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' Ahschrift

Landgericht Berlin
Im Namen des Volkes
Urteil

Geschéftsnummer: 16 O 168/10 verkindetam:  02.0B.2011

Selliy
Justizeekretir

In dem Rechitsstreit

Academy of Mol PGNP Arts and Sciences,

vertreten durch dan Prasidenten
Tam Sl
e WA Boulevard, SO Beverly Hills,

. Vereinigte Staaten,

Kiagerin,

- Prozessbevdllmamugte Rechisanwdlte
GBSO + Kollegen,
Snestrace 49, 10N Beriin -

gegen

die AN S AG,
vertreten durch die Vorstandsmitglieder

Dr. Meliitie Ol CASNIIN Difiine: F.m

Lo Lo und Dr. At \asw

-StraBe @9, 180 Berlin,
Beklagte,

- Prazessbevollmachtigte: Rechtsanwaélte
Jonly
‘Rachtsanwaltsgesellschait mbH,

SRMenenensing Y, SOWRR KSIN -

hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Bedin in Berlin:Mitte, Littenstrafe 12-17, 10179 Bevlin,

auf die miindliche Verhandhmg vom 08.07.2011 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht
Dr. Schily, den Richter Dr, Efiligund den Richter am Landgericht Dr. D08t
fir Recht erkannt:
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1. Dis Bekiagte wird verurtit,

1. s bei Meidung eines filr jeden Fall der Zuwiderhandiung falligen Ordnungsgeldes
~ bis 2u EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshatt bis zu 6 Monaten, oder Ord-
nungshaft bis 2u 6 Monaten, letzteres zu volistrecken an ihren Vorstandsmitgliedern
der Baklagten, '

Zu unterlagsen,

im ‘geschiftiichen Verkehr das Zeichen ,0SGAR" und/oder ,BILD-OSGAR® batreffand
die Ausiobung und/oder Verielhung von Auszeichnungen, Preisen, Pramien, Prédikaten
oder Trophéen und/oder betreffand die Organisation oder Durchfiihrung von Aus-
zeichnungs- und Preisverleihungsveranstattungen und/oder betreffend dis Werbung
um;l Vermarktung fir die vorbanannten Handlungen zu benutzen bzw. benutzen

Zu lassety, :

2. geganijber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Ricknahme detr von ihr am
10. Mai 2010 angemeldeten Wortmarke ,BILD-OSGAR* (Aktenzeichen 3
2u erkbaren, und zwar hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen, fiir die die Wort-
marke ,BILD-OSGAR" zur Anmeldung gebracht wurde; ' '

3. der Kl&gerin Auskuntt zu erteilen Gber den Umfang der vorstehend zu Ziff. .1 beschtie-
benen Handiungen, und zwar insbesondere unter Voriage eines Verzeichnisses mit
der chronologischen Auflistung sémtlicher Aktivitten im Zusammenhang mit der Aus-
lobung und/foder Verfeihung von Auszeichnungen, Preisen, Pramien, Pridikaten oder
Troph&en mit der Bezeichnung ,0SGAR® und/oder ,BILD-OSGAR®, einschlieRlich der
Qrganisation oder Durchfihrung von Auszeichnunge- und Preisveteihungsveranstaitungen
unter digser Bezeichnung sowie der Berichterstattung, Ubermittung und Ausstrahiung
in allen Medien hieniber, einschlieBlich der Angabe des Umfangs der betriebenen Wer-
bung und Vermarktung hinsichtlich aller vorstehend zu Ziff. 1.1 beschriebenen Hand-
lungen, aufgeschitisselt nach den einzelnen Wetbetrégern, deren Auflagenhthe,
Werbemedien, Verbreitungszeitraum, Verbreitungsgebiet und des erzielten Umsatzes
und des Gewinng betreffend Marketing-, Sponsoring- oder sonstiger Werbe- bzw,
Vermarktungserldse; - ' '

4, an die Kldgerin EUR 1.050,25 zzgl. Zinsen in Hohe von finf Prozentpunkten Gber dem
Basiszinssatz seit dem 20, August 2008 2u zahijen. -
Wegen der weltergehenden Zinsforderung wird die Klage abgewiesen.

ii. Es wird festgestellt, dass die Bekiagte verpflichtet ist, der Kiagerin allen Schaden zu er- -
statten, der thr aus den vorstehend unter Ziff. i.1 bezeichneten Handlungen entstanden
ist und/ocier noch entstehen wird. :

Il. Die Widerklage wird abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu iragen.

