BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 448/99 Verkindet am
5. Juli 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 04 338

BPatG 154
6.70



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 5. Juli 2000 durch die Vorsitzende Richterin Winkler
und die Richter Dr. Fuchs-Wissemann und Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die seit 13. Marz 1998 flur die Waren:
"Magnetaufzeichnungstrager; Schallplatten, Compact-Discs, be-
spielte Videokassetten; Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen"

und die Dienstleistungen

"Telekommunikation; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-

vitaten"

eingetragene Wortmarke 398 04 338

REGGAE BOYZ

ist Widerspruch erhoben aus der seit 18. Februar 1955 fur

"tragbare Rundfunkempfanger"



eingetragenen Wortmarke 671 672

Boy.

Die Markenstelle fiur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch zurickgewiesen. Zur Begrundung ist ausgefiihrt, dal3 bei durch-
schnittlicher Ahnlichkeit der Waren im Bereich der Klasse 9 und durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Marken selbst in ihrer Gesamt-
heit ausreichend deutlich unterschiedlich seien. Ein Anhaltspunkt fur eine Verkir-
zung der angegriffenen Marke auf "BOYZ" sei nicht zu erkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend,
dal sich der Widerspruch gegen die von der angegriffenen Marke beanspruchten
Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen richte. Diese lagen im engeren Ahn-
lichkeitsbereich, da nach der neuesten Technik tragbare Rundfunkempfanger mit
Abspielgeraten ublich seien und auch die von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Waren der Klasse 9 insbesondere im Vertrieb und im Gebrauch mit den
Waren der Widerspruchsmarke zusammentrafen.

Auch die beanspruchten Dienstleistungen fielen in den Ahnlichkeitsbereich der
durch die Widerspruchsmarke geschitzten Waren, da im Rahmen dieser Dienst-
leistungen Gerate der Unterhaltungselektronik eingesetzt wirden.

Bei der Markenahnlichkeit sei die assoziative Verwechslungsgefahr zu bertck-
sichtigen, da die Widersprechende Uber eine Markenserie mit dem Stammbe-
standteil "Boy" verfiige und das Widerspruchszeichen seit 1950 benutzt werde.
"REGGAE BOYZ" sei auch kein geschlossener Begriff; vielmehr werde der be-
schreibende Teil "Reggae"” sofort erkannt und deshalb die von der Markeninhabe-
rin beanspruchte Wortfolge falschlicherweise in die Zeichenserie "Boy" der Wi-

dersprechenden eingeordnet werden.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,



den BeschluR der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene
Marke hinsichtlich der Waren "Magnetaufzeichnungstrager;
Schallplatten, Compact-Discs, bespiele Videokassetten" und der
Dienstleistungen "Telekommunikation; Unterhaltung; sportliche

und kulturelle Aktivitaten" zu l6schen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er ist der Auffassung, dald bei den hier vorliegenden lediglich durchschnittlich
ahnlichen Waren der Markenabstand ausreiche, zumal nicht unterstellt werden
kénne, dal’R der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke auf "Boy" verkir-

zen werde.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet.

Nach 88 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im
Falle eines Widerspruchs zu loschen, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer ein-
getragenen Marke mit dlterem Zeitrang und der Ahnlichkeit der durch die beiden
Marken erfal3ten Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dal3 die Marken gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr
ist dabei unter Berlcksichtigung aller Umstédnde des Einzelfalls zu beurteilen
(EuGH WRP 1998, 39, 41 - Sabél/Puma).

Was die Waren betrifft, ist von einer durchschnittlichen Ahnlichkeit zwischen den
“tragbaren Rundfunkgeraten" der Widerspruchsmarke und "Magnetaufzeich-

nungstrager; Schallplatten, Compact-Discs, bespielte Videokassetten" auszuge-



hen. Es decken sich dabei die Hersteller (Produzenten von tragbaren Rundfunk-
geraten stellen regelmaRig auch Kassetten, Schallplatten und CDs her), die Stoff-
beschaffenheit und die Vertriebswege. Deutliche Unterschiede finden sich jedoch
in der Verwendungsweise. Beim Rundfunkempfanger handelt es sich um ein ei-
genstandiges elektrisches Gerat, wahrend es sich bei den Waren der angegriffe-
nen Marke im Bereich der Klasse 9 lediglich um Zubehor handelt.

Ob die beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke (Telekommuni-
kation; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten) tberhaupt in den Ahn-
lichkeitsbereich von "tragbaren Rundfunkempfangern” fallen, ist zweifelhaft, kann
aber fur diese Entscheidung dahinstehen, da die Ahnlichkeit jedenfalls nicht mehr
als durchschnittlich ist. Der Senat geht auch zugunsten der Widersprechenden
von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch jahr-
zehntelange Benutzung aus, wenn auch zweifelhaft ist, ob in den letzten Jahren
bedeutende Umsatze mit "tragbaren Rundfunkempfangern” erzielt wurden.

Da sich die Waren (wie auch die Dienstleistungen) an breiteste Verkehrskreise
richten, ist im System der markenrechtlichen Wechselwirkung - unter Berick-
sichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft - ein deutlicher Markenabstand
erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschliel3en.

Diesen Abstand halt die angegriffene Marke jedoch ein. Bei der Beurteilung der
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken ist von dem das Kennzeichen-
recht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daf3 auf den jeweiligen Gesamt-
eindruck der sich gegeniuberstehenden Zeichen abzustellen ist, der indes wegen
der gesamtbegriffichen Wirkung von "REGGAE BOYZ" nicht allein durch den Be-
standteil "BOYZ" gepréagt wird. Ist somit die angegriffene Marke in ihrer Gesamt-
heit der Widerspruchsmarke gegentberzustellen, besteht schon wegen ihrer
deutlich unterschiedlichen Lange kein Anlal3 zum Verlesen oder Verhoren.

Es besteht auch keine Gefahr, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung
zu bringen und sie nur einem Unternehmen zuzuordnen. Die Widersprechende
verfligt zwar neben der "Stamm"-Marke "Boy" noch uber die Serienmarken "Beat-
Boy", "City-Boy", "Concert-Boy", "Hit-Boy", "Music-Boy", "Ocean-Boy", "Prima-

Boy" und "Jacht-Boy". Der Stammbestandteil "Boy" ist jedoch mit dem Bestandteil



"BOYZ" der angegriffenen Marke weder identisch noch von besonders hoher, an
Identitat grenzender Wesensgleichheit. Nach standiger Rechtsprechung ist dies
Voraussetzung dafir, dal3 die beteiligten Verkehrskreise die angegriffene Marke
fur eine Serienmarke der Widersprechenden halten (vgl hierzu Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, § 14 Rdn 432 mwN). Der in der angegriffenen Marke verwendete
Begriff "Boyz" unterscheidet sich vom Stammbestandteil "Boy" der Widerspre-
chenden gleich in zweifacher Weise. Zum einen veréndert er das Wesen von
"Boy"(Individuum), durch Verwendung der Mehrzahl "Boys" (Gruppe; Musik-
gruppe); der Abstand zum Stammbestandteil der Widerspruchsmarke wird
zusatzlich dadurch verstéarkt, daf3 diese Mehrzahl in einer orthographisch unuib-

lichen, eigenwilligen Weise mit "z" geschrieben wird.

Von einer Kostenauferlegung gemaf § 71 Abs 1 MarkenG wird abgesehen.

Winkler Dr. Fuchs-Wissemann Sekretaruk
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