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Teil 1

Die Wortmarke
MBS Munich Business School

ist am 27. Mai 2010 fUr die Dienstleistungen
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kultu-
relle Aktivitaten
Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten
Klasse 44 medizinische und veterinarmedizinische Dienstleistungen
zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geflhrte Register angemeldet worden. Nach einem Teilzurickweisungsbeschluss
des DPMA, Markenstelle fir Klasse 41 vom 17. November 2011 wurde die Marke am
31. Januar 2012 unter der Nummer 30 2010 031 242 fir die Dienstleistung
Klasse 41: ,Erziehung*
eingetragen. Die Verdffentlichung erfolgte am 2. Marz 2012.
Gegen die Eintragung dieser Marke haben die Widersprechende 1) und die
Widersprechende 2) aus ihren - fur beide als Inhaberinnen - unter anderem fir die
Dienstleistungen der
Klasse 41 ,Erziehung®
am 22. Juli 2002 eingetragenen Wortmarken
302 24 456 MBIS

und 302 24 458 MBIS Munich Bavaria International School

Widerspruch erhoben.



Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 41, hat die Wider-
spriche mit Beschluss vom 27. November 2013 zurlickgewiesen, da zwischen den
Zeichen jeweils keine Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und
dies im Einzelnen ausfihrlich begriindet sowie mit folgender Rechtsmittelbelehrung
versehen.

»-Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemaf § 66 Markengesetz (MarkenG) das
Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde steht den
am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie
hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Deutschen Patent- und

Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 Minchen

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena
Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum
Berlin, 10958 Berlin

Die Beschwerde kann stattdessen auch in elektronischer Form eingereicht
werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und
3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung Uber das Deutsche
Patent- und Markenamt (ERVDPMAYV)). Die néaheren (technischen)
Voraussetzungen sind in der ERDVPMAYV aufgefihrt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die Beschwerdegebiihr
(Gebuhrenverzeichnis zum Patentkostengesetz Nr. 401 300 = EUR ...) auf
das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA fir das Deutsche Patent- und
Markenamt zu entrichten. Die Beschwerdegebihr st flr jeden
Beschwerdeflihrer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebihr nicht,
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht

eingelegt (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz).



Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Ubergabe gilt
dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass
das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem spateren Zeitpunkt
zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2
Verwaltungszustellungsgesetz  (VwZG)). Bei der Zustellung mittels
Einschreiben mit Rickschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der
Rlckschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs.2 Satz 1

Verwaltungszustellungsgesetz (VWZG@)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der
Zustellung auf der Ubergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der

Ubergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur
Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs.
1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsatzen sollen Abschriften fir die Gbrigen

Beteiligten beigefligt werden.*

Den Widersprechenden, die eine in London ansdssige Anwaltskanzlei mit ihrer
Vertretung beauftragt haben, ist der Beschluss der Markenstelle durch Aufgabe zur
Post zugestellt worden. Die Aufgabe zur Post erfolgte am Freitag,
29. November 2013.

Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2014 haben beide Widersprechende unter Angabe
ihrer beider Namen am 8. Januar 2014 Beschwerde durch denselben Verfahrens-
bevollmachtigten eingelegt und eine Einzugserméchtigung Uber eine Beschwer-
degeblhr von € 200,-- beigeflgt, welche unter demselben Datum abgerufen worden
ist. Auf der Einzugsermachtigung ist lediglich die Widersprechende 1) als
Schutzrechtsinhaberin und Zahlende aufgefihrt.



Mit ihrer am 8. Januar 2014 erhobenen Beschwerde beantragen die Wider-
sprechende 1) und die Widersprechende 2)

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle fur
Klasse 41, vom 27. November 2013 aufzuheben und die Léschung der
Marke 30 2010 031 242 anzuordnen.