V., Das Urtetl ist gegen Sicherheitsleistung, die im Hinblick auf den Tenor zu Zitfer 1.1.
auf 200.000 €, denzu Ziffer |.2. und 1.3. jewells auf §0.000 € und im (brigen
auf 110 %4 des jeweils beizutreibenden Berages festgeset2t wird, vorlaufig

volistreckbar,
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Ta_thestand

Die Klﬁgenn verleiht seit dem Jahr 1829 Preise fiir herausragenda Leislungen im weltwerten Film-
 bereich, wofir sie seit Ende‘ der 30es Jahre des |etzten Jahrhunderts - und zwar jedenfalls 2ur Be-‘
zeichinung der in Form einer Statuetie verliehenen Trophée - die Bezeichnung OSCAR" ver-
.wendete. Sie ist Inhaberin der jeweiis fir Disnstlelsb.mgen der Klasse 41 am 31. August 1984 ein-
getragenen deutschen Wortmarke 106788 ,OSCAR", die for die ,Férderung der Filmindustrie auf
- dem Gebiet der Unterha‘IMngéﬂlrhe durch Verisihung von Preisen, Prédmien und Préidikaten inhar-
halb der Spislfilmbranche" geéchutzt ist, sowie der am 14. September 2004 eingetragenen Gea-
| meinschaftswortmarke 0020MmEnd LOSCAR" fur Dienstieistungen betreffend die Durc.hfuhrung
einer jéhr_!ic_hen Preisverleihungszerembnie zur Wiirdigung hervorragender Leistungen in der Film-

industn’é“.

Die Beklagte, ein Medienunternehmen, verleiht aeit dem Jahr 1994 jlhriich in Leipzig sinen Prais
unter der Bezeichnung ,OSGAR". Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 5. August 2008 liefs die Kléée—

rin die Beklagte deshalb abmahnen.

Am 10. Mal 2010 meldete die Beklagte die Worlmarke ,BILD-OSGAR* beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA} u.a. far die Dienstleistungen ,Verleihung von Auszeichnungen for kultu-
relle, sportliche und Unterhaﬂungszwécke: Verénstaltung von Live-Verahstaltungen (Unterhattung)

und Preisverieinungen (Untathaltung)” der Klasse 41 an.

Die Kligerin b.'ehauptet, dass die Preisverieihungen der Beklagten in den ersten Jahren lediglich
regional bekannt gawesen und auch lediglich in diesem Umfang dardber berichtet oder diese be-
worben worden seien. Seit dem Jahre 2003 zeichne die Beklagte mit ihrem ,OSGAR® aber nicht
mehr nur verdiente Leipziger aus, sondern Persdnlichkeitén, die sich'um Frieden, Fralheit und das
Zussmmenwachsen Deutschiands verdient gemacht hétten; es handele sich nunmehr um einen

- pationalen Medlenpfeis. Sie habe ihre Marken in Deutschland benutzt. und zwar durch den
zP 550 '
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Verksauf von Posterm und eines Buches, der Géstattung der Bewelbung von ausgezeichneten Fii-
men, in ihren Geschéftspapieren und in ihrer Werbung sowie der exklusiven Lizanziefung der au-

-dmwsuellen Verwartung der Prelsverlelhungen an den Famsehsender Pro?. Hechtsverlatzungen
sei sie massiv entgegengetreten wobei sie mcht nur Gerichtsverfahren gefiihrt, sondern auch eine
Vielzah von UnterlaSSungserklarungen erwirkt habe. thre Marken .seien we%tbekahnt und ge—_
ndssen auch in Deutschiand einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, und zwar Qerada aig eines der

berihmtssten Kennzeichen im Unterhattungsbereich.

