konnten, entstehe bei den Verbrauchern nicht der Eindruck, dass diese von
demselben Unternehmen in eigenstandiger wirtschaftlicher Betatigung nebenein-

ander hergestellt und erbracht wirden.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss vom 25. August 2003 aufzuheben und die ange-

griffene Marke zu l6schen.

Eine Ahnlichkeit zwischen den fiir die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren
und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke kdnne nicht verneint werden.
Zu berucksichtigen sei, dass Verlage heutzutage nicht nur auf dem Markt der Zei-
tungen und Zeitschriften tatig seien, sondern darlber hinaus auch in verschiede-
nen Dienstleistungsbereichen. So produzierten Verlage beispielsweise eigene Ra-
dio- und Fernsehsendungen und betrieben Websites mit eigenen Internetdienst-
leistungen sowie Online-Shops. Darlber hinaus seien Verlage auch Veranstalter
und Sponsoren von kulturellen Veranstaltungen. Die Verlage sorgten neben den
eigentlichen Veranstaltungen auch fur die Durchfiihrung und Organisation dieser
sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, wie etwa auch die Licht- und Ton-
technik. Dem Verbraucher sei somit bekannt, dass Verlage auch Dienstleistungen
im sportlichen und kulturellen Bereich erbringen. Trotz der grundséatzlich gegebe-
nen Unterschiede zwischen der Erbringung einer Dienstleistung und der Herstel-
lung von Waren werde er daher in Bezug auf die hier mal3geblichen Waren und
Dienstleistungen davon ausgehen, dass diese aus denselben oder ggf. wirtschaft-
lich verbundenen Unternehmen stammten und die Dienstleistungen der angegrif-

fenen Marke der Produktverantwortung der Widersprechenden zurechnen.

Ausgehend davon kénne dann aber unter Zugrundelegung einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr
nicht verneint werden, da beide Marken durch die Ubereinstimmenden Wortbe-
standteile ,MUSIK EXPRESS* gepragt wirden.



Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Neben der von der Markenstelle zutreffend verneinten Ahnlichkeit der sich gege-
niberstehenden Waren und Dienstleistungen wirke auch die allenfalls geringe
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einer Verwechslungsgefahr entge-
gen. Denn die Bestandteile ,MUSIK" und ,SOUNDS" wirden vom Verkehr nicht
als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als Hinweis auf den Inhalt der von der
Widersprechenden herausgegebenen Zeitschrift verstanden. Lediglich dem Be-
standteil ,Express” konne ein Minimum an Kennzeichnungskraft zuerkannt wer-
den, wobei jedoch zu berlcksichtigen sei, dass der Begriff ,Express” vielfach so-
wohl national wie international in Titeln periodisch erscheinender Publikationen,

insbesondere von Zeitungen und Zeitschriften, zu finden sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Se-

nats keine Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Die im Oktober 2003 eingelegte Beschwerde der Widersprechenden gegen den
von einer Priferin des gehobenen Dienstes erlassenen Beschluss ist zuléssig.
Gemal § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. konnte im Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2004 an Stelle der Erinnerung auch die Beschwerde eingelegt

werden.



Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach standiger
Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls und vor allem
der Waren- bzw. Dienstleistungsidentitat oder —ahnlichkeit, der Markenidentitét
oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzu-
nehmen (zur standigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - coc-
codrillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; EUGH GRUR 2006, 237, 238 -
PICASSO).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist bei der Beurteilung der
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen von der
Registerlage auszugehen. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle er-
heblichen Faktoren zu berucksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Dabei ist trotz der grundlegenden Abwei-
chung zwischen der Erbringung einer unkoérperlichen Dienstleistung und der Her-
stellung bzw. dem Vertrieb einer kdrperlichen Ware in der Rechtsprechung aner-
kannt, dass grundsatzlich eine Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen
in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 — Canon I, GRUR 2004, 241,
243 — GeDIOS). MaRgebend fir die Beurteilung der Ahnlichkeit zwischen den hier
malf3geblichen Waren und Dienstleistungen ist dabei insbesondere, ob der Verkehr
bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller
der Waren, fir die die altere Widerspruchsmarke Schutz genielt, trete auch als
Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen
Marke erbracht und beworben werden, oder umgekehrt. Nur wenn der Verkehr in-
soweit zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berihrung kommenden Wa-
ren und Dienstleistungen kénnten auf einer selbstadndigen gewerblichen Téatigkeit

desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er



einer unzutreffenden Vorstellung Gber deren betriebliche Zuordnung unterliegen
(vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 83).

