27 W (pat) 146/08 Verkindet am
26. April 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 306 48 759

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 22. Marz 2010 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der
Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 27. August 2008 aufgehoben.

2. Die Marke 306 48 759 ist auf den Widerspruch aus der

Gemeinschaftsmarke 110 437 zu l6schen.

3. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

Grinde

Die am 7. August 2006 angemeldete und am 12. Januar 2007 eingetragene far-
bige (rot, weil3, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 48 759
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ist nach einer Teilldschung noch fir folgende Dienstleistungen der Klassen 41 und

43 eingetragen:

"Produktion von Shows, Dinnershows, Walk-Acts, Unterhaltung,
Kartenverkauf; Verpflegung von Gasten in Restaurants und sonsti-

gen Spielorten”.
Widerspruch erhoben ist aus der am 1. April 1996 angemeldeten und am 5. No-
vember 1998 zu Gunsten der Widersprechenden eingetragenen Gemeinschafts-
wortmarke 110 437

MOULIN ROUGE

die fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 25,

32, 33 und 41 geschitzt ist, namlich fur



"Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel, Seifen, Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Kor-
per- und Schonheitspflege, Haarwasser, Zahnputzmittel; Toilette-
mittel (Korperpflege), Pflege- und Schutzmittel fir Haut, Haare,
Kopfhaut und Korper; Nagelhartungsmittel; Dusch-, Braunungs-,
Rasiermittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus
hergestellte oder damit plattierte Waren (ausgenommen Messer-
schmiedewaren, Gabeln und Loffel); Juwelierwaren, Edelsteine,
Uhren und sonstige ZeitmeRinstrumente. Leder und Lederimita-
tionen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind, Haute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regen-
schirme, Sonnenschirme, Spazierstocke, Peitschen, Pferdege-
schirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstlicke, einschlief3lich Stie-
fel, Halbschuhe und Pantoffeln, Kopfbedeckungen, Strimpfe,
Socken, Kittelschiirzen, Bodies, Hosentrager, Unterhosen, Mut-
zen, Gurtel (Bekleidung), Morgenmantel, Hemden, Hemdblusen,
Anzuge (Oberbekleidung und Unterbekleidung), Leibwasche, Des-
sous (Unterbekleidung), Krawatten, Schals, Pelze, Rocke, Regen-
mantel, Mantel, Hosen, Kleider, Bademantel, Schurzen, Jacken;
Bier, Ale und Porter, Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wéas-
ser und andere alkoholfreie Getranke, Sirupe und andere Prépa-
rate fur die Zubereitung von Getréanken, Fruchtsafte; Alkoholische
Getranke, Weine, Spirituosen, Likore, Apfelwein, Cocktails, Rot-
weine, Weil3weine, Schaumweine, Schaumweine franzdsischer
Herkunft, namlich Champagner; Erziehung und Unterhaltung; Ein-
richtungen fur Erziehung und Unterricht; Herausgabe von Bu-
chern, Zeitschriften; Verleih von Buchern (Leihblcherei); Tierdres-
sur; Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fernsehunterhal-
tung; Filmproduktion; Betrieb einer Kiinstleragentur; Vermietung

von Filmen, Tonaufnahmen, Filmprojektionsgeraten und Zubehor,



Theaterdekorationen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhal-

tungswettbewerben®.

Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke

gesttitzt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom
27. August 2008 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Das ist
damit begrindet, die jeweils beanspruchten Dienstleistungen seien teilweise iden-
tisch. Die Widerspruchsmarke verfiige Uber eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft. FUr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nichts ersichtlich. Zwar
sei das Varieté in Paris weltbekannt, doch gebe es inzwischen zahlreiche Etablis-
sements dieses Namens, so dass der Begriff nicht mehr automatisch fur das
Varieté in Paris stehe. Zudem nehme die Inhaberin eine erhéhte Kennzeichnungs-
kraft fur sich in Anspruch, gebe aber keinen Hinweis darauf, dass sie die Betreibe-
rin des beriihmten Moulin Rouge in Paris sei. Den danach erforderlichen Abstand
halte die jungere Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht
aufgrund der Wortbestandteile "Mord im" ein. Der Verbraucher habe keinen
Grund, diesen Bestandteil, der mit dem anderen Bestandteil eine Gesamtaussage
bilde - im Sinne eines Mordes in einer Ortlichkeit namens Moulin Rouge - wegzu-
lassen oder nicht zu beachten. Zu verneinen sei auch eine Verwechslungsgefahr