. Zur Begrﬂndung ihrer Anspriiche siiitz sich die Kiigerin auf die Bekanntheit ihrer Marken sowie
auf Verwechslungsgafiahr

Sie macht ihre Anspriiche kumulativ geftend und beantragt,

bis auf die Hohe der Zinsern von acht Prozentpunkten (iber Baswszinssatz:
was erkannt ist.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, dass ihr Preis nach dem séchsischen Schaustelier und Marktschreier
Oskar Seifert (1851 - 1932), von dem sich auch die bekannte Redewendung ,frach wie Oskar” ab-
leite, benannt sei. Sie verwande die Bezeichnung',.OSGAR‘ nur unter Voranstellung der Be-
z.eichnung BILD" - thre Veranstaltung habe sich seit 1994 nicht verdndert und sei vor wie nach
" dem Jahr 2003 bundesweit und dariber hinaus bekannt gemacht worden. Der Eriolg ihrer Veran-
. staltung liege nicht zuletzt in der klaren Distanzierung von rein kommearziellan Gadanken; sie hate-

itre Preisverieihung auch nicht gesondert beworben,

ZP 5%)
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Die Beklagte arhebtl die Einrede der Ni.cmbenutzung. Insoweit behauptet sie. 2undchst, die Kl-
_ gerin seibst habe veflauten lassen, dase sie die Gemeinschaftsmarke fiir die éingetragenen
Dienstieistungen nicht benutze und Dritten hierzu auch keine Zustimmung erteile. Ferner ist sie
- der Ansichi. dass im Hinblick auf ihre Bezeichnung die klagerische Gemeiﬁschaﬂsmarke prioritéts-
jiftnger sgi und im Hinblick auf die kiagerische deutsche Marke zu jhren Gunsten Qem.
§ 22 MarkenG entstanden seien. Fiir die Bekanntheit einer Marke reiche eine Verwendung dun;:h
den Verkehr nicht aus. Sie handle ohnehin nicht ‘im“ geschatftlichen Verkehr, da sie an keinem Ab-
satzmarkt teilnehme, sondetn lediglich eine Auszeichnung Qerieihe. SchlieBlich éeien die kiage-
- rischen Farderungen verjshrt, jedenfalis aber verwirkt, da - 80 die Behauptung der Be]dagten - der

Klagerin der Preis der Bekiagten seit 1984 bekannt gewesen sei.

. Die Bekiagte macht ferner geltend, dass die-Klagemarken sowie eine waitere deutsche Marke der
Klagerin, ndmlich die am 15. Juni 1993 fur die Dienstlelstungen «Erziehung und Unterhaltung in

der Klasse 41 elngetragene Wortmarke Nr. DD 653 ay OSCAR" verfallen seien,

Sie beantragt widerklagend,

die Klagerin zu verurteilen,

1. gegeniiber dem Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt fiir Marken, Muster
und Modelle (HABM) in die'Léschung der Gememschaﬂsmarkenreglstnerung

Nr. 2 931 038 ,08CAR" emzuwuhgen

2. gegeniber dem Deutschen Patent- urid Markenamt in die Losd'lung dar deutschen
Markenregistrierungen Nr. 1 067 ~ LOSCAR" und Nr. DD 653 8§88 ,OSCAR"

ginzuwilligen.
Die Kiagerin beantragt,

die Widetklage abzuweisen.
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Sle hatit die Widerkiage im Hinblick auf die weitere deutsche Marke bereits fir unzuléssig und be- |

haret im Obrigen darauf, dass sie ihre Marken rechtserhaltend benutzt habe.

Entscheidungsgriinde

Kigge und Widerklage sind zuléssig, letztere allerdings nur dberwiegend. Ledigiich die Klagé ist
auch begriindet. |

A, Die geltend gemachien Anspriiche stehen der K!'ageriﬁ in vollem Umfang zu.

