BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 508/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2013 022 059

BPatG 152
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. April 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und
die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der

Markenstelle vom 5. Janaur 2015 aufgehoben und der Wider-

spruch insgesamt zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 14. Marz 2013 angemeldete und am 5. August 2013 fir die Waren
und Dienstleistungen der

Klasse 9 CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungstrager; Elektronische

Publikationen [herunterladbar]

und

Klasse 41: Organisation und Durchfihrung von kulturellen und sportlichen
Veranstaltungen (Events); Musikproduktion; Organisation und Ver-
anstaltung von Konzerten; Organisation von Modeschauen fur Un-

terhaltungszwecke

eingetragene, farbige (schwarz, goldfarben, weil3, grau) Wort-Bildmarke
Nr. 30 2013 022 059



ist am 22. Oktober 2013 aus der prioritatsalteren, farbigen (gold, schwarz) Wort-
Bildmarke Nr. 30 2013 021 685

beschrankt auf die Dienstleistungen der Klasse 41 Widerspruch erhoben worden.

Die Widerspruchsmarke ist eingetragen fur

Klasse 35:

Klasse 41;

Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Organisation und
Durchfiihrung von Werbeveranstaltungen, Organisation und Veran-
staltung von Modeschauen fir werbe- und verkaufsférdernde Zwe-

cke, organisatorische Beratung, Planung von Werbemalinahmen

Durchfihrung von Tanzveranstaltungen; Durchfiihrung von Live-
Veranstaltungen; Musikdarbietungen; Organisation und Durchfih-
rung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Organisation

und Durchfiihrung von Konferenzen, Organisation und Durchfihrung



von Konzerten, Organisation und Durchfiihrung von Modeschauen
fur Unterhaltungszwecke, Party-Planung (Unterhaltung), Veranstal-
tung und Durchfiihrung von Seminaren, Veranstaltung und Durchfih-
rung von Ballen, Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Betrieb ei-

nes Clubs, Betrieb einer Diskothek

und

Klasse 43: Catering, Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gasten, Party-Planung (Verpflegung), Vermietung von Versamm-
lungsraumen, Dienstleistung einer Kinderkrippe, Betrieb einer Bar,
Betrieb eines Cafés, Verpflegung von Gasten in Cafés, Verpflegung

von Gasten in Restaurants, Verpflegung von Géasten in Cafeterias.

Die Markenstelle fur Klasse 41 des DPMA hat mit Beschluss vom 5. Januar 2015
dem Widerspruch stattgegeben und die Loschung der jiungeren Marke fir die
Dienstleistungen der Klasse 41 angeordnet. Zwischen der jingeren Marke und der
Widerspruchsmarke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke ver-
flige Uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sich der Bedeutungsge-
halt des Wortbestandteils ,ora“ fur ,diese Stelle, dieser Ort, dort” im Turkischen
nur einem relativ kleinen Teil der angesprochenen Verkehrskreise erschlie3e. Zu-
dem sei der Bedeutungsgehalt fir die Widerspruchsdienstleistungen der Wider-
spruchsmarke nicht beschreibend. Zwischen den Dienstleistungen der jingeren
Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sei teilweise ldentitat
und im Ubrigen Ahnlichkeit festzustellen. Die jiingere Marke halte den daraus re-
sultierenden, gebotenen hohen Zeichenabstand gegentber der Widerspruchs-
marke nicht ein. Zwar unterschieden sich die Zeichen im Gesamteindruck, jedoch
seien beide Zeichen vom Wortbestandteil ,ora“ gepragt, so dass sich klangidenti-

sche Zeichen gegenuberstinden.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers vom
12. Februar 2015. Die Markenstelle habe in unzutreffender Weise angenommen,
dass es sich bei den maf3geblichen Verkehrskreisen um ein breites, normal auf-
merksames Publikum handle. Vielmehr handle es sich bei den maf3geblichen Ver-
kehrskreisen um Angehorige des turkischen Kulturkreises. Der Zeichenbestandteil
,ora“ prage als beschreibende Angabe nicht, dieser sei zumindest freihaltebeddirf-
tig. Die Zeichenahnlichkeit sei gering, sie unterschieden sich aufgrund der unter-
schiedlichen Anzahl an Silben sowie den Vokal- und Konsonantenfolgen phone-
tisch. Auch schriftbildlich unterschieden sich die gegeniberstehenden Zeichen
aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung. Eine begriffliche Ubereinstimmung
konne hochstens hinsichtlich des Zeichenbestandteils ,ora“ vorliegen, jedoch
handle es sich dabei um ein freihaltebedurftiges Wort aus dem Grundwortschatz

der turkischen Sprache. Der Markeninhaber beantragt,

sinngemal wie erkannt.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen
im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA.

1.

Da eine mindliche Verhandlung nach Wertung des Senats nicht geboten ist, kann
ohne mundliche Verhandlung entschieden werden. Das Bundespatentgericht ent-
scheidet tUber Beschwerden in Markensachen grundsatzlich im schriftlichen Ver-

fahren (8 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung.