durch gedankliches In-Verbindung-Bringen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie halt die Marken fur verwechselbar. Neben der von der Markenstelle bejahten
teilweisen Dienstleistungsidentitat im Bereich der Klasse 41 bestehe dariber
hinaus eine Ahnlichkeit zwischen den zugunsten der jingeren Marke in der Klas-
se 43 geschutzten Dienstleistungen "Verpflegung von Gasten in Restaurants und
sonstigen Spielorten” und den Widerspruchswaren der Klassen 32 und 33 "alko-

holische und nichtalkoholische Getranke".



Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei von einer gesteigerten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Hierzu stiitzt sich die Widerspre-
chende zum einen auf im Amtsverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen,
namlich einen Auszug aus der Internetseite des Versandhauses A..., einen
Wikipediaauszug, eine Google-Suchliste und in englischer Sprache abgefasste
Zeitungsartikel bzw. Prospekte zu dem Cabaret sowie zum anderen auf weitere im
Beschwerdeverfahren eingereichte umfangreiche Unterlagen, né&mlich einen
Nachweis uber die in Deutschland in den Jahren 2006 - 2008 Uber das Internet
getatigten Reservierungen sowie in deutscher Sprache abgefasste Werbungs- und
Zeitungsartikel. Dass die Widersprechende Betreiberin des berihmten Moulin
Rouge in Paris sei, ergebe sich aus einer in englischer Sprache abgefassten
Eidesstattlichen Versicherung des Geschéftsfihrers der Widersprechenden vom
10. Oktober 2008, aus der hervorgehe, dass es sich bei der Widersprechenden
um eine Tochtergesellschaft der Firma B... handle, der Betreibe-

rin des Moulin Rouge in Paris.

Die Widersprechende halt die Marken schriftbildlich und klanglich fir verwechsel-
bar. Die angegriffene Marke werde von dem gemeinsamen Bestandteil "MOULIN
ROUGE" gepragt, der eine erhohte Kennzeichnungskraft habe. Dagegen sei der
Bestandteil "Mord im" beschreibender Natur fir die angemeldeten Dienstleistun-
gen. Die angesprochenen Verbraucher wirden dem Bestandteil ausschlief3lich
den Hinweis entnehmen, dass unter der Kennzeichnung "Mord im Moulin Rouge”
Veranstaltungen wie beispielsweise Dinnershows durchgefuhrt wirden, bei denen
den Gasten wahrend des Essens ein gespielter Kriminalfall dargeboten werde.
Aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke bestehe schliel3lich auch die

Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. August 2008 aufzuheben
und die angegriffene Marke zu l6schen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Zwischen den Dienstleistungen der
Klasse 43 und den Waren der Klassen 32 und 33 bestehe kein funktioneller
Zusammenhang. Der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke fur diese Waren
sei gleich null. Von einem gesteigerten Schutzumfang der Widerspruchsmarke
kénne aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht ausgegangen werden. Wem der
Verbraucher die Veranstaltungen des Varietés "Moulin Rouge" zuordne, sei uner-
heblich, da die Betreiberin des Varietés "B..." nicht identisch mit

der Widersprechenden sei. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die
Markeninhaberin die Aktivlegitimation der Widersprechenden gertgt, da diese

nicht die Betreiberin des Varietés in Paris sei.

AulR3erdem tragt sie vor, aus den millionenfachen Treffern in Internetsuchmaschi-
nen fur das Suchwort "Moulin Rouge" ergebe sich, dass der Markenschutz fur die-
sen Begriff gemani § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verloren gegangen sei.

In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht seien die Marken aufgrund ihrer hinrei-

chend deutlichen Unterschiede nicht zu verwechseln.

In der miundlichen Verhandlung haben die Parteien ihren Standpunkt aufrechter-

halten und vertieft.

Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die
Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42
Abs. 2 Nr. 1, 8§ 125b Nr. 1 MarkenG kann entgegen der Auffassung der Marken-

stelle im Ergebnis nicht verneint werden.



1. Die Widersprechende ist gemal § 42 Abs. 1 MarkenG als materielle Inha-
berin der Widerspruchsmarke widerspruchsberechtigt, wobei § 28 Abs. 1 MarkenG
eine Vermutung fur den im Register Eingetragenen aufstellt. Einem Bestreiten der
Aktivlegitimation des im Register eingetragenen Widersprechenden kann im
Widerspruchsverfahren nur nachgegangen werden, wenn der Mangel der mate-
riellen Rechtsinhaberschaft offensichtlich oder aus sonstigen Griinden eine voll-
standige und abschlielBende Klarung im Registerverfahren maéglich ist (Strobele/
Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 42 Rn. 15).

Das Bestreiten der Aktivlegitimation der Widersprechenden durch die Markenin-
haberin ist auch deshalb nicht erfolgreich, weil die Widersprechende durch die im
Beschwerdeverfahren vorgelegten Vertrags- und Firmenunterlagen sowie die
Eidesstattliche Versicherung vom 15. Marz 2010 nachgewiesen hat, dass die im
Register eingetragene Widersprechende zu Recht als Inhaberin der Wider-
spruchsmarke eingetragen ist. Daflr sprechen insbesondere der Markenlizenz-
vertrag vom 12. Marz 2003 (Anlage 19) zugunsten der Betreiberin des Varietés in
Paris, der Gesellschaft B..., der Markenubertragungsvertrag vom

12. Dezember 2005 auf die S... (Anlage 22) sowie das Protokoll

Uber die Hauptversammlung der vorgenannten Gesellschaft vom 13. Dezem-
ber 2005 (Anlage 21), auf der eine Anderung des Firmennamens der vorgenann-
ten Gesellschaft beschlossen wurde, die den Namen der Widersprechenden er-
hielt.

2. Unbeachtlich ist das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach die Wider-
spruchsmarke zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei und daher wegen Ver-
falls gemald § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfahig. Zu Recht hat die Wider-
sprechende im Amtsverfahren darauf hingewiesen, dass diese Einrede nicht im
Rahmen eines Widerspruchsverfahrens geltend gemacht werden kann, sondern
nur Gegenstand eines Léschungsverfahrens sein kann (Strobele/Hacker, a. a. O.,
§ 42 Rn. 46).



3. Die Marken unterliegen entgegen der Auffassung der Markenstelle einer

Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umsténde
des Einzelfalls zu beurteilen. Von maRRgeblicher Bedeutung sind insoweit die lden-
titat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Dariber hinaus sind die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhangig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert
der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den
genannten Faktoren (vgl. EUGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH
GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsatzen kann im vorliegen-

den Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Dienstleistungen der jingeren Marke "Produktion von Shows, Dinner-
shows, Walk-Acts, Unterhaltung” sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke
eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von Shows; Rundfunk- und Fern-
sehunterhaltung; Filmproduktion" teilweise identisch und im Ubrigen hochgradig
ahnlich. Die Dienstleistung "Verpflegung von Gasten in Restaurants und sonstigen
Spielorten” ist mit den Widerspruchswaren "alkoholfreie und alkoholische Ge-
tranke" durchschnittlich ahnlich (Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 388 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des
HABM und des Bundespatentgerichts). Dies gilt auch fur das Verhaltnis zwischen
der zugunsten der jingeren Marke geschiitzten Dienstleistung "Kartenvorverkauf"
und der zugunsten der Widerspruchsmarke geschuitzten Dienstleistung "Veranstal-

tung von Shows".