I Dies giit zundchst im Hinblick auf die Leistungen, zu deren Begrindung sich- die Klﬁgerin

sowohl auf die deutsche als aut die Gemeinschaftsmarke stltzen kann,

1. Der Unterdassungsanspruch foigt aus § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG sowie aus

Art. 97 Abs. 1, 9 Abs. 1 lit b und ¢) GMV,
a) Der Schutz der deutschen Worimarke ,0SCAR" steht der Kiagerin gem. § 4 Nr. 1 MarkenG zu.

Die von der Bekhgten erhobene Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 MarkenG) greift nicht durch,
2war kann der inhaber éiner eingetragenen Marke nach Absatz 1 der vorstehend genannten Vor-
schrift auBerhalb der fOnfjdhrigen Benutzungsschonfrist gegen Dritte Anspriiche im Sinne des
§ 14 MarkenG nicht geltend macten, wenn die Marke innerhalb der letzten fﬁnf Jahre vor der Gel-
wmhachung des Anspruchs fir die Dienstieistungen, auf die er sich zur Eegrﬁndung seines An-

sprucﬁs beruft, nicht gemas § 26 benutzt worden ist. Dies hat die Klagerin aber nachgewiesen:

aa) Eine entgegenstehende Verlautbarung der Klagerin hat die Beklagte zwar jedenfalls im

Hinblick auf die Gemeinschaftsmarke behauptet, den erforderichen Beweis aber nicht erbracht.
ZP S50 '
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' . Denn die baklagte'nSe'iﬁs als Anl, B4-B7. vurgeiegteh Unfeﬂﬁgén béasger; a’ucﬁ in diesa'r Hﬁsmhi

nicht, dass die Klagerin das Zeu:hen ~Oscar* fir die eingetragenen Dienstleistungen nicht benutzt
und Drnten hierzi auch keuna Zustlmmung erteilt, geschwelge denn eine damentsprechenda Ver-
lautbarung der Kiagerin. Insbesondere verwendet die Klagerin das Zelchen «OSCAR" auch nicht

nur, wie die Beklagte meint, zur Be_zglchnung der Statuette, sondern auch fir den itr verliehenen

Preis {iberhaupt; Wenn die Baklagte aus den - von ihr selbst als Anlage BT vo_fgdegten A ,Re-

gul_aﬁons" der Klégerin zitiert, so Ubersieht sie deren Ziffer 14 b, die die Nutzung des Wortes

OSCAR* zur Werbung fir pramierte Filme' ausdrcklich erlaubt,

bb) Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung das Inhabers als

Benutzung durch den Inhaber. Ob eine solche Nutzung in Deutschland in der - von der Klagerin

hervorgehobenen - Ausstrahlung der Zeremonie durch dan Fernsahsender Pro7 liegt, muss lm
Streitfall nicht entschieden werden. Denn jedenfalis die Verwendung der Marke zur Werbung fur

prémierte Fitma stellt eine hinreichende rechtserhaltende Benutzung dar:

Der inhaber muss die Marke nicht selbst benutzan. Hat er Benu&ﬁrlg'shandlungan einer andergn

Person zugestimmt, werden ihm diese nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet; bloBes Dulden
von Handlungen Dritter und erst recht Duldenmiissen eigenmachtiger Verwendung durch Ab-
nehmer béfrn Weitervertrieb gegen den Willen des Markeninhabers sind allerdings keine Zu-
stimmung (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 An 115 mwN). Hauptarwendungsfall der Zu-
stimmung ist die Lizanzieruhg; erforderlich‘ist gin Lizanzvertrag_ jedoch nicht (Schaltk in Bischer/
Dittmerls.chiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl.,- § 26 MarkenG
Rn. 40). Eine derartige bloBe Zustimmung liegt hier vor, da - wie bereits erwdhnt - die Klégerin
nach Zifter 14 b ihrer ,Reguistions” die Nutzung des Worfes ,0SCAR" zur Werbung fir prémierte

Filvhe ausdriickfich erlaubt und dies gerichtsbekannt auch im Inland geschiett.