2.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil entgegen der Ansicht der
Markenstelle eine Gefahr von Verwechslungen im Sinn vom 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsalteren
Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu I6schen, wenn unter
Beachtung aller Umstande des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zei-
chenidentitat oder -ahnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentitat oder
-ahnlichkeit unter Berucksichtigung der Kennzeichnungskraft der alteren Marke die
Gefahr von Verwechslungen einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken miteinan-
der gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
paischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EUGH GRUR 2013,
923, Nr. 34 - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015,
176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERA-
DO; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von mal3geblicher Be-
deutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden
Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darlber
hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke und - davon abhéngig - der
dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzube-
ziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wech-
selwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015,
176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERA-
DO; GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips).

3.
Nach diesen Grundsétzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-

lich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.



a)

Dabei ist von einer noch durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke in ihrer Gesamtheit auszugehen.

Der Bestandteil ora allein weist mit dem Beschwerdeflihrer eine gewisse Schwa-
chung der Kennzeichnungskraft auf, wenn er von einem turkischsprachigen Publi-
kum als ,ora“ gelesen und daher als ,jener Ort, ,jene Stelle“ bzw. ,dort* verstan-
den wird. Das wird durch den zusatzlich erklarenden Bestandteil ,club events
stuttgart” auf eine Ortsangabe unterstitzt. Dartber hinaus ist ,ora“ auch in roma-
nischen Sprachen gelaufig fir Zeitangaben wie ,jetzt, nun“ oder lateinisch fur
,bete“ und kann daher fir ein breites Publikum einen Sinngehalt aufweisen. Da
aber nicht fernliegend ist, die Buchstabenfolge einzeln mit ,0“ ,r“ ,a“ zu benennen
und insgesamt in der Gesamtschau die grafische Gestaltung des Zeichens nicht
vernachlassigt werden wird, schwacht dieser Umstand die Kennzeichnungskraft
des Zeichens nicht entscheidend.

b)
Die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegentberstehenden Marken sind
als identisch und &hnlich anzusehen.

C)

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips; GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culi-
naria/Villa Culinaria). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszuge-
hen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne
sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ahn-
lichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang,
(Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen ange-
sprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht
wirken (vgl. EuUGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042,
Nr. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem;


http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE564652006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/

GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Dabei genugt fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in
einer Wahrnehmungsrichtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24
- BMW-Emblem; GRUR 2014, 382, Nr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2010, 235,
Nr. 18 - AIDA/AIDU; Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 89 Rn. 254

m. w. N.).

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halt die jungere Marke aufgrund
des zusatzlichen Bestandteils ,NIGHT" in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht
unzweifelhaft ein. Auch klanglich sind die Zeichen allerdings ausreichend weit be-
abstandet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird die jungere Marke
nicht von dem Bestandteil ,ora“ gepragt. Das Publikum wird die jingere Marke in
ihrer Gesamtheit als Kombination von ,ora“ als Orts- oder Zeithinweis, mit
,NIGHT® als gelaufigen Hinweis auf (spat-)abendliche Veranstaltungen erkennen.
Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch die Zusammenstellung
von ,ora“ ,night* und insbesondere der Grafik bestimmt und mit ,ora night* be-
nannt werden. Demgegenuber wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke
ebenfalls entscheidend vom grafischen Bestandteil bestimmt und mit ,0“ ,r* ,a“
worauf die Gestaltung naheliegender hinftihrt, oder auch ,ora club events“ benannt

werden.

d)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im
Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbin-
dung bringen. Dies wére der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der
Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund von
Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in pragenden Einzelteilen Anlass
hatte, dass jungere Zeichen (irrtimlich) der Inhaberin der alteren Marke zuzuord-
nen oder aufgrund dieser Umstande auf sonstige wirtschaftliche oder organisatori-
sche Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer ge-

meinsamen Produktverantwortung, zu schlie3en. Ausschlief3lich assoziative Ge-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

dankenverbindungen, die zwar behindernde, rufausbeutende oder verwassernde
Wirkung haben, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen fihren,
erfasst 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG nicht (EuGH GRUR 1998, 387,
Nr. 18 - Sabél/Puma; BGH GRUR 2002, 544 - Bank 24).

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelméafig nur dann bejaht, wenn die
Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in
den Vergleichsmarken Ubereinstimmende Element als Stammbestandteil enthal-
ten und das Publikum trotz abweichender Bestandteile das jungere Zeichen mit
der Widerspuchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung
bringt (vgl. z. B. BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886 -
Bayer/BeiChem).

Dies ist hier nicht der Fall. Eine serienmaldige Bezeichnungspraxis der Widerspre-

chenden ist nicht ersichtlich.

Insgesamt besteht zwischen den Vergleichsmarken somit kein solcher Ahnlich-
keitsgrad, dass selbst bei Identitat der Dienstleistungen und durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berilicksichtigung allgemeiner

Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr gegeben ware.

4.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).

5.

Rechtsmittelbelehrung

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

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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. das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsméaliiig besetzt war,

. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

. der Beschluss nicht mit Griinden 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 Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Hermann Seyfarth

Hu



