BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 481/99 An Verkiindungs Statt
zugestellt

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 29 646

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2000 durch Richter Dr. Fuchs-
Wissemann als Vorsitzendem, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Griunde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wort/-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

far
"Film- und TV-Produktion"

unter der Nr 398 29 646 in das Register eingetragen worden. Widerspruch erho-
ben haben die Widersprechenden aus den fir sie beide in rot, schwarz, weil3

eingetragenen prioritatsalteren Marken 398 19 308



siehe Abb. 2 am Ende

geschatzt fur

und

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren;
Photographien; Bekleidungssticke, Kopfbedeckungen; Spiele,

Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten

396 22 050

siehe Abb. 3 am Ende

geschatzt far

Werbung und Geschéaftswesen, insbesondere Arbeitnehmeriber-
lassung auf Zeit, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse,
Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirt-
schaftliche Beratung, Personalberatung, Verteilung von Waren zu
Werbezwecken, Werbemittlung, Werbung, Rundfunk- und Fern-
sehwerbung, Kinowerbung; Erziehung und Unterhaltung, insbe-
sondere Filmproduktionen, Kinstlervermittlung; Veroéffentlichung

und Herausgabe von Blichern, Zeitschriften und Zeitungen.



Die Markenstelle fir Klasse 41 — besetzt mit einem Beamten des hdéheren Diens-

tes — hat durch Beschluf? vom 30. August 1999 die Widersprtiche zuriickgewiesen.

Zur Begrindung wurde ausgefuhrt, die Marken konnten sich teilweise bei identi-
schen Dienstleistungen, namlich der Fernseh- und Filmproduktion, begegnen. Bei
der Zielgruppe der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen handele es
sich indes eher um Fachkreise. Die Widerspruchsmarken verfigten Uber eine

normale Kennzeichnungskraft.

Unter diesen Umstanden durften unter Bertcksichtigung der berufstblichen Sorg-
falt, die sich verwechslungsmindernd auswirke, keine Uberzogenen Anforderungen
an den Markenabstand gestellt werden, so dal3 eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen sei. Bei allen sich gegeniberstehenden Marken handele es sich um
Wort-Bildmarken. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen messe
der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachste und kirzeste Bezeichnungsform
eine pragende Bedeutung zu. Die angegriffene Marke werde somit mit "Start Film
+ TV" benannt, die Widerspruchsmarken mit "Start". Damit unterschieden sich die
Vergleichsmarken durch ihre Wortlange auffallend voneinander. Es bestehe fur
den Verkehr kein Anlaf3, bei der angegriffenen Marke einen Bestandteil starker zu
beachten. Vielmehr werde "Start Film + TV" als ein zusammengehdriger Begriff

angesehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie machen geltend, der Gesamteindruck der jingeren Marke werde durch den
Bestandteil "Start" gepragt. Dies ergebe sich bereits optisch durch die wesentlich
verkleinerte Widergabe der Elemente "Film und TV". Im Ubrigen seien diese Be-
standteile rein beschreibend. Die Widerspruchsmarken wirden intensiv benutzt

und verfugten Uber eine erhdhte Verkehrsbekanntheit.



Sie beantragen,

den BeschluR der Markenstelle fir Klasse 41 vom 30. Au-
gust 1999 aufzuheben und die Marke 398 29 646 "Start Film + TV"

zu loschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht geltend, der Begriff "Start" verfiige tUber eine sehr geringe Kennzeich-
nungskraft, was sich aus der Eintragung von 133 Marken mit dem Bestandtell
"Start" ergebe. Eine erhthte Verkehrsbekanntheit wurde bestritten. Die ange-
griffene Marke erhalte gerade durch den Zusatz "Film + TV" ihre kennzeichnende
phonetische Gesamtpragung. Der Begriff "Start” trete demgegenuber in den Hin-
tergrund. Da der Kreis der Verkehrsbeteiligten bei der Dienstleistung "Film- und
TV-Produktion" tGberwiegend aus Fachleuten bestehe, wirden die Vergleichsmar-

ken ohne weiteres auseinandergehalten.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig (8 66 Abs 1, 2 und 5 Mar-
kenG), jedoch unbegrindet, da eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken
im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berucksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabel/Puma"). Dabei
besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren,

insbesondere der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen so-



wie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke (BGH GRUR 1999, 496,
497 "TIFFANY™").

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, daf3 die sich
gegenuberstehenden Dienstleistungen zum Teil (Filmproduktion) identisch sind,
so dafd grundsatzlich strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen
sind (BGH GRUR 1995, 216, 219 "Oxygenol 1I"). Daruber hinaus kann von einer
normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in ihrer Kombination von
Wort und Bild ausgegangen werden. Demgegeniber lalt sich ein gesteigerter
Schutzumfang, den der Markeninhaber bestritten hat, nicht ohne weiteres
feststellen. Insoweit konnen in der Regel nur Verkehrsbefragungen oder
maoglicherweise vergleichsweise hohe Werbeaufwendungen zeigen, inwieweit eine
Marke dem Verbraucher bekannt ist (vgl Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl,
8 9 Rdn 139). Indes ist der pauschale Hinweis auf eine intensive Benutzung nicht
geeignet, eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit und einen hierdurch bedingten

erhohten Schutzumfang zu belegen.