Der Dritte muss femer auch mit Fremdbenutzungswillen handein, sich also bewusst sein, dass er

eine fremde, nicht eine eigene Marke benutzt (Inger/Rohnke aa0 § 26 Rn. 117 mwN ). Auch das
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iiegt bei der Werbung fiir einen Film mit dessen Prarnlerung auf der Hand An der erforderichen- _
Ernsthaftigkelt der Benutzung bestehen ebenfalls keine Zweifel,

| Die Merke ist schliéBlich fﬁr die D.ienaﬂéiStUngel.l. fi'J.r die=sis éingeh'ag'en ist, benutzt worden { § 28
~ Abs, 1 MarkenG). Nach Ansicht des Kammergarichts, welches die Benutzung durch Pro 7 fir aus-
reichend hiett, ist in der Ausstrahlung einar Preisverleihung eine hinreichende Benutzung zu
sehen; auch wenn diaser Sender nicht salbst o aber die fir die Klageérin gaachutzte Dienst- |
_ Ieistung Preize innerhalb der Spielfilmbranche verleiht (Urt. v. 26.3.2010 - 5 U 189/07, Unteils-
~abdruck 8. 161._ im Hinbiick auf die hier maBgebliche Werbung fur pramierte Filme kann nichts an-
deres gelten, da mit dem Preis uhd damit mitlelbar auch der thm zu Grunde liegenden Verlaihung

geworben wird.

cc) Der Erwerb eines Zwischenrechts durch die Bekiagte gem. 'S 22 MarkenG scheidet nach den

vorgenannten Griinden ebenfalls aus.
b) Der Schutz der Gemainschaftsmarke ,OSCAR" steht der Kiagerin aus Art. § GMV zu,

Die Beklagte hat kein prioritétsélteres Recht an einer geschéftlichen Bezeiphnung fir thren Preis
.eWrmn._ ‘Nach § 5 Abs. 1 MarkenG warden als geschéftiiche Bezeichnuhgen zwar Unter-
nehmenskennzeichen und Weriditel geschitzt. Abs. 2 dieset VOréchrift .definiert als Untér—_
nehmenskennzeichen Zeichen, die im gesohéftﬁchen Verkehr als Name, als Firma oder als be-
sondere Bezeichnung eines Geschiftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, und
Abs. 3 als Werkiitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filinwerken,
Tonwetken, Biihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. All dies trifft auf die von der

Beklagten verwendete Bezeichnung ,BILD-OSGAR" nicht zu.

Wegen def nach Art. 15 GMV erforderlichen Benutzung kann auf die-vorstehenden Ausfibrungen
verwiesen werden, Die genannte Vorschrift erfordert zwar zum Rechtserhalt eine ernsthafte
2P 550 ' | | ‘
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Benu*zung .,in der Gemamschaﬂ" wes abar nur emheiﬂlch fir die gesamte europalsche Union be-
urteilt warden kann. womit eine emsthafte Benutzung in Deutsehland fir den Ftechtserhalt auch
dann ausreicht, wenn die Marke in anderen Tai!en der Gememscmft nicht benutzt worden sein

solite (Vg_l. OLQ Diisseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173; Knaak, GF!U-FI-Prax 2010, 532).

¢) Entgegéh_ ihrer Ansicht handelt die Beklagte auch ohne Zustimmiing der Klagerin im geschéft-
licheh Verkehr. Der Bundesgerichtshof I&sst im Hinblick auf Letzteres einen Zusammenhang mit
einer auf einen wirtschaftllchen Vortell gerichteten kommerziellon Tﬁhgkeit aufBerhalb des privaten
Bereichs genugen (Ingerl)ﬁohnke aa0 § 14 Fln 72 mwN) Das tritft hier zu, da die Baklagte durch
die Prelsverlelhung thr tmage fordert und damit jederrtalls mittelbar wirtschaftliche Vorteile erlangt;
nur bei einer Vereins- ind Varbandstatigkeit mit ausschliefiich ideeller Zielsetzung (Ingerlfﬂohnke
aa0 Rn 80 mwN) wire der Fall anders zu beurteiten

d) Wegen der Ahnlichkeit des Zeichens der Beklagten mit der kldgerischen Marke und der Identi.
tat oder Ahnilchkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Dienstieistungen besteht fiir
dqs Publikum auch die Gefahr von Verwechsiungen, einschlieflich der Gefahr, dass das Zeichen
mit der Marke gedanklich'in Verbindung gebracht wird (Varwechslungsschutz gém. § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG bzw. § 9 Abs. 1 litb GMV).