Zur Begrindung wird ausgefuhrt, die Widerspruchsmarken verflgten Uber eine
durchschnittliche originare Kennzeichnungskraft. Dies gelte zumindest flr die un-
terscheidungskraftige Buchstabenfolge ,MBIS“. Wahrend die Komponente ,Munich
Business School® der angegriffenen Marke sich in Bezug auf die Dienstleistung
,=Erziehung“ in einem beschreibenden Hinweis auf eine wirtschaftswissenschaftliche
Bildungseinrichtung im Raum Muinchen erschdpfe, sei demgegeniber die
Buchstabenfolge ,MBS*" uneingeschrankt geeignet, als Herkunftshinweis verstanden
zu werden, da sie abgesehen von der konkreten Verwendung innerhalb des
Gesamtzeichens nicht mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt belegt sei. Dem
schutzunfahigen Bestandteil ,Munich Business School* komme neben diesem
origindr kennzeichnungsgeeigneten Bestandteil keine fir den Gesamteindruck
beachtliche Bedeutung zu. Ahnliches gelte auch fiir die Widerspruchsmarke ,MBIS
Munich Bavaria International School®. Das Publikum werde im Kontext des
klanglichen Gesamteindrucks die vereinfachende Benennungsform ,MBS* bzw.
,MBIS“ gebrauchen, zumal es sich bei den Wortfolgen um lange, umstandlich
auszusprechende Wortbestandteile handele. Die Funktion einer derartigen
Abkurzung bestehe gerade darin, eine verkehrsfahige Benennungsform vorzusehen.
Zur mundlichen Wiedergabe des vollstandigen Begriffs bestehe kein Anlass, solange
keine Anhaltspunkte bestiinden, die dessen Erlauterung erforderten. Daher seien die
Abkirzungen ,MBS*“ und ,MBIS* jeweils als pragend anzusehen. Zwischen ihnen
bestehe eine gehobene schriftbildliche und klangliche Ahnlichkeit. Der
Bedeutungsgehalt der Wortfolgen ,Munich Bavaria International School“ und ,Munich
Business School” kénne Verwechslungen nicht verhindern. Es werde jeweils auf die
Region Munchen und die Fachrichtung einer Schule hingewiesen.



Der Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, die sich gegenlber stehenden Wortmarken seien sowohl
schriftbildlich als auch klanglich deutlich zu unterscheiden. Die Gesamtzeichen seien
unterschiedlich lang, und die Abklrzungen seien innerhalb des Gesamtzeichens
nicht dominierend. ,MBIS“ sei keine akademische Forschungseinrichtung, sondern
eine Primary und Secondary School, was der angesprochene Verkehr auch wisse.
Der Begriff ,MBIS Munich Bavaria International School“ beinhalte eine Beschrankung
auf das bzw. eine Heraushebung des Internationalen, anders als die ,MBS Munich
Business School®. In dieser Wortfolge sei weder das Wort ,International“ noch
.Bavaria“ enthalten. Dies fihre nicht nur bildlich und klanglich, sondern auch
inhaltlich zu einer signifikanten Abweichung. Eine ,Business School“ beschranke sich
auf das Lehr- wund Forschungsgebiet ,Business®, wahrend bei den
Widerspruchsmarken offen bleibe, womit sich die Einrichtungen beschaftigten.
SchlieBlich sei es nicht Ublich, eine Hochschule mit einer Abkirzung zu bezeichnen,

sondern vielmehr mit dem ganzen Namen.

Der Senat hat bei seiner Recherche festgestellt, dass weder die Buchstabenfolge
,MBS* flr ,Munich Business School“ noch ,MBIS* fir ,Munich Bavaria International

School” als Abklrrzung bekannt ist.

Nachdem der zustédndige Rechtspfleger mit Schreiben vom 28. Januar 2015 darauf
hingewiesen hatte, dass die tarifmaBige Geblhr nicht vollstandig gezahlt worden sei,
da nicht fur jeden Beschwerdeflhrer jeweils eine Beschwerdegebihr gezahlt sei und
daher gem. § 6 Abs. 2 PatKostG festzustellen sein wird, dass die Beschwerde als
nicht eingelegt gelte, haben die Beschwerdeflhrerinnen mit Schriftsatz vom
5.Méarz 2015 mitgeteilt, dass sie jeweils Inhaberinnen der beiden
Widerspruchsmarken seien und nur eine Beschwerdegeblhr zu zahlen hétten. In
jedem Fall sei aber - da eine Beschwerdegebilhr fristgerecht bezahlt sei - eine

Beschwerde wirksam eingelegt.



