28 W (pat) 165/04 Verkindet am
13. Juli 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 300 90 006

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 13. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 29 vom 9. Dezember 2003 aufgeho-
ben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 040 818 wird die L6-
schung der angegriffenen Marke 300 90 006 fur die Waren und
Dienstleistungen ,Bier, Mineralwasser und kohlensaurehaltige
Wasser und andere nicht alkoholische Getranke; Fruchtséfte; al-
koholische Getranke (ausgenommen Bier); Planen und Organisie-
ren von Festen, Empfangen; Catering; Unterbringung von Gasten;
Verpflegung von Gasten in Restaurants* angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden und die

Beschwerde des Markeninhabers werden zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die unter der Rollennummer 300 90 006 seit dem 7. Mai 2001 fur eine Viel-
zahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 33, 41 und 42, u.a.

.Bier, Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere

nicht alkoholische Getranke; Fruchtséafte; alkoholische Getranke



(ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen,
Empfangen; musikalische Vorfihrungen; Catering; Unterbringung

von Gasten; Verpflegung von Géasten in Restaurants*®

eingetragene Wortmarke

OKTOBIERFEST

die am 7. Juni 2001 veréffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der rangalteren,
seit dem 18. November 1982 fur die Ware ,Bier* als Verbands (Kollektiv-) Marke
eingetragenen Marke 1 040 818

OKTOBERFEST- BIER

Widerspruch erhoben.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfah-
ren vor der Markenstelle bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftma-
chung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung und Benutzungsunterla-
gen vorgelegt, wonach die Marke fir die Kennzeichnung von ,Bier* im Umfang
von jahrlich ca. 70.000 Hektoliter verwendet wird, und zwar auch abgefillt in Fla-

schen zum Vertrieb im allgemeinen Lebensmittel- und Getrankehandel.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
einem Beschluss des Erstprifers die teilweise Léschung der angegriffenen Marke
angeordnet, und zwar laut Tenor fir ,Bier; Mineralwasser und kohlensaurehaltige
Wasser und andere nicht alkoholische Getrdnke (ausgenommen Bier); Verpfle-
gung von Gasten in Restaurants”. Zur Begriindung ist ausgefihrt, die vorgelegten
Unterlagen reichten zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung aus und
die versagten Waren und Dienstleistungen seien mit der Ware ,Bier" zumindest in

einem solchen Mal3 ahnlich, dass angesichts sich gegeniiberstehender hochgra-



dig ahnlicher Marken eine Verwechslungsgefahr nicht mehr verneint werden
kénne. Hinsichtlich des weitergehenden Widerspruchs fehle es jedoch an einer

Ahnlichkeit zu den tibrigen Dienstleistungen.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde, die Widerspre-
chende hingegen zunachst Erinnerung eingelegt, diese aber nach Aufforderung
fristgerecht in eine Beschwerde nach § 165 Abs 5 MarkenG umgewandelt.

Der Markeninhaber stellt weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke in Abrede, da die Marke angesichts ihres glatt beschreibenden
Sinngehaltes als Bestimmungshinweis (Bier fur das Oktoberfest) nicht marken-
malfig verwendet werde. Was die Marken betreffe, sei der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke deutlich reduziert und beschréanke sich wenn tberhaupt so nur
auf die Marke als Ganzes, die sich in ihrer Gesamtheit aber deutlich von der an-
gegriffenen Marke unterscheide. Letztlich gehe auch die Ahnlichkeit der sich ge-
genuberstehenden Waren und Dienstleistungen auf keinen Fall Gber die im ange-
fochtenen Beschluss getroffenen Feststellungen hinaus.

Der Markeninhaber beantragt daher,

a) unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses den Wider-
spruch vollstandig zuriickzuweisen
b) die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen

c) hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

a) die Beschwerde des Markeninhabers zuriickzuweisen

b) unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Teillo-
schung der angegriffenen Marke fir die Waren und Dienstleistung
.Bier, Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere

nicht alkoholische Getranke; Fruchtsafte; alkoholische Getranke



(ausgenommen Bier); Planen und Organisieren von Festen,
Empfangen; musikalische Vorfuhrungen; Catering; Unterbringung

von Gasten; Verpflegung von Gasten in Restaurants” anzuordnen.

Sie verweist zunachst darauf, dass der angefochtene Beschluss offensichtlich im
Tenor unvollstandig sei, da man die Fruchtséafte und alkoholischen Getranke ver-
gessen habe, und halt im Gbrigen den Ahnlichkeitsbereich zwischen Bier und den
Ubrigen Dienstleistungen fur durchaus gegeben, denn bei einer Unterhaltung und
sonstigen Veranstaltungen sei der Ausschank von Bier von erheblicher Bedeu-
tung, weshalb derartige Veranstaltungen auch haufig von Brauereien beworben
und finanziell unterstitzt wiirden. Catering und Unterbringung von Gasten stehe
der Verpflegung sehr nahe und umfasse auch die Versorgung mit Getrdnken wie

Bier.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse sowie auf

den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerden sind zuldssig (8 165 Abs 4, 5 MarkenG), in der Sache selbst hat
aber nur die Beschwerde der Widersprechenden zumindest teilweise Erfolg, da im

Umfang des Ausspruches im Tenor Verwechslungsgefahr besteht.

