BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 244/03 an Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 4. Mai 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 00 619

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 31. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-Bildmarke 300 00 619

DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN

NEY

ist u. a. fur die Dienstleistungen der Klasse 36 ,Finanzwesen; Geldgeschafte; Ver-

sicherungswesen; Vermdgensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanla-
gen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditbe-
ratung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ in das Marken-

register eingetragen.



Hiergegen ist Widerspruch eingelegt worden aus der alteren Wortmarke 1 182 455

FOCUS,

die fur die Dienstleistungen

~Finanzdienstleistungen, namlich Vermdgensverwaltung, Vermitt-
lung von Investmentgeschaften und Fondsanteilen, Kreditbera-
tung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Versicherungen, Wertpa-
pierverwaltung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung

und Vermarktung von Investmentfonds*

der Klasse der Klasse 36 eingetragen ist.

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 1. Juni 2001 zuriickgewiesen, da die Ahnlichkeit
der Vergleichsmarken in keiner Richtung so ausgepragt sei, dass die Gefahr von
Verwechslungen bestehe, auch nicht im Bereich der identischen Dienstleistungen.

Dagegen hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss vom
7. Juli 2003 hat die Markenstelle den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die
angegriffene Marke fir die Dienstleistungen ,Finanzwesen; Geldgeschéatfte; Versi-
cherungswesen; Vermogensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen
aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditbera-
tung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung” geldscht. Die
weitergehende Erinnerung der Widersprechenden hat sie zuriickgewiesen.

Zur Begrindung wird ausgefuhrt, die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
und die von der Loschung erfassten Dienstleistungen der jingeren Marke lagen im
unmittelbaren Ahnlichkeitsbereich oder kénnten auch identisch sein. Ausgehend

von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei im



Bereich der Dienstleistungen zwar nach dem Gesamteindruck der Vergleichszei-
chen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Es bestehe aber die Ge-
fahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wirden.
Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass noch entscheidungserhebliche Teile des
Verkehrs wegen des ubereinstimmenden Elements ,FOCUS" im juingeren Zeichen

ein Serienzeichen der Widersprechenden séhen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Sie ist
der Auffassung, dass zwischen ihrer Marke und der Widerspruchsmarke weder
eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Der nicht
beschreibende Bestandteil ,FOCUS* trete in der jungeren Marke nicht in den Hin-
tergrund und nehme dort auch keine selbstandig kennzeichnende Stellung ein. Die
allein mogliche klangliche Pragung komme nicht in Betracht, da sich die Bildbe-
standteile insoweit auf die Erinnerung der Verkehrskreise auswirkten. Aul3erdem
sei das Wort ,MONEY* zehnmal groR3er als ,FOCUS*" und dominiere damit die jin-
gere Marke. Jedenfalls prage es sie mindestens mit. Zudem habe die Markenin-
haberin eine Zeichenserie von 48 Marken mit dem Stammbestandteil ,FOCUS", so
dass sich der Verkehr, um die verschiedenen Produkte der Markeninhaberin un-
terscheiden zu konnen, an den Zusatzen orientiere, also an ,MONEY DAS
MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN®. Da die Widersprechende keine Zeichen-
serie mit dem Stammbestandteil ,Focus” besitze, bestehe auch keine mittelbare

Verwechslungsgefahr.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 7. Juli 2003 aufzuheben,

soweit die Loschung der Marke angeordnet wurde.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Zeichen unmittelbare Verwechslungs-
gefahr bestehe. Zwar unterschieden sie sich in (schrift-)bildlicher Hinsicht ausrei-
chend. Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr finde die grafische Gestaltung
aber keine Bertcksichtigung. Der Zusatz ,DAS MODERNE
WIRTSCHAFTSMAGAZIN® und der im Hinblick auf die verfahrensgegenstandli-
chen Dienstleistungen glatt beschreibende Bestandteil ,MONEY* traten zurtck, so

dass die jungere Marke allein durch den Bestandteil ,FOCUS" gepragt werde.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Zwar besteht zwischen den Ver-
gleichszeichen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Loschung der jinge-
ren Marke ist aber zu Recht erfolgt. Denn der Bestandteil ,FOCUS" behdlt in ihr
seine selbstandig kennzeichnende Stellung neben den weiteren Bestandteilen
-MONEY* und ,DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN®. Daher besteht ange-
sichts der identischen bzw. im Bereich engster Ahnlichkeit liegenden Dienstleis-
tungen fur die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr, dass die einander ge-
genuberstehenden Marken i. S. v. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinan-

der in Verbindung gebracht werden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umsténde
des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitat oder
Ahnlichkeit der Marken und der Identitat oder Ahnlichkeit der mit ihnen gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der alte-

ren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-



leistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EUGH GRUR 1998, 387 — Sabel/Puma;
GRUR Int. 1998, 875, 876 f. — Canon; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feig-
ling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12
- coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