Aufgabe:

Beurteilen Sie die Rechtslage und nehmen Sie — ggf. auch im Wege hilfsweiser
Uberlegungen - Stellung zur Wirksamkeit (unter Beriicksichtigung der einschlagigen
BGH-Rspr.), Zulassigkeit - insbesondere zur fristgerechten Einlegung der
Beschwerde - und Begriindetheit der Beschwerde der beiden Widersprechenden.



-8-

Teil 2

Die Diestel Freiraum GmbH mit Sitz in Hamburg existiert seit rund 80 Jahren und ist national
und international tatig. Besonders in Deutschland ist die Firma Diestel fihrend bei der
Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Abfallsammelsystemen, insbesondere
Mallschrank-Systemen,  Mulltonnenboxen,  Friedhofseinrichtungen, wie Urnenstelen,
Begrinungssystemen, Schépfstellen und Brunnenanlagen. Dabei legt die Firma Diestel
groBen Wert auf L&sungen, die sowohl technisch fortschrittlich als auch &sthetisch
ansprechend sind.

Sie ist Inhaberin der deutschen Marke ,Avant®, die am 25.08.2004 beim DPMA angemeldet
und am 13.01.2005 ins Markenregister eingetragen wurde. Die Marke ,Avant* genief3t
Schutz fir die Waren ,Millbehalterschranke, Mullbehalteranlagen; Material- und
Gerateschuppen; Abfallboxen®.

Gegen die Eintragung der Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die Schutzdauer wurde
im Jahr 2014 verlangert.

Die Firma Diestel ist auch Inhaberin der Marken ,Avantage” und ,Précieuse”. Unter diesen
drei Marken werden unterschiedliche Produktlinien vertrieben. ,Avant“-Produkte sind flr die
Mullerfassung und —entsorgung im weitesten Sinne bestimmt. Dazu gehéren Mullschrank-
Systeme und Mullsammelcontainer in verschiedensten Ausfiihrungsformen. ,Avantage*-
Produkte dienen in erster Linie der Mdblierung von FuB3gangerzonen mit Béanken, Pollern,
Baumschutzscheiben und Brunnenanlagen. Unter der Bezeichnung ,Précieuse” werden
Produkte bzw. Anlagen wie Urnenstelen, Schdpfstellen und Brunnenanlagen fir Friedhéfe
entwickelt und geliefert.

Halbjahrlich verdffentlicht die Firma Diestel umfangreiche, aufwandig gestaltete Kataloge.
Unter den Uberschriften ,Avant‘, ,Avantage“ und ,Précieuse” werden in den einzelnen
Kapiteln die jeweiligen Produkte anschaulich dargestellt. Dabei wird besonders der
Mulltonnenschrank  der  Avant-Linie wegen seiner architektonischen  Perfektion
herausgestellt. Weiterhin werden fir jede Produktlinie unterschiedlich gestaltete Flyer
veroffentlicht und verteilt. Jede Auftragsbestatigung und jede Rechnung enthalt den Hinweis,
dass es sich um ein ,Avant“-Produkt oder ein ,Avantage“-Produkt oder um ein ,Précieuse*-
Produkt handelt. Bei jeder Auslieferung wird fir jedes Produkt ein Etikett zum Aufkleben
beigeflgt, das den Firmennamen und die jeweilige Marke, zum Beispiel ,Avant®, enthalt.
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Bei der Firma Almhitten GmbH handelt es sich um ein alteingesessenes 6sterreichisches
Unternehmen, das Geratehduser und Schuppen zum Lagern oder Unterstellen von
Gegenstanden und Behéltern seit Jahrzehnten in Osterreich (iber Fachhiandler erfolgreich
vermarktet. Seit 2012 vertreibt die Almhutten GmbH ihre Produkte auch Uber die
Internetseite www.almhuetten.com. Der Verkauf der Produkte erfolgt auch an deutsche
Verbraucher mittels Lieferung per Spedition. Die von der Firma Almhltten angebotenen
Geratehauser werden in Osterreich seit vielen Jahren unter der Bezeichnung ,Avant
angeboten und verkauft. Dabei bringt die Firma Almhutten hinter der Bezeichnung ,Avant®
das hochgestellte ,®“ an, obwohl eine registrierte Marke fir dieses Zeichen nicht existiert.