Die von der Widersprechenden fiur den maf3geblichen Benutzungszeitraum von
1996 bis 2005 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und Verwendungsbei-
spiele fur den Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung der Ware ,Bier” lassen
keine ernsthaften Zweifel an einer hinsichtlich Art, Umfang, Dauer und Form aus-
reichenden Benutzung der alteren Marke aufkommen. Das gilt auch fur die vom
Markeninhaber insbesondere in Frage gestellte markenmafige Benutzung der

Wortkombination Oktoberfest-Bier. Zwar ist richtig, dass der Widerspruchsmarke



ein beschreibender Gehalt innewohnt, doch schlie3t das fir sich genommen nicht
zwangslaufig aus, dass der Verkehr in der markenmaRig herausgestellten Ver-
wendung der Wortkombination etwa auf Etiketten von Bierflaschen diese nicht als
Marke, sondern allein als Bestimmungshinweis erkennt. Der Bekanntheitsgrad des
Minchner Oktoberfestes muss bundesweit als dermal3en Uberragend angesehen
werden, dass der Verkehr — auch wenn ihm die Details vielleicht unbekannt sind —
bei der Kombination mit dem Wort Bier nicht nur an die beschreibende Angabe,
sondern auch an einen Hinweis auf den Verbund der Minchner Brauereien er-
kennt, die bekanntlich allein berechtigt sind, auf dem Oktoberfest Bier anzubieten
bzw. auszuschenken. Im Ubrigen entspricht es gerade dem Wesen einer Kollek-
tivmarke, auch beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem
Individualschutz nicht zugénglich sind, was letztlich auch bei der Frage der mar-
kenmalRigen rechtserhaltenden Benutzung bertcksichtigt werden muss, will man
dem Wesen der Kollektivmarke gerecht werden. Aus diesem Grunde kann im Kol-
lisionsverfahren auch nicht von einer Kennzeichnungsschwéachung der Wider-
spruchsmarke wegen ihrer unstreitig beschreibenden Anklange und Inhalte aus-
gegangen werden, da eine solche Schwéache von Hause aus - so sie vorliegt -
durch die Eintragung als Kollektivmarke Uberwunden ist, denn die Sachbezeich-
nung weist erkennbar auf Produkteigenschaften hin, die nur von den Produkten
bestimmter Hersteller — hier der Mitglieder der Markeninhaberin — erfillt werden
konnen. Als Korrektiv steht den Mitbewerbern allein die Regelung der 88 100, 23
MarkenG zu Verfluigung, die aber im registerrechtlichen Kollisionsverfahren keine

Anwendung finden.

Hinsichtlich der Ahnlichkeit der benutzten Ware ,Bier* der Widerspruchsmarke mit
den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gilt folgendes (vgl. auch
Richter/Stoppel, Ahnlichkeit, 13. Aufl. 2005, S. 39f):

a) .Bier* selbst wird von beiden Marken identisch umfasst. Die
Lnichtalkoholischen Getranke“ einschlief3lich der Wasser wer-

den in standiger Rechtsprechung ohne weiteres dem Ahnlich-



b)

d)

keitsbereich von Bier zugeordnet, denn dem Verkehr ist die
Marktpraxis gelaufig, dass die uberwiegende Zahl der Bierher-
steller seit langem auch nichtalkoholische Getranke in ihrem
Sortiment haben, sei es dass sie das fur die Bierherstellung
vorhandene Wasser gesondert vermarkten, sei es dass fir
diese Sortimentsausweitung wirtschaftliche Grinde wie etwa
der Riuckgang des Bierkonsums ausschlaggebend sind. Die-
selben Uberlegungen gelten auch fiir die ,Fruchtsafte”, zumal
diese haufig sogar in Bierflaschen angeboten werden.

Zu den ,alkoholischen Getrdnken (ausgenommen Bier)* be-
steht ebenfalls Warené&hnlichkeit, wenn man nicht sogar davon
ausgeht, dass auch Bier (mit einem Alkoholgehalt von immer-
hin 5 — 10 %) ein alkoholisches Getrank ist (auch wenn die
Zuordnung in der Klassifikation in zwei unterschiedlichen Klas-
sen erfolgt ist).