Ausgehend davon fehlt es an einer Ahnlichkeit zwischen den fir die Wider-
spruchsmarke konkret eingetragenen Waren ,Zeitschriften“ und den von der an-
gegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen ,Vermietung von Licht- und
Tonanlagen sowie Veranstaltungstechnik aller Art“. Allein der Umstand, dass
Licht-, Ton- und sonstige Veranstaltungstechnik auch bei Veranstaltungen ver-
wendet wird, die im Auftrag von Verlagen oder durch Verlage organisiert und
durchgefuhrt werden, flhrt angesichts des Umstands, dass kein erkennbarer Zu-
sammenhang zwischen der Herstellung und/oder Vertrieb von Zeitschriften und
der vorgenannten Dienstleistung besteht, nicht zu der Annahme, dass Verlage und
Herausgeber von Zeitschriften auch als Vermieter solch spezieller Technik in Er-
scheinung treten. Eine entsprechende Ubung bzw. Praxis, welche Einfluss auf das
Verkehrsverstandnis haben konnte, Iasst sich ebenfalls nicht feststellen. Weder
sind dem Senat entsprechende Beispiele bekannt noch hat die Widersprechende
solche benannt. Fehlt es damit in Bezug auf die von der angegriffenen Marke be-
anspruchte Dienstleistung ,Vermietung von Licht- und Tonanlagen sowie Veran-
staltungstechnik aller Art“ an jeglicher Waren-/Dienstleistungs-Ahnlichkeit, schei-
det eine Verwechslungsgefahr insoweit bereits aus diesem Grunde aus (vgl. BGH,
GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdnr. 23).

Was die Ahnlichkeit der Waren der Widerspruchsmarke zu den weiterhin von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen ,sportliche und kulturelle
Aktivitaten" betrifft, ist zwar nach den seitens der Widersprechenden eingereichten
Unterlagen nicht zu verkennen, dass Verlage von Zeitschriften wie im tbrigen
auch andere Wirtschaftsunternehmen als Forderer und - jedenfalls im kulturellen
Bereich - mitunter auch Veranstalter entsprechender sportlicher und/oder kulturel-
ler Veranstaltungen wie z. B. Ausstellungen, sportlicher GroRRereignisse etc. auf-

treten. Fraglich ist jedoch, ob und inwieweit die in diesem Zusammenhang entwi-



ckelten ,Aktivitaten“ als Dienstleistung erbracht und vom Verkehr als solche ange-
sehen werden. So belegen die seitens der Widersprechenden eingereichten Un-
terlagen zu sportlichen Ereignissen lediglich eine in diesem Bereich weit verbrei-
tete und in vielen Fallen zur Durchfihrung solcher Veranstaltungen wirtschaftlich
notwendige Sponsorentétigkeit. Diese umfasst im wesentlichen die Bereitstellung
finanzieller Mittel z. B. Form der Ubernahme von Organisationskosten oder auch
der Bereitstellung von Pramien und Preisgeldern, wobei dem jeweiligen Sponsor
durch den Veranstalter als Gegenleistung regelmaRig Werbe- und/oder Vermark-
tungsrechte eingeraumt werden. Diese Umstande sind dem Verkehr auch weitge-
hend bekannt. Er geht dann aber in solchen Féllen in aller Regel nicht davon aus,
dass ein Wirtschaftsunternehmen, welches sich wie z. B. Verlage mit der Herstel-
lung und dem Vertrieb von Waren befasst, auch solche Veranstaltungen selbst or-
ganisiert und durchfihrt wie auch umgekehrt die Organisatoren von Sportveran-
staltungen oder vergleichbarer sportlicher Ereignisse grundsétzlich keine Waren
der hier relevanten Art herstellen oder selbst anbieten. Die Erbringung der
Dienstleistung "sportliche Aktivitat" liegt vielmehr Utblicherweise in den Handen von
Vereinen, von nationalen und internationalen Verbanden und Vereinigungen (vgl.
dazu auch HABM v. 25. Januar 2000, ABI. 2000, 778, 802).

Auch soweit Verlage gelegentlich kulturelle Veranstaltungen z. B. in Form von Mu-
sikshows oder auch Ausstellungen organisieren und durchfihren, hat der Senat
Zweifel, ob der Verkehr angesichts der objektiv geringen Uberschneidungen von
Ware (,Zeitschriften“) und Dienstleistung von einer einheitlichen Produkt- oder
Dienstleistungsverantwortlichkeit ausgeht. Dabei ist auch zu berticksichtigen, dass
die Voraussetzungen einer regelmafldigen gemeinsamen betrieblichen Herkunft
nicht bereits dadurch erfillt werden, dass diese lediglich bei einzelnen Unterneh-
men oder in Ausnahmeféllen gegeben sind. Vielmehr muss eine gewisse allge-
meine Brancheniibung vorliegen, da nur eine solche die Verkehrsauffassung be-
einflussen kann (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdnr. 67). Dafir

bieten sich aber keine hinreichenden Anhaltspunkte.