Im Jahr 2015 ist die Firma Diestel auf die Benutzung der Marke ,Avant” durch die Firma
Almhutten in Deutschland aufmerksam geworden und hat sie deswegen abgemahnt.

Da die Almhitten GmbH die von der Firma Diestel geforderte strafbewehrte
Unterlassungserklarung nicht abgegeben hat, hat die Firma Diestel die Almhitten GmbH
wegen Verletzung ihrer Marke ,Avant® auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Die
Klage wurde am 9. September 2016 beim Landgericht Berlin eingereicht.

Die Beklagte verteidigt sich mit dem Hinweis, dass die Klagemarke ,Avant“ nicht schutzfahig
sei. ,Avant habe in die deutsche Sprache im Sinne von fortschrittlich®, ,der Zeit voraus*
Eingang gefunden. Auf die hier gegenstandlichen Produkte Ubertragen, bedeute ,Avant*
nichts anderes, als dass es sich um besonders formschéne, auBergewdhnliche und
fortschrittliche Produkte, die neue Entwicklungen anstoBen, handele. Sie legt mehrere
Beschlisse, sowohl des DPMA als auch des EUIPO der letzten Jahre vor, mit denen andere
J2Avant‘-Markenanmeldungen wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen

wurden.

Zwar seien die ordentlichen Gerichte an die Eintragung der Marke gebunden. Dies gelte
jedoch nur, solange die Klagemarke noch mit einem L&schungsantrag wegen Bestehens
absoluter Schutzhindernisse gemaR § 50 MarkenG angegriffen werden kann. Nach Ablauf
der Zehnjahresfrist soll den ordentlichen Gerichte die M®dglichkeit er6ffnet werden, die
Schutzfahigkeit einer Marke Uberprifen kénnen.

Die Klagerin legt in ihrer Erwiderung zahlreiche Eintragungen von Avant-Marken sowohl
durch das DPMA als auch durch das EUIPO vor.
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SchlieBlich verteidigt sich die Beklagte mit dem Einwand der Verwirkung. Sie tragt vor, dass
sie die beanstandeten Geratehdauser unter der Bezeichnung ,Avant” bereits seit 2010 auf
nationalen und internationalen Messen vorgestellt hatte. Da die Klagerin auf diesen Messen
ebenfalls vertreten gewesen war, héatte sie von der Benutzung der Marke ,Avant” durch die
Beklagte Kenntnis erhalten missen. Die Messestande beider Unternehmen hatten sich in
unmittelbarer Nachbarschaft befunden.

Diesem Einwand der Beklagten entgegnet die Kl&agerin, dass den fir die Messeauftritte der
Beklagten vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen sei, ob und fir welche Waren die
Bezeichnung ,Avant® von der Beklagten dort benutzt wurde. Der Ausstellungskatalog
enthalte hinter der Firmenbezeichnung zwar die Marke ,Avant®, die im FlieBtext nochmals
erscheint. Ein konkreter Produktbezug fehle jedoch.

Die Kl&agerin hatte auf allen Messen ihre Mullcontainer klar und deutlich mit der Marke
L2Avant® gekennzeichnet und in Flyern und Prospekten, die in groBer Zahl verteilt wurden,

beworben.

Fragen:

1. Steht der Klagerin ein Rechtsschutzbedurfnis fur ihreKlage zu? Stehen der Beklagten
noch weitere materielle oder auch prozessuale Verteidigungsmdglichkeiten auBBer den
bisher Genannten zur Verfligung?

2.  Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten der unterschiedlichen Verteidigungen?
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