Eine ebensolche Ahnlichkeit ist auch in Hinblick auf die Dienst-
leistungen der ,Verpflegung und Beherbergung (Unterbrin-
gung) von Gasten* zu bejahen, denn bei einer identischen
Kennzeichnung wird der Verbraucher von einer wirtschaftli-
chen Verknupfung der Brauerei mit den jeweiligen
Dienstleistern ausgehen. Brauereien unterhalten haufig eigene
Gaststatten und Gasthofe (vgl auch BGH, MarkenR 2000, 321
— PAPPAGALLO, GRUR 1999, 586 — Lions), dort umfasst die
Dienstleistung ,Beherbergung von Gasten“ in aller Regel auch
deren Verpflegung, so dass insoweit keine Aussonderung
madglich ist.

In diesen Kontext fallt auch das ,Catering®, da hier die Versor-
gung Dritter Gblicherweise nicht allein auf Speisen beschréankt
ist, sondern auch Getranke wie Bier erfasst. Angesichts der
weitgefacherten wirtschaftlichen Aktivitaten wird der Verkehr

auch insoweit eine wirtschaftliche Verbindung annehmen, al-



f)

lerdings diirfte der Ahnlichkeitsbereich nur von eher geringem
Umfang sein.

Eine noch relevante Ahnlichkeit besteht auch hinsichtlich der
Dienstleistungen ,Planen und Organisieren von Festen und
Empfangen“ denn es erscheint naheliegend, dass der
Verbraucher eine derartige Dienstleistung, wenn sie mit einer
Biermarke gekennzeichnet ist, dem Verantwortungsbereich
eben dieser Brauerei zuordnet, zumal allgemein bekannt ist,
dass bei Festlichkeiten im o6ffentlichen wie privaten Bereich,
die eine bestimmte GrolRenordnung erreichen, die Gastgeber
schon im Vorfeld der Planung versuchen, eine Brauerei als
Sponsor und bei der logistischen Unterstitzung (zB Aus-
ristung mit Tischen, Banken, Zelt usw.) einzubinden um im
Gegenzug den Ausschank der Getranke allein dieses Partners
zu gestatten.

Lediglich die ferner angegriffenen Dienstleistungen ,musikali-
sche Vorfihrungen“ haben keine im markenrechtlichen Sinn
maRgebliche Ahnlichkeit zu der Ware ,Bier“. Zwar ist richtig,
dass zB auf Volksfesten regelmalRlig auch Musikdarbietungen
anzutreffen sind oder Brauereien ggfls. als Forderer und mit-
unter Veranstalter solcher Aktivitaten auftreten; bei einem rein
musikalischen Ereignis, das nicht nur Hilfsdienstleistung zu ei-
ner Festveranstaltung ist, sind Brauereien in erster Linie je-
doch nur Lieferant der dort konsumierten Getranke. Als solche
nimmt sie der Verbraucher im Gegensatz zur Veranstaltung
von Festen auch wahr, womit die Uberschneidungen von Ware
und Dienstleistung, die ohnehin nur bei Vorliegen besonderer
Umstande zu einer Ahnlichkeit fiilhren kénnen, viel zu gering
und auch zu selten sind, als dass von einer Produkt- oder

Dienstleistungs-Verantwortlichkeit ausgegangen werden kann.



Vor diesem Hintergrund sind mithin an den Abstand der sich gegeniberstehenden
Marken je nach Ahnlichkeitsgrad der Waren durchschnittliche bis strenge Anforde-
rungen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zu stellen, denen die ange-
griffene Marke ersichtlich nicht genlgt. So sind die Unterschiede in der Zeichen-
bildung viel zu gering, um dem Verkehr ein sicheres Auseinanderhalten vor allem
aus der Erinnerung heraus zu ermdglichen. Ohnehin fallt der bei der angegriffenen
Marke eingeschobene Vokal ,i“ erst bei naherer Betrachtung auf, so dass der Ver-
kehr eher von einer Identitat der Zeichenworte ,Oktoberfest” ausgeht, denen das
Wort ,Bier* als Warenhinweis ohne weiteres zugeordnet wird. Bemerkt der Ver-
kehr hingegen das von der angegriffenen Marke beabsichtigte Wortspiel aus Ok-
tober, Fest und Bier, wird er diese Wortneuschopfung erst recht der Widerspruchs-
marke zuordnen, da er dann an eine modernisierte Abwandlung der ihm vertrau-
ten Marke denkt.

Widerspruch und Beschwerde haben damit im Umfang der festgestellten Ahnlich-
keit von Waren und Dienstleistung Erfolg. Die weitergehende Beschwerde sowie
die Beschwerde des Markeninhabers waren hingegen als unbegriindet zurtickzu-

weisen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Stoppel Paetzold Richterin ~ Schwarz-Angele
hat Urlaub und kann daher
nicht selbst unterschreiben

Stoppel
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