BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 95/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:190918B27Wpat95.16.0



betreffend die Marke 30 2015 011 584.3

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

19. September 2018 durch Richterin Werner als Vorsitzende, den Richter Paetzold

und die Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der fir die Waren und Dienstleis-

tungen

Klasse 16:

Klasse 41:

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Handbucher, Handblcher fur Anleitungszwecke; Lehr-
bicher

elektronische Veroffentlichung von Texten, Schriften und sonstigen
Druckerzeugnissen Uber eine Vielzahl von Themen, darunter Online-
und Uber ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellung von elektro-
nischen Online-Vero6ffentlichungen (nicht herunterladbar); elektroni-
sche Online-Vero6ffentlichung von Biichern und Zeitschriften; Verof-
fentlichung auf elektronischem Wege; Durchflihrung von Schulungen;
Ausbildung; Bildungsberatung, Durchfiihrung von Ausbildungssemina-
ren; Durchfiihrung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und

Durchfiihrung von Workshops (Ausbildung)



Klasse 44: Lifestyle Beratung (psychologische); psychologische Beratung;
psychologische oder psychiatrische Beratung; Lebensstilberatung

(medizinische); Gesundheitsberatung

angemeldeten Wortmarke 30 2015 011 584

MACE ENERGY METHOD

aus einem in Anspruch genommenen Werktitel

Die Mace Energy Method

Widerspruch eingelegt.

Die Widersprechende ist Autorin des am 9. November 2011 in Deutschland erst-
mals erschienenen Werks ,Betrachte das Blau — Die Mace Energy Method" mit
der ISBN 978-3-8423-7476-8. Sie macht Werktitelschutz geltend fur ,Druckereier-
zeugnisse sowie elektronische Publikationen betreffend Ausbildung, Schulung und
Coaching auf psychologischem und medizinischem Gebiet.” Ihr Werk sei sowohl in

gedruckter Form als auch als eBook erhéltlich.

Die Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 14. Marz 2015 zuriickgewiesen.

Zur Begrundung hat sie ausgefuhrt, dass der gemaf 8 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in
Verbindung mit 88 5 und 12 MarkenG statthafte Widerspruch fristgemald erhoben
worden und auch im Ubrigen zulassig sei. Die gemaR § 30 MarkenV erforderlichen
Angaben seien gemacht worden. Der angegebene Zeitrang vom 9. Novem-
ber 2011 weise das Widerspruchszeichen als prioritatsélteres Recht aus. Der
Widerspruch sei jedoch nicht begriindet. Ein Léschungsanspruch gemaf § 12 in

Verbindung mit 8 15 Abs. 2 und 4 MarkenG bestehe, wenn die zu unterstellende



markenmafRige Benutzung der angegriffenen Marke geeignet sei, Verwechslungen
mit dem Titel der Widersprechenden hervorzurufen. Der Werktitel sei allerdings
werkbezogen und seine Funktion bestehe darin, geistige Leistungen namens-
mafig zu benennen und von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu
machen. Dagegen gehore es nicht zur originaren Funktion des Werktitels, auf die
betriebliche Herkunft der Ware, in der das Werk gegebenenfalls verkorpert sei,
oder der Dienstleistung, durch die das Werk produziert werde, hinzuweisen. Aus
diesem Grund seien Werktitel in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne einer Werkverwechslung geschutzt. Aus der auf
das Werk bezogenen und begrenzten Kennzeichnungsfunktion des Werktitels fol-
ge, dass aus einem Werktitel grundsatzlich nur gegen die titelmaflige Benutzung
einer angegriffenen Bezeichnung vorgegangen werden kénne, also gegen die Be-
nutzung der betreffenden Bezeichnung zur Unterscheidung eines Werkes von an-
deren Werken, nicht aber mit Erfolg gegen eine jingere Marke vorgegangen wer-
den konne. Ein Eingriff in den Schutzbereich eines Werktitels sei lediglich in den
Fallen denkbar, bei denen es sich um den Ausnahmefall eines herkunftshinwei-
senden Werktitels handele, der vom Verkehr tber seinen werkindividualisierenden
Charakter hinaus auch mit dem dahinter stehenden Unternehmen in Verbindung
gebracht werde. Bejaht werde dies lediglich fir bekannte Titel regelmaRig erschei-
nender Druckschriften (Zeitungen, Zeitschriften, auch regelmafig aktualisierte
Standardwerke) sowie fur Titel von Fernseh- und Horfunksendungen, also fur be-
kannte Reihentitel. Vorliegend handele es sich jedoch um ein Einzelwerk, das fur
sich nicht die Annahme einer besonderen Herkunftsvorstellung des Verkehrs

rechtfertigen kdnne.

Gegen diesen, der Beschwerdefuhrerin am 18. Marz 2016 zugestellten Beschluss
richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, eingegangen mit Fax vom

23. Mérz 2016. Eine Beschwerdebegriindung ist nicht eingegangen.



Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. Mérz 2016, aufzuheben und die
Marke 30 2015 011 584 wegen des Widerspruchs aus der ge-
schéftlichen Bezeichnung ,Die Mace Energy Method“ zu I6schen.

Der Markeninhaber hat sich zur Beschwerde nicht gedulRert.

Da die Widersprechende nunmehr um eine Entscheidung im schriftlichen Verfah-
ren bittet und ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurickgenommen hat, die
der Senat auch nicht fir geboten halt, kann ohne mindliche Verhandlung ent-

schieden werden.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begrindung den Widerspruch
zurickgewiesen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Beschluss

der Markenstelle vom 14. Marz 2015 Bezug genommen.