Neben den in §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 ausdriicklich genannten beiden Voraussetzungen ,Zelchenahn-
fichkeit" und ,Waren/Dienstieistungsahnlichkeit’ (jewsils ainschliellich Identitdt) hangt die Ver-
wechslungsgafahr maBgebiich von einem dritten Faktdr'ab, der Kennzeichnungskraft der geltend
gelﬁacmen Marke, waobei Mschen diesen Faktoren eine Wechsslwirkung besteht {Ingerl/Rohnke
~aa0 Rn 430 f. MwN). Nach einer Gesamtwirdigung dieser Faktoren "is'i vorliegend d.ie Ver-
wechslungsgefahr zu béjaheh_, und zwar auch dann, wenn die Beklagte das Zeichén ,OSGAR"

stets unter Voranstellung des Zusatzes B8ILD" nutzen wirde:

ZP 550
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~ aa) Selbst wenn man dle klagerfsche Marke nlcnt als bekannt ansehen wollte (so. aber KG aaO),' _
wére von elner mindestens durmsd'nnitulchan Kennzeichnungskraft guszugehen, da die Beklagte
fiir gine Schwachung der Klagemarke nichts vorgetragen hat. Hinsichtlich der Dienstleistungenlder
| B_eklagfm und der fir die Klagemarke geschiitzten Dienstleistungen ist .nac.:h den Ausfuhmﬁgen

2u Ziffer A | 1 a) zumindest von groBer Ahnlichkeit, wann nicht sogar von 'ldentitét ausiugehen.

bb) Dle sich gegeniiberstehenden Zeichen sind jedenfalls unter dem Gesichispunkt der Ver-
wechsalungsgefahr im weiteren Sinne hinreichend dhnlich. Eine derartige Vefwechslungsgefa'hr |
liegt_ vOr, wenn ein mit einer &lteren Marke ﬁberginsﬁmmeﬁder Bestandteil identisch oder &hnlich in
. €ine koi'nplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben éinem Untemahmen.sken'nzeichen oder
Serienzeichen eine selbststindig kennzgi_chnende Steliung behalt, und wenn wagen der Uberein-
stimmung dieses Bestandtéils mit der éﬁaran Marke bei den angesprochenen Verkehrakreisen der -
.Eindruck hervorgerufen wird, dass dié_ fréﬁlichen Waren oder Dienstleistungen aus yviftschaftlich
miteinander  verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042 .Ftn' ;3.0 f,
- THOMSON LIFE; BGHZ GRUR '2006, 859 Rn 18 — Malteserkreuz). Stimmt der selbststiindig
kennzeichnende, produkthezogene Bestandtell mit einer anderen Marke Uberein, besteht grund-
sétziich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder
Serienkennzeichens zﬁordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen,
odér dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, dis Waren oder Dieﬁsﬁelstungen stammten von
witsthaftich  mieinander verbundenen Unismehmen (BGH GRUR 2008, 258

- INTERCONNEGCT/T-InterConnect). |

So liegt der Falt auch hier. Die angegriffens .Bezeichnung ,,BILD-OSGAR’ besteht éus dem ge- |
richtsbekannten Senenieichens BILD* der Beklagten und dem seibatsténdig kehnéaichne‘nden
 Bestandtei LOSCAR". Mit letzterem stimmt die Klagemarke zwar nicht identisch, aber'bis auf den .
mittieren Buchstaben Oberein. Die Abweichung beim mitteren Buchstaben (,G* statt ,C*) spieft

sowoh! in schriftbiidlicher wie auch in klanglicher Hiﬁsicht eine zu vernachléssigende Ralle.