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halt der Senat aufgrund
der im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen fur erhdht. Fur eine gestei-

gerte Kennzeichnungskraft spricht neben der vorgelegten umfangreichen Bericht-
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erstattung in deutschen Zeitungen und Zeitschriften insbesondere die als An-
lage 11 vorgelegte Bekanntheitsumfrage in Deutschland vom Oktober 2008, wo-
nach von 1.000 Befragten uber 14 Jahre 60,5 % das Cabaret Moulin Rouge kann-
ten. Aufgrund dieses hohen Bekanntheitsgrades kann von einer gesteigerten

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

C) Die angegriffene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in dem Be-
standteil "Moulin Rouge" Uberein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der standi-
gen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungs-
gefahr u. a. bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen
Marke gerade durch den uUbereinstimmenden Bestandteil gepragt wird und die
Ubrigen Bestandteile demgegentber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. zu
dieser sog. "Pragetheorie" Strobele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rn. 277 ff.). Ob dies der
Fall ist, beurteilt sich zwar grundséatzlich allein anhand der betreffenden Marke
selbst, d. h. ohne Rucksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199
- Springende Raubkatze; GRUR 2000, 895, 896 - EWING; GRUR 2002, 342, 343
- ASTRA/ESTRA-PUREN). Nach der jungeren Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs erfahrt dieser Grundsatz jedoch eine Einschrankung, wenn der Uberein-
stimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsachlichen Benut-
zung im Verkehr fur einen Dritten eine erhdhte Kennzeichnungskraft erlangt hat.
Eine solche Starkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der alteren
einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen
vom Publikum auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der alteren Marke entnom-
men wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jin-
geren Zeichens begegnet (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner
BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61, Nr.14
- coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862, Nr. 31 - Malteserkreuz). Die Gefahr, dass der
Verkehr in einem Bestandteil einer jingeren Marke einen Herkunftshinweis auf
den Inhaber der alteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, ist aller-
dings geringer, wenn sich das jlingere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff

darstellt.
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Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hangt somit in Fallen der vorliegenden
Art von mehreren - gegenlaufigen - Faktoren ab. Je starker die Kennzeichnungs-
kraft des isolierten alteren Zeichens infolge seiner tatsédchlichen Benutzung ist,
umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jungeren Zeichen-
kombination als Hinweis auf den alteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine
kollisionsbegriindend-pragende Stellung im jingeren Gesamtzeichen einnimmt.
Umgekenhrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich
der Ubereinstimmende Bestandteil in die jingere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Grundsatzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr
nicht verneint werden. Der Widerspruchsmarke kommt wie ausgefihrt im Bereich
der Showveranstaltungen aufgrund ihrer hohen Bekanntheit eine erh6hte Kenn-
zeichnungskraft zu. Hinzu kommt, dass gerade die Wortelemente "Moulin Rouge”
in der angegriffenen Marke graphisch hervorgehoben sind, da sie deutlich gré3er
geschrieben sind als die Wortbestandteile "Mord im". Zu berticksichtigen ist auch,
dass in einem Theater Kriminalvorfihrungen stattfinden konnen, bei denen es um
einen gespielten Mord geht. Bei dieser Sachlage liegt es nahe, dass das Publikum
in den Bestandteilen "Moulin Rouge" der angegriffenen Marke einen Hinweis auf
die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm
diese Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der jingeren
Marke begegnet.

Eine Differenzierung zwischen den Dienstleistungen der jingeren Marke erscheint
dem Senat nicht méglich, da zwischen allen Dienstleistungen ein enger Zusam-
menhang besteht und diese heutzutage jeweils anlasslich von Theaterauffihrun-

gen angeboten werden.

4. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten geméafld 8§ 71 Abs. 1 MarkenG

besteht kein Anlass.

5. Die Festsetzung des Gegenstandswertes beruht auf 8 23 Abs. 2 und 3
Satz 2, § 33 Abs. 1 und 8 RVG. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem
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Ermessen festzusetzen, wobei nach standiger Rechtsprechung hierfir das wirt-
schaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhal-
tung der Marke mal3geblich ist (vgl. BGH Mitt 2006, 282). In Widerspruchsverfah-
ren belauft sich bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkten der Regelwert dabei
auf 50.000,-- Euro (vgl. BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Die Entscheidung
Uber die Festsetzung des Gegenstandswerts, welche der Senat vorliegend trotz
§ 33 Abs. 8 Satz 1 RVG in voller Besetzung treffen konnte, weil sie mit der Haupt-
sacheentscheidung verbunden ist, ist unanfechtbar (§ 33 Abs. 4 Satz 3 RVG).

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa
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