Letztlich bedarf diese Frage keiner abschlieBenden Entscheidung, da auch bei
Unterstellung einer noch gegebenen Ahnlichkeit zwischen den Waren der Wider-
spruchsmarke und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleis-
tungen ,sportliche und kulturelle Aktivitaten“ die angegriffene Marke den danach
zu stellenden Anforderungen an den Markenabstand in jeder Hinsicht gerecht

wird.

Da die beiden Marken in ihrer Gesamtheit nicht nur durch die grafische Ausges-
taltung der angegriffenen Marke, sondern auch durch die unterschiedlichen Wort-
bestandteile ,THE SOUND AND LIGHT COMPANY* bei der angegriffenen Marke
bzw. ,SOUNDS* auf Seiten der Widerspruchsmarke ganz erheblich voneinander
abweichen, kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr von vornherein nur in
Betracht, wenn den Ubereinstimmenden Wortbestandteilen ,MUSIK* und
LEXPRESS" im Gesamteindruck beider Marken eine selbstandig kollisionsbegriin-
dende Bedeutung beigemessen werden konnte und die Ubrigen Markenteile fur
die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zuriicktraten, dass sie fir den
Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnten (stéandige Rspr. des BGH, zuletzt
MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz).

Davon kann jedenfalls bei der Widerspruchsmarke nicht ausgegangen werden.
Diese besteht neben dem deutschen Wort “MUSIK” aus den Begriffen “EXPRESS”
und “SOUNDS”, die in ihrer Bedeutung allgemein bekannt und in den deutschen
Sprachgebrauch eingegangen sind. Fir den Verkehr besteht entgegen der Auf-
fassung der Widersprechenden jedoch kein Anlass, die Bestandteile ,MUSIK" und
LEXPRESS" als pragend gegeniber dem weiteren Bestandteil ,SOUNDS" anzu-
sehen bzw. die Marke darauf zu verkirzen. Dem steht bereits entgegen, dass die
Begriffe ,MUSIK" und ,EXPRESS*" nach der bei der Beurteilung der Markenahn-
lichkeit allein maRgeblichen registrierten Form der Marke (vgl. Strobele/Hacker,
Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 9 Rdnr. 93) nicht gegeniiber dem weiteren Bestandteil
~SOUNDS" in irgendeiner Art und Weise hervortreten, sondern alle drei Begriffe

nebeneinander in gleicher Grol3e und mit identischem Schriftbild angeordnet sind.
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Da die Begriffe ,SOUNDS" und ,MUSIK" zudem in Bezug auf ,Zeitschriften“ einen
ahnlichen und inhaltsbeschreibenden Bedeutungs- und Sinngehalt i. S. von ,Mu-
sik, Klange* aufweisen - wobei der Begriff ,SOUNDS" haufig in Verbindung mit
zeitgeméaler Rock- und Popmusik Verwendung findet -, besteht fir den Verkehr
kein Grund, einen der beiden Begriffe bei Wahrnehmung bzw. Wiedergabe der
Marke zu vernachlassigen, zumal auch dem Begriff ,EXPRESS" ein beschreiben-
der Anklang in Bezug auf ,Zeitschriften* nicht abgesprochen werden kann. Auf-
grund ihrer getrennten Schreibweise und des gegeniber dem Begriff ,.SOUNDS"
nicht veranderten Schriftbildes verbinden sich die Begriffe ,MUSIK* und
LEXPRESS" nicht zu einem untrennbaren Gesamtbegriff. Vielmehr vermitteln alle
drei Begriffe in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die eingetragenen Waren ,Zeit-
schriften” einen Hinweis auf eine schnelle und damit aktuelle Berichterstattung zu
zeitgemalRer Musik. Ausgehend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der
Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analy-
sierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 7. Aufl., 8 9 Rdnr. 152), wird er daher auch vorliegend alle drei Begriffe glei-

chermalRen wahrnehmen.

Da somit den Begriffen ,MUSIK" und ,EXPRESS" bereits im Gesamteindruck der
Widerspruchsmarke keine selbstandig kollisionsbegriindende Stellung beigemes-
sen werden kann, bedarf es keiner Erérterung, wie das in der jingeren Marke zu
beurteilen ware.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Grunden ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen Anlass
(8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.
Unterschriften