ZP5s0
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¢0) Aus der von der Beklagtén herangezogenen En’fséheidung ZIHR /.S des E;:GH (GRUR
2008, 413) ergibt sich nichts anderes, Danach kann zwar eine klangliche Ahnlichkeit durch Be-
deutungsunterschiede zwisdhen_ den'fraglimen Marken neutralisiert werden. Fir eine solche Neu-
tralisierung ist aber erfordarlich, dass zumindest eine der fraglichen Marken in der Wahrhehmung
der maBgebenden Verkehrskreise einq eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diess

Verkehrskreise sle ohne waiteres erfassen kannen (EuGH aéo Rn 49). Davon ist vorliegend aber
‘nicht auszugehen, De.nn- auch wenn der ,OSGAR" der Bekiagten teiiweise als Erinnerung an den |
hist_oﬂschenl Oskar'Seiferi_und!oder als parodierende Anlehnung an dia Klggerin verstanden wird,
ist erfahrungsgemaB anzinehmen, dass ein noch groBarer Teil des Verkehrs diese Hiﬁtergrﬁnde

nicht versteht und den schriftbiidiichen Unierschisd schiicht ibersieht oder fiir einen Fehler halt,

I é) Die Kl‘ﬁ'gerin‘kann éich ferner auf den Bekanntheitsschutz ihrar Marken gem. § 14 Abs, 2
Nr. 3 MarkenG bzw. Att 9 Abs. 1 it ¢ GMV berufen. Auch wenn der Vorirag der Beklagtén dahin-
gghend zu verstehen sein sollte, dass sie d‘e Bekannfheit der Kiagemarken in Abrede stellen wird,
hiltt ihr das nicht weiter, da diese Tatsache gerichtsbekannt igt. Nach dem unatreiiigen Sach- |
verhait trifft der klﬁgeriéche Vorwurf der Aufmerksamkeits- und Rufausbeumng sowie der dér Ver-
wasserung auch 2u, ohne dass es darauf ankéme, ob darliber hinaus eine Rufschidigung zu be-

fﬁr_chterj stebt.
f) Der Anspruch ist auch weder verjahrt nach verwirkt,

Unteriassungsanspriiche kdnnen solange nicht verjéihren, wie der Strungszustand andauert
{Ingerl/Rohnke aaC § 20 An. 14 mwN}), was auf die von der Beklagten auch weiterhin geplante

Durchfilhrung ihrer Preisverleihung in Leipzig zutrifft.

Auch eine Varwirkung liegt nicht vor, da die Kammer davon auszugehen hat, dass die Klégerin
erst im Jahr 2008 auf die Preisverieifiung der Beklagten aufmerksam wurde. Der Inhaber einer

Marke odar einer geschéftlichen Bezeichnung hat zwar nach § 21 Abs. 1 MarkenG nicht das
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Recht, die Benutzung einer geschéfﬂichén Bezeinhnung oder eines -sonstigeﬁ Rechts im Sinne
des § 13 mit jungerem Zeltrang 2u untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts wﬁhrend
eines Zeutraums von finf aufeinander folpenden Jahren in Kenntnis dleser Benutzung geduldet

" hat. Fir die tatsichlichen Voraussetzungen der Verwirkung Ist aber der Beklagte darlegungs- und
beweispflichtig (ingeri/Rohnke aa0 § 21 Rn. 54 mwN). Dieser Pfiicht ist sie im Streitfall nicht nach-.

~ gekommen: Wenn sie darauf verwelst, dass sich schon aus Beweisaﬁgebotsn der Kidgerin im

- hiesigen Verfahren ergebe, dass sie geit 1994, spétestens aber seit 2003 den deutschen Markt
akribisch Beobachte, und ihr dig'Auszelchnung der Beklagten nicht entgangen sein kénne, so
bleibt dies im Hinblick auf dis Tatigksit der Bekladteh biéﬁe S;;ekulatibn. Dabaei ist neben dem
schon 6rtli_ch weit entfernten Geschéftssitz der Kidgerin auch zu beachten ist, dass 'eine - insMit_
nahe liegende - Wortsu;:he'im Internet wegen des umerschiedlicﬁen mittleren Buchstabens
(OSCAR - DSGAR) méglicherweise gerade nicht zu Ergebnissen gefilhrt hatte. ‘Adch die Ab- .
mahnung der Bezéichnung des Gfimm&Prelses ale Femseh-Oscar* im Hamburger Abendblatt
2003 durch die Kldgerin belegt nichts Weitergehendes.

2 Wegen der von der Bekiagten angemeldeten Marke ,.BELD-OSGAR“ steht der Kldgerin der
geltend gemachte Anspruch ebenfalls zu. Erlangt der inhaber eineg; dlteren Rechts Kenntnis von
elner schwebenﬂen Markenanmeldung. gegen deren Eintragung ein Lés_chungsanSpmch gegeben
wilre, 80 braucht er nicht bis zur Eintragung Zuzuwarten, sondern kann auf Riicknahme der Mar-
kenanmeidung klagen, die Anmeldung begrﬂndet die Gefahr der Intensivierung eines rechts-.
widrigen Stérungszustandes durch die Eintragung, zu dessen Verhiitung die vorbeugende Be-
seitigungsklage gegeben ist {Ingeri/Rohnke aap § 55 ﬁn 52 mwN), Dies ist im Streitfall zu be-
jahen, da die Kiagerin als Inhaberin eines prioritatsélteren Rechis nach Eintragung der von der Be-
klagtén angemeldeten Marke gem. § 55, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG deren Loschung ver-
langen kénnte. Zur niheren Begriindung der Verwechsiungsgefahr wnrd auf die vﬁrstehenden

Ausfithrungen 2u Ziffer | 1 d verwiesen.
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3.~ Derunselbstindige Auskunftsanspruch der Kidgerin folgt aus § 242 BGB.. |

4. Anspruch auf Evsatz der Abmahnkosten hat die Ki&gerin nach § 14 Abs, 6 MarkenG, der
_ auch die notwendigen Kosten der Hechtsvérfolgung umfasst {ingeri/Rohnke aaO vor §§ 14- 19

Rn 295 mwN). Gegen die Héhe dar Gebihr, die der Kidgerin nach einer 1,3-fachen Ge- '

schaftegehilhr aus einem Gegenstandswert voh 150.000 € berechnet wurden, hat sich die Be-

- klagte nicht gewandt; insoweit hat auch die Kammer keine Bedéhken. '

.  Die Begrﬁndetheft des gem. § 256 ZPO wl&ssigen (dazu Ingeri/Rohnke aa0 RBn 279 mwN)

- Feststellungsantrags schiieBlich beruht ebentalls auf § 14 Abs. 6 MarkenG.

B. Im Hinblick auf dia deutsche Marke DD 653568 ist die Widerikiage bereits unzuldssig; auch

im (brigen stehen abet der Bekiagten die geltend gemachten Léschungsanspriiche nicht zu.

.~ §33Abs. 1 ZPO fordert sinen rachtlichen Zusammenhang zwischen Klage und Widérkhge
zur oder mit den gegen die Klage vorgebrachten selbstéindigen Verteidigungsmitteln des Be-
kiagten; ein lediglich tatsachlicher oder wirtschaftlicher Zusamrnenhgng genligt ‘dagggen nicht
(Héinrioh in Musielak, 8 Aufl., § 33 Rn. 2 mwN). Der damit erforderiiche Zusammenhang besteht
nach Auffassurig der Kammer lediglich mit den Klagemarken, nioht aber mit der von der Beklagten

in den Prozess eingefihrten weiteren Marke, auf die sich die Kldgerin zur Begriindung ihrer Be-

" gehren ficht gestiitzt hat.

. Die von der Beklagten ge!téﬁd gemachten Anspriiche auf Lﬁschung der Klagemarken
wegen Verfalls folgen nicht aus den insoweit allein ersichtliclhen, §§ 55, 49 Abs. 1I MarkenG bzw
Art. 50 Abs. 1 a) GMV. Denn die ktégerin hat diese Marken - wie bereits zu A | 1 a)' und b) aus-
gefhrt - gem. '§ 26 MarkenG bzw. Art 15 GMV rechisethattend benutzt.
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Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 700 PO,

Drochedd o oregee " Dr. Dy
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