Die Marken unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit, auf die es fur die Prifung der
Verwechslungsgefahr in erster Linie ankommt (BGH GRUR 1989, 264
"REYNOLDS R1; 1991, 139 Duft-Flacon"; GRUR 1996, 404 "Blendax Pep"; 1996,
406 "JUWEL"; GRUR 1996, 198 "Springende Raubkatze"), in klanglicher und
schriftbildlicher Hinsicht deutlich. Die angegriffene Marke weist ua die zusatzlichen
Bestandteile "FILM + TV" auf, die in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung
finden. Eine Verklrzung allein auf den vorangestellten grafisch ausgestalteten Be-
standteil, der als "START" gelesen werden kodnnte, ist nicht ohne weiteres
zuladssig. Dem einzelnen Bestandteil einer Kombinationsmarke kann fir die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur dann malRgebliche Bedeutung
zugebilligt werden, wenn gerade dieses Element den Gesamteindruck der Marke
pragt oder doch wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR, 1996, 199 "Springende
Raubkatze"; GRUR 1996, 404 "Blendax Pep"; GRUR 1996, 406 "JUWEL"; GRUR
1999, 585 "LORA DI RECOARQO"). Eine isolierte Kkollisionsbegrindende



Gegenuberstellung wéare nur dann zulassig, wenn das Element "START", soweit
es Uberhaupt wegen der grafischen Ausgestaltung als solches erkannt und
gelesen wird, die angegriffene Marke pragen koénnte. Dies ist indes nicht der Fall.

Bei "START" handelt es sich um eine kennzeichnungsschwache Angabe. Diese
Bezeichnung ist praktisch auf jedem Waren- oder Dienstleistungsgebiet einsetzbar
als Hinweis darauf, daf? es um den Beginn einer Aktion geht. Gerade iVm "Film-
produktion” eignet sich diese Bezeichnung als Hinweis auf den Start eines Films in
Kinos. Schon dieser beschreibende Anklang fuhrt zu einer Kennzeichnungs-
schwache von "START".

Darlber hinaus ergibt sich diese Kennzeichnungsschwéche auch aus dem Mar-
kenregister, in dem eine Vielzahl von Marken mit "Start" in Alleinstellung oder in
Kombination mit anderen Bestandteilen enthalten ist (Marken Lexikon 2000, 9723
f). Sind in die Zeichenrolle fur gleiche oder benachbarte Waren-/Dienstleistungs-
bereiche eine Reihe ahnlicher Marken gelangt, ist dies ein wichtiger Fingerzeig
daflr, daf3 es sich um eine naheliegende verbrauchte Wortbildung von geringer
Originalitat handelt (BGH GRUR 1967, 246, 249 "Vitapur"; 1999, 241, 243
"Lions").

Angesichts dieser Kennzeichnungsschwache von "START" innerhalb der ange-
griffenen Marke ist eine Vernachlassigung der weiteren Wortbestandteile "FILM +
TV" nicht zu erwarten. Wenngleich es sich bei "FILM" und "TV" um glatt beschrei-
bende Angaben handelt, rechtfertigt dies keine isolierte kollisionsbegriindende
Gegenuberstellung des kennzeichungsschwachen Bestandteils "START". Auch
beschreibende Bestandteile konnen uU den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen
Marke mitbestimmen (Althammer/Strobele aaO, § 9 Rdn 185; BGH GRUR 1990,
367, 370 "alpi/Alba Moda"). Im vorliegenden Fall sind besondere Umstande gege-
ben, die neben der Kennzeichnungsschwache von "START" dazu fuhren, daf3 sich
der Verkehr auch an den Bestandteilen "FILM + TV" orientieren wird. In erster

Linie ist durch die geschiitzten Dienstleistungen der jingeren Marke der



Fachverkehr angesprochen, der den in "START" enthaltenen beschreibenden
Anklang erkennt. Wegen der graphischen Ausgestaltung des "A" - soweit man es
Uberhaupt als solches liest — in "START" werden diese Verkehrskreise umsomehr
Anlal3 haben, sich nicht ausschlie3lich hieran, sondern auch an den weiteren
Bestandteilen der angegriffenen Marke zu orientieren. Zudem besteht nach der
allgemeinen Lebenserfahrung ein erhebliches Bedurfnis des (Fach-)Verkehrs,
durch die Kennzeichnung eines Unternehmens und seiner Dienstleistungen einen
Hinweis auf die Branche oder die Dienstleistungsart zu erhalten bzw zu geben, so
lange sich ein solcher Hinweis nicht wegen einer bereits erreichten Bekanntheit
erlbrigt (vgl BGH GRUR 1993, 913, 914 "KOWOG"). Da "START" wegen seines
haufigen Vorkommens verbraucht ist und zudem einen beschreibenden Anklang
enthalt, wird der Verkehr gezwungen sein, diesem ohnehin kurzen Bestandteil
einen auf den Gegenstand der Dienstleistungen hinweisenden Zusatz zu geben
und "FILM + TV" hinzuzufigen, so dafl} zu einer Vernachlassigung kein Anlal3
besteht.

Wird mithin die angegriffene Marke nicht allein durch das Element "START" ge-
pragt, scheidet neben der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr, die ohnehin
schon wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung der Marken zu verneinen ist,
auch eine klangliche Verwechslungsgefahr aus.

Schlief3lich ist auch nicht zu befirchten, dal3 die Vergleichsmarken gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden (8 9 Abs 1 Nr 2 le Halbs MarkenG).
Die hierunter fallende mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt
des Serienzeichens (Amtl Begrindung zum MarkenG, Sonderheft BIPMZ 1994,
65) ist ohne weiteres zu verneinen. Vielmehr spricht die Kennzeichnungsschwa-
che, die dem Bestandteil "START" anhaftet, gegen eine Eignung als Stammbe-
standteil einer Zeichenserie (vgl Althammer/Strobele, aaO, 8 9 Rdn 217).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurlickzuweisen.



Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden gemaR § 71 Abs 1 MarkenG

bestand kein Anlal3.

Dr. Fuchs-Wissemann Klante Sekretaruk
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Abb. 3




