27 W (pat) 29/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 49 820

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa

und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. November 2009 aufgehoben. Die Ldschung
der Marke 306 49 820 wird angeordnet.

Grinde

Die am 11. August 2006 angemeldete und am 10. Januar 2007 eingetragene
Wortmarke 306 49 820

Apriori-Film

ist nach einer Teilléschung fir folgende Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 41 und 42 geschutzt:

.rontrager, insbesondere Schallplatten; Compact Discs (CD);
Tonbander und Tonbandkassetten; Bildtrager, soweit in Klasse 9
enthalten, insbesondere Videoplatten (Bildplatten); Video-Com-
pact-Disc (CD-Video, CD-ROM); Videokassetten und Video-

bander; Computerspiele (Software), Computerprogramme; Com-



putersoftware; belichtete Filme; Telefonapparate; davon ausge-
schlossen sind samtliche Waren/Dienstleistungen der vorge-
nannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewaltver-
herrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen
das Thema "Mode" im Vordergrund steht; Unterhaltung, ins-
besondere Organisation und Veranstaltung von Film- und
Theaterauffihrungen, die Produktion von Unterhaltungsfilmen,
Film- und Fernsehproduktionen (ausgenommen Zeichentrickfiime,
rein geschichts- oder/und naturwissenschaftliche Produktionen),
Zusammenstellung von Rundfunk-/Fernsehprogrammen, das Ver-
fassen von Drehbichern, Herausgabe von Verlags- und
Multimediaerzeugnissen, soweit in Klasse 41 enthalten; davon
ausgeschlossen sind samtliche Waren/Dienstleistungen der vor-
genannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewalt-
verherrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen
das Thema "Mode" im Vordergrund steht; Vermittlung von
Rechten, insbesondere Medienrechten wie Film-, Fernseh- und
Musikrechten, einschliel3lich Ankauf und Verkauf derselben; davon
ausgeschlossen sind samtliche Waren/Dienstleistungen der vor-
genannten Art, welche mit pornographischen und/oder gewalt-
verherrlichenden Inhalten belegt sind oder mit Inhalten, bei denen

das Thema "Mode"im Vordergrund steht".

Widerspruch erhoben hat der Inhaber der am 5. August 2002 angemeldeten und

am 8. Marz 2004 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 27 96 597

a priori

geschutzt fur folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41
und 42:



,Technische Ausstattung eines Ubertragungswagens fir Bild
und/oder Ton, bestehend insbesondere aus Geraten fur Auf-
nahme, Sendung, Ubertragung, Empfang, Wiedergabe und
Bearbeitung von Signalen, insbesondere von Lauten, Zeichen
und/oder Bildern; Fernseh- und Rundfunkgerate, Sender; Gerate
der leitungsgebundenen und der drahtlosen Informationsge-
winnungs-, Informationsibertragungs- und Informationsverarbei-
tungstechnik; Gerate zum Senden, Empfangen, Speichern und
Auswerten von Fernseh-, Horfunk- und Telekommunika-
tionssignalen; Datenencoder und Decoder; Multiplexer; Endgerate
fur Telekommunikationsnetze einschlie3lich Monitore, Drucker,
Tastaturen, Modems, Telefax-Gerate, Telefonapparate; Antennen;
elektrische Anzeigegerate; elektronische Anzeigetafeln; Aufzeich-
nungsfilme; Aufzeichnungsgeréte; Bildfunkgeréate; Bildtelefone;
Kodierer; Compact Discs; Computer; Computer-Programme;
Fernsprechapparate; belichtete Filme; Filmkameras; Filter fir
fotografische Zwecke; Laptops; Lautsprecher; Schalleitungen;
Magnetbander; Magnetbandgerate; Magnetdatentrager, Membra-
nen fur wissenschaftliche Apparate; elektrische Mel3gerate; Mikro-
phone; Monitore; optische Fasern; Filmschneidegerate; Sender;
Telefonapparate; Textverarbeitungsgeréate; Tonaufzeichnungsge-
rate; Tonbandgerate; TonmelRgerate; Tontrager; Tonulbertra-
gungsgeréate; Tonverstarker; Tonwiedergabegerate; Videobander;
Videobildschirme; Videokameras,; Videokassetten; Videorecorder;
maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Druckereierzeug-
nisse, Handbucher, insbesondere Bedienungs- und Benutzer-
anleitungen sowie anderes schriftliches Begleitmaterial fur tech-
nische Gerate und fir Programme; Diagramme; graphische
Reproduktion; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren
aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Lehr- und

Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Wandtafeln



und Zeichen- und Darstellungsgeraten; Werbung; Marketing;
Public Relations; Verkaufsforderung; Geschéftsfihrung; Unterneh-
mensverwaltung; Vermietung von Werbeflachen; Zusammen-
stellung von Daten in Computerdatenbanken; Datenverarbeitung
fur Dritte; Sammeln und Liefern von Daten, Informationen, Texten
und Bildern; Sammeln und Zusammenstellen sowie Syste-
matisieren von Daten, Informationen, Texten und Bildern in
Datenbanken, insbesondere in Computerdatenbanken; Betrieb
und Vermietung von Einrichtungen fur die Telekommunikation,
insbesondere fur Funk und Fernsehen; Verbreitung, Verteilung
und Weiterleitung von Fernseh-, Horfunk-, Telekommunikations-
und Informationssignalen Uber drahtlose und drahtgebundene,
digitale und analoge Netze; Betrieb von Online- und Offline-
Datendiensten, namlich Ubermitteln von Nachrichten, Daten,
Informationen, Texten und Bildern, Sammeln und Liefern von
Nachrichten; Bildschirmtextdienst; Ausstrahlung von Fernseh-
programmen und Hoérfunksendungen; Kommunikation durch faser-
optische Netzwerke; Mobilfunk-Telefondienst; Nachrichten- und
Bildibermittlung mittels Computer; elektronische Nachrichtentber-
mittlung; Vermietung von Geréten zur Nachrichtentbertragung;
Satellitentibertragung; Betrieb von Tonstudios, Bildstudios und
Filmstudios sowie von Ubertragungswagen, insbesondere fiir
Fernsehen, Radio und Internetdienste; Fernseh- und Rundfunk-
unterhaltung; Vermietung von Filmgeraten und Filmzubehor;
Filmproduktion; Synchronisation; Vermietung von Ton- und Bild-
aufnahmen; Fernkurse; Fernunterricht; Schulung und Fortbildung
Dritter; Veranstaltung und Organisation von Konferenzen und
Kongressen; Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren;
Veroffentlichung und Herausgabe von Druckschriften; Dienst-
leistungen eines Redakteurs; Erstellen von Bildreportagen;

Nachrichtenberichterstattung, insbesondere Berichtstattung tber



politische, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Ereignisse;
Dienstleistungen eines Nachrichten- und Ubertragungstechnikers;
Projektierung und Planung von Einrichtungen fur die Tele-
kommunikation; Aktualisieren von Computer-Software; Vermietung
von Computer-Software; Erstellen von Programmen fir die
Datenverarbeitung; Datenspeicherung; technische Beratung bei
der Planung und Entwicklung von Geraten, Anlagen und Ein-
richtungen fir die mobile Telekommunikation; Softwaresupport;
technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Informations-
technik und Telekommunikation; Entwicklung von EDV-Kon-
zeptionen; Vermietung von Daten auf Datentragern; Einstellen von
WEB-Seiten ins Internet fur Dritte (WEB-Hosting); Design von
Netzwerkseiten/Homepages (WEB-Designing); technische Bera-
tung auf dem Gebiet des Internet; Betrieb einer Datenbank;

Bereitstellung von Daten und Datenbanken auf Internetservern.”

Der Widerspruch vom 8. Mai 2007 richtet sich gegen alle identischen und/oder

ahnlichen Waren und 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
16. November 2009 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Das
ist damit begriindet, ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke hielten die Marken selbst den bei teilweise identischen
Waren gebotenen deutlichen Abstand ein. Die beiden Markenbegriffe "Apriori-
Film" und "a priori" unterschieden sich durch ihre Wortlange auffallig. Daraus
ergdben sich eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer
Sprech- und Betonungsrhythmus. So verflige die angegriffene Marke Uber den
Bestandteil "Film", der der Widerspruchsmarke fehle. Es bestehe auch kein
Anlass, einen Bestandteil der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu

vernachlassigen. Marken wurden namlich grundsatzlich in ihrer Gesamtheit be-



trachtet, da eine zergliedernde Betrachtungsweise dem Markenrecht fremd sei
und selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein auf3er
Betracht gelassen wirden. Das Publikum werde also nicht einen Wortteil der
angegriffenen Marke einfach nicht beachten oder weglassen. Alle Bestandteile
ergaben in ihrer Gesamtheit einen Sinn als "von vornherein, grundsatzlich Film".
Sie seien alle gleichermalRen pragend fur die Gesamtmarke. Die genannten
Unterschiede reichten aus, um den Marken eigenstandige Klangbilder zu ver-
leihen. Diese fielen so auf, dass Verwechslungen in klanglicher Hinsicht
ausgeschlossen seien. Der Sinngehalt des Bestandteils "Film" der angegriffenen
Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, diene zusatzlich dazu, die Marken

besser auseinanderhalten zu kénnen sowie HOr- und Merkfehler zu vermeiden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er
halt die Vergleichsmarken fir verwechselbar. Die sich gegeniuberstehenden
Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig &hnlich. Der zweite
Bestandteil "Film" der jingeren Marke sei fir die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen glatt beschreibend. Die jingere Marke werde ausschlief3lich von
dem ersten Bestandteil "Apriori" gepragt, der sowohl klanglich als auch
(schriftbildlich) identisch zu der Widerspruchsmarke sei.

Selbst ohne Pragung der jingeren Marke durch "Apriori" blieben die Zeichen
einander in schrifticher und klanglicher Hinsicht hochgradig &hnlich. Ein
beschreibender Anklang des Bestandteils "Apriori" werde bestritten. Das
Verstandnis von "Apriori" im Sinne von "grundséatzlich" sei falsch. Bei "Apriori"
handle es sich um einen in der Erkenntnistheorie gebrauchlichen Terminus, der

aus dem Lateinischen stamme und zunachst einmal "von vornherein" bedeute.

Der Widersprechende beantragt (sinngemal?),

den Beschluss der Markenstelle vom 16. November 2009 aufzu-
heben und die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen.



Die Markeninhaberin hat sich weder im Amtsverfahren noch im Beschwerde-

verfahren zur Sache geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von
Verwechslungen der Vergleichsmarken gemaf 8 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2,
8 125b Nr. 1 MarkenG kann nicht verneint werden.

1. Dass sich die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nicht geduR3ert hat,
steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht
entscheidet Uber Beschwerden in Markensachen grundséatzlich im schriftlichen
Verfahren (8 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da eine mindliche
Verhandlung nach der Wertung des Senats nicht geboten ist, kann entschieden
werden, ohne der Markeninhaberin den beabsichtigten Termin zur Beschluss-
fassung mitzuteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehors gebietet es lediglich, den
Verfahrensbeteiligten die Moglichkeit zu geben, zum Sachverhalt Stellung zu
nehmen, ihre eigene Rechtsauffassung darzulegen sowie Antrage zu stellen.
Nachdem die Beschwerde vom 4. Januar 2010 und die Begrindung vom
12. Mai 2010 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2. Zwischen den einander gegentberstehenden Marken besteht entgegen der
Auffassung der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr gemaR § 42 Abs. 2 Nr. 1,
§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des
Européischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Von malfigeblicher Bedeutung sind
insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie
der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darliber hinaus sind

die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhéngig - der dieser im



Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei
besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH
GRUR 2006, 237, 238, Nr.18f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322
- COHIBA). Nach diesen Grundsatzen kann im vorliegenden Fall eine Ver-

wechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke in den Klassen 9
und 41 sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke in diesen Klassen
eingetragenen Waren und Dienstleistungen identisch. Zwischen den Dienst-
leistungen der angegriffenen Marke "Vermittlung von Rechten (insbesondere
Medienrechte wie Film-, Fernseh- und Musikrechten, einschliel3lich Ankauf und
Verkauf derselben)" und den zugunsten der Widerspruchsmarke in der Klasse 42
eingetragenen Dienstleistungen "Vermietung von Daten auf Datentrager" besteht
eine hochgradige Ahnlichkeit, da unter die Vermietung von Daten auf Daten-
trdgern z. B. auch die Lizenzierung von Filmen fallen kann, so dass die Ver-

mittlung der Rechte derselben in einem engen Zusammenhang stehen.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegen-
stehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Der urspriinglich aus dem Lateinischen
stammende Begriff "a priori" ist zwischenzeitlich Bestandteil der deutschen
Sprache und hat die Bedeutung ,(philosophisch) von der Erfahrung oder
Wahrnehmung unabhéngig; aus der Vernunft durch logisches SchlieRen ge-
wonnen; aus Vernunftgrinden“ oder ,(bildungssprachlich) von vornherein;
grundsétzlich; ohne weitere Beweise" (vgl. Duden - Deutsches Universalwor-
terbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006). Einen die Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke beschreibenden Begriffsinhalt lasst sich diesen Bedeutungen
nicht entnehmen. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle auch fur die
Bedeutungen "von vornherein, grundsatzlich", da sich daraus kein die Waren und

Dienstleistungen beschreibender Sinn ergibt.
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C) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken in schrift-
bildlicher Hinsicht wegen der unterschiedlichen Schreibweise von "Apriori" bzw.
"a priori", dem nur in der jingeren Marke vorhandenen Bindestrich und dem

nachgestellten Bestandteil "Film" ein.

Klanglich stimmt die angegriffene Marke "Apriori-Film" mit der Widerspruchsmarke
"a priori" in dem ersten von zwei Bestandteilen tberein. Bei dieser Ausgangslage
kann nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine
(unmittelbare) Verwechslungsgefahr grundsatzlich nur bejaht werden, wenn der
Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der
Gegenmarke Ubereinstimmenden Bestandteil gepragt wird und deren ubrige
Bestandteile demgegenuber weitgehend in den Hintergrund treten und fur den
Gesamteindruck des Zeichens vernachlassigt werden kénnen (vgl. zu dieser sog.
"Pragetheorie" Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 9 Rdn. 262 ff. sowie u. a.
BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Im vorliegenden Fall halt der Senat die Marken abweichend von der Auffassung
der Markenstelle fur klanglich verwechselbar, weil die jingere Marke von dem
vorangestellten Bestandteil "Apriori" gepragt wird. Der die Waren und
Dienstleistung glatt beschreibende weitere Bestandteil "Film" ist nicht schutzfahig
und daher nicht geeignet, die Marke mitzupragen.

Die jungere Marke "Apriori-Film" verkdrpert auch keinen im Bedeutungsgehalt
feststehenden Gesamtbegriff, der der Annahme einer unmittelbaren Verwechs-
lungsgefahr entgegenstehen wirde. Allein der Bindestrich zwischen den Wartern
rechtfertigt noch nicht die Annahme eines Gesamtbegriffs. Einen Gesamtbegriff
vermag der Senat selbst in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung
"von vornherein, grundsatzlich Film" nicht zu erkennen, da der Sinngehalt dieser
Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen véllig

unklar ist.

Es stehen sich somit klanglich identische Zeichen gegentber.
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Die Gesamtabwagung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentitdat und im
Ubrigen enger Dienstleistungsahnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke sowie klanglicher Identitat ergibt, dass die Gefahr von
Verwechslungen nicht auszuschlief3en ist.

3. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten gemald § 71 Abs. 1 MarkenG

besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

br/Me