Der Widerspruch ist zulassig erhoben worden, wie bereits die Markenstelle aus-
gefiihrt hat. Im Ubrigen wird aus dem Widerspruch deutlich, dass die Widerspre-
chende als Werktitel den Untertitel ihres Buches geltend machen will. Durch die
Anlage TMP1 hat sie die Form des Werktitels angegeben. Diese Anlage zeigt u. a.
die Titelseite, auf der die Widersprechende als Autorin aufgefuhrt ist, den Hauptti-
tel ,Betrachte das Blau“ sowie den Untertitel ,Die Mace Energy Method“. Ob die
Widersprechende allein am Untertitel tatsachlich Titelschutz erlangt hat, ist keine

Frage der Zuléssigkeit des Widerspruchs.



Gemal § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Verbindung mit 88 5 und 12 MarkenG kann
eine Marke wegen eines Widerspruchs aus einem Werktitel mit alterem Zeitrang
geldscht werden, wenn aufgrund dieses Werktitels die Benutzung der eingetrage-
nen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untersagt wer-
den kann. Wann die Benutzung eines Werktitels untersagt werden kann, ergibt
sich aus 8 15 MarkenG.

Grundsatzlich kann aus einem Werktitel nur gegen die titelméRige Benutzung des
Werktitels vorgegangen werden, nicht gegen eine jingere Marke (vgl. Hacker in
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 812 Rdnr.12 und 8§15
Rdnr. 27). Allerdings gibt es Werktitel, die wie eine Marke auch mit dem dahinter-
stehenden Unternehmen in Verbindung gebracht werden, was fir bekannte
Reihentitel anerkannt wird (vgl. Hacker a. a. O., § 12 Rdnr. 13). Bei der Wider-
spruchsmarke handelt es sich allerdings um ein Einzelwerk und nicht um einen
bekannten Reihentitel. Zudem wurde auch keine Bekanntheit des Werktitels gel-

tend gemacht.

Da ein Ldschungsanspruch gemald § 12 in Verbindung mit 8 15 Abs. 2 und 4
MarkenG besteht, wenn die zu unterstellende markenmaRige Benutzung der an-
gegriffenen Marke geeignet ist, Verwechslungen mit dem Titel der Widerspre-
chenden hervorzurufen, muss als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des LO-
schungsanspruchs zudem von einer fiktiven Benutzung der angegriffenen Marke
ausgegangen werden (vgl. Hacker a. a. O., § 12 Rdnr. 4), wobei die zu fingierende
Benutzung auf Formen der markenméRigen Benutzung im engeren Sinne einer
rechtserhaltenden Benutzung zu beschranken ist (vgl. Hacker a. a. O., 12. Aufl.
§ 2 Rdnr. 7). Die bloR3 titelm&Rige Benutzung der jingeren Marke ist im Regelfall
nicht rechtserhaltend, so dass die Benutzung einer Marke nicht automatisch als
Benutzung eines Titels fingiert werden kann. Allerdings ist im Verzeichnis der an-
gegriffenen Marke u. a. der Oberbegriff ,Druckereierzeugnisse” enthalten, unter
den auch solche Erzeugnisse wie z. B. Zeitschriften fallen kénnen, bei denen eine

markenmafRige Benutzung des Titels unterstellt werden kann (vgl. Hacker a. a. O.,



12. Aufl. 8 12 Rdnr. 14), da es sich um einen Reihentitel handeln kann. Dies fuhrt
aber auch insoweit nicht zu einer Werksverwechslung, da es sich bei dem Werk-

titel der Widersprechenden gerade nicht um einen Reihentitel handelt.

Mangels einer entsprechenden Bekanntheit des Titels des Werks der Widerspre-
chenden besteht auch kein Loschungsanspruch gemafl § 12 in Verbindung mit
§ 15 Abs. 3 MarkenG.

Da es sich bei dem Werktitel, aus dem Widerspruch eingelegt wurde, nicht um
einen Werktitel einer Reihe und erst recht nicht einer bekannten Reihe handelt,
kann aus ihm nicht gemaR 8§ 12 MarkenG die Berechtigung abgeleitet werden, die
Benutzung der angegriffenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland zu untersagen, selbst wenn man fingiert, dass bei der angegriffenen
Marke z. B. fir bestimmte Druckereierzeugnisse ein Werktitel als markenmalig

rechtserhaltend benutzt anzusehen waére.

Nachdem schon aus den genannten Grinden der Widerspruch zu Recht zurtick-
gewiesen worden ist, kann dahinstehen, ob der vorliegende Untertitel Uberhaupt
ein eigenstandiger Werktitel ist, da Untertitel eher weggelassen werden (vgl.
Hacker, 12. Aufl., 8 15 Rdnr. 80). Es ist nicht anzunehmen, dass im vorliegenden
Fall eher der Haupttitel weggelassen wird, da dies nur in besonderen Einzelfallen
im Anschluss an die Rechtsprechung zum Zuriicktreten bekannter oder sonst als
solcher erkennbarer Firmenkennzeichen innerhalb einer Gesamtbezeichnung vor-
kommt (vgl. Hacker a. a. O., 12. Aufl., § 15 Rdnr. 81)

Nachdem keine Beschwerdebegriindung eingegangen ist, ist im Ubrigen nicht er-
sichtlich, in welcher Hinsicht die Widersprechende den Beschluss der Marken-

stelle fur angreifbar halt.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1
MarkenG).



Rechtsmittelbelehrung

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

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner Paetzold Bayer

Ko