1. Benutzungsfragen sind nicht angesprochen, so dass fiir die Frage der Ahn-
lichkeit der im Beschwerdeverfahren zu beurteilenden Dienstleistungen von
der Registerlage auszugehen ist. Die fur die jungere Marke geschitzten
Dienstleistungen ,Finanzwesen; Geldgeschafte; Versicherungswesen;
Vermobgensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art,
Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung,
Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ sind mit den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ,Finanzdienstleistungen, namlich
Vermdgensverwaltung, Vermittlung von Investmentgeschéften und Fonds-
anteilen, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Versicherun-
gen, Wertpapierverwaltung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung
und Vermarktung von Investmentfonds® Uberwiegend identisch oder liegen
im Bereich engster Ahnlichkeit. Sie werden ublicherweise von denselben
Unternehmen erbracht, entsprechen sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeu-
tung und haben fiir die angesprochenen Verkehrskreise denselben Nutzen
(vgl. BGH GRUR 2001, 164 f. - Wintergarten; 2002, 544 ff. - BANK 24).
Auch die ,Steuerberatung” liegt im engsten Ahnlichkeitsbereich, da Steuer-
beratung fur Vermogensverwalter fir das verwaltete Vermbégen mit zum
Aufgabenkreis gehort und vom Steuerberatungsgesetz abgedeckt ist (vgl.
8§ 4 StBerG).



Die Widerspruchsmarke ist bezliglich der von ihr beanspruchten Finanz-
dienstleistungen uneingeschrankt als Herkunftshinweis geeignet und ver-
fugt daher Uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort
.Focus” mit den Bedeutungen ,Brennpunkt; Krankheitsherd“ hat keinerlei
beschreibende Beziehung zur ,Vermdgensverwaltung, Vermittlung von In-
vestmentgeschaften und Fondsanteilen, Kreditberatung, Kreditvermittlung,
Vermittlung von Versicherungen, Wertpapierverwaltung, Wertpapierana-
lyse, Konzeption, Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds®.

Eine gesteigerte oder nachtraglich verminderte Kennzeichnungskraft im
Entscheidungszeitpunkt besteht nicht. Ohne Auswirkung auf die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insbesondere die von der Mar-
keninhaberin geltend gemachte Berihmtheit der zu ihren Gunsten einge-
tragenen Marke ,FOCUS". Bei der Prifung der Verwechslungsgefahr
kommt es ausschliel3lich auf die Kennzeichnungskraft der alteren Marke an.
Denn Zweck des mit der Eintragung gewéhrten Schutzes ist es, die Her-
kunftsfunktion der alteren Marke gegentber jlingeren, verwechselbar ahnli-

chen Zeichen zu gewahrleisten.

Den wegen der Identitat bzw. der engen Ahnlichkeit der einander gegen-
uber stehenden Dienstleistungen sowie der normalen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke gebotenen erheblichen Abstand halt die jungere

Marke nicht ein.

Die Frage der Ahnlichkeit einander gegeniiber stehender Marken ist nach
deren Ahnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinn-
gehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Ver-
kehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken kon-
nen. Um die Markené&hnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die
Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabel/Puma; BGHZ 139, 340, 347
- Lions; BGH GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). MaRRgeblich fiir die Beurtei-



3.1.

3.2.

lung der Markenahnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der sich gegen-
uber stehenden Zeichen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz Rn. 17). Denn auch
der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstandige Durch-
schnittsverbraucher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und

achtet nicht auf verschiedene Einzelheiten.

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihrer
maf3geblichen Gesamtheit erheblich. Die Widerspruchsmarke ist eine Ein-
wortmarke, wéahrend die jingere Marke aus den Bestandteilen ,FOCUS",
-MONEY* und der Wortfolge ,DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN*
besteht. Diese Unterschiede werden klanglich deutlich wahrgenommen.
Auch (schrift-)bildlich besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der
Beschwerdegegnerin ist zum Einen wegen der unterschiedlichen Lange
aufgrund der weiteren Wortbestandteile in der jungeren Marke, wegen ihrer
Farbgebung als auch dadurch, dass die beiden Bestandteile ,FOCUS" ei-
nerseits und ,MONEY DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN*“ ande-
rerseits durch eine Umrahmung und die Drehung des Wortes ,FOCUS" um
90° voneinander abgesetzt sind, ohne Weiteres von der Widerspruchs-
marke zu unterscheiden.

In begrifflicher Hinsicht liegt ebenfalls keine Zeichenahnlichkeit vor. Zwar
enthalten beide Zeichen das Wort ,Focus”, aber aufgrund der weiteren Be-
standteile der jungeren Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Ent-
sprechung haben, fehlt es an einer inhaltlich-gedanklichen Gemeinsamkeit
der Zeichen.

Die Frage, ob die jingere Marke durch ihren Bestandteil ,FOCUS" gepragt
wird, kann hier offen bleiben. Vorliegend ist in jedem Fall die Gefahr der
Verwechslung der Vergleichszeichen unter dem Gesichtspunkt der Mar-
kenusurpation i. S. d. der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
zu ,Thomson Life* (GRUR 2005, 1042 ff.) und des Bundesgerichtshofs zu
.Malteserkreuz“ (GRUR 2006, 859 ff.) gegeben. Danach kann bei identi-



schen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr fur das
Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Verbindung einer
Unternehmensbezeichnung eines Dritten mit einer normal kennzeichnungs-
kraftigen eingetragenen Marke gebildet wird und letztere in dem zusam-
mengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu pragen, eine
selbstandig kennzeichnende Stellung behélt (EuGH a. a. O., Rn. 30; BGH
a.a. 0., Rn. 18; vgl. auch BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach;
GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identitat oder Ahnlichkeit dieses
selbstandig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder
eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang kann das Vorliegen von Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen
Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O., Rn. 31). Wenn diese
Voraussetzung erfillt ist, 16st der durch das jungere Zeichen hervorgeru-
fene Gesamteindruck beim Publikum die Vorstellung aus, die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen stammten zumindest aus wirtschaftlich mit-
einander verbundenen Unternehmen (EuGH a. a. O., Rn. 31).

Der vorliegende Fall unterscheidet sich zwar von dem durch den vom Euro-
paischen Gerichtshof entschiedenen zum Einen dadurch, dass die ange-
griffene Marke mit der Widerspruchsmarke nicht in dem einem Unterneh-
menskennzeichen hinzugefligten Teil Ubereinstimmt, sondern das Unter-
nehmenskennzeichen innerhalb der jingeren Marke und die altere Marke
identisch sind. Zum Anderen sind die einander gegeniiber stehenden
Dienstleistungen auch nicht vollstandig identisch. Dies fuhrt aber nicht
dazu, dass deshalb die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Die berechtigten Interessen der Abnehmer und Mitbewerber an einer
irrtumsfreien Zuordnung der Dienstleistungen zu einem bestimmten Unter-
nehmen sowie die Eigentumsrechte des Inhabers der &lteren Marke sind
nicht nur dann berihrt, wenn ein weiterhin kennzeichnungskraftiges Zei-

chen mit dem Firmenkennzeichen des Inhabers eines jingeren Zeichens zu
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einer neuen Marke verbunden wird. Sie werden in gleichem Malie tangiert,
wenn Uberhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken herge-
stellt wird, die Anlass zu Verwechslungen gibt (vgl. BPatG GRUR 2003,
64 ff. - Flexitel/FLEXITEL). Ein derartiger Anlass besteht, wenn die altere
Marke in der jungeren Marke ihre selbstéandig kennzeichnende Stellung
beibehélt, mit anderen Worten dort ihre Hauptfunktion nicht einbtf3t. Diese
besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitat
der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie
es ihm ermdglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungs-
gefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH a. a. O.,
Rn. 23 m. w. N., BPatG a. a. O.). Dem Schutz der Herkunftsfunktion dient
die Loschung verwechselbarer Zeichen (EuGH a. a. O., Rn. 24). Um den
absoluten Schutz umfassend zu gewabhrleisten, den eine eingetragene
Marke gewabhrt, erstreckt er sich auch auf solche Falle, in denen die weiter-
hin selbstandig kennzeichnende &ltere Marke die jingere weder pragt noch
dominiert (EuGH a. a. O., Rn. 30 - 33). Fir die Frage, ob die altere Marke
ihre Herkunftsfunktion verliert, kann es daher auch nicht darauf ankommen,
ob sie einem Unternehmenskennzeichen, einem bekannten Handelsnamen
oder einer bekannten Marke hinzugefigt wird. Vielmehr ist dies allein an-
hand der Vergleichsmarken zu beurteilen. Eine selbstandig kennzeich-
nende Stellung kann sich aufgrund der Aufmachung einzelner Elemente er-
geben, unabhéangig von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile
(BGH a. a. O. - Malteserkreuz; GRUR 2004, 865 ff. - Mustang m. w. N.;
GRUR 2002, 171 ff. - Marlboro-Dach). Vorliegend ergibt sich die selbstan-
dig kennzeichnende Stellung von ,FOCUS*" durch die grafische Gestaltung
der Marke. Das in schwarz gefassten weiRen Versalien gestaltete Wort
,FOCUS* befindet sich zum Einen aul3erhalb der um die Ubrigen Bestand-
teile ,MONEY* und ,DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN" gezogene
Umrahmung und ist von diesem Zeichenteil noch durch die Drehung um 90°
abgesetzt. Dadurch erhalt ,FOCUS" eine herausgehobene Stellung aul3er-

halb der im Ubrigen geschlossenen Marke und damit eine selbstandig



gez.
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kennzeichnende Stellung in der jungeren Marke. Daher kann bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen die irrige Vorstellung ausgeldst werden, die
fraglichen Waren stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen, zumal ,FOCUS" auch das Firmenschlagwort der
Inhaberin der jungeren Marke ist. Diese Gefahr der gedanklichen Verbin-
dung der Vergleichszeichen wird nicht dadurch wieder beseitigt, dass die
einander gegenuber stehenden Dienstleistungen nicht vollstandig identisch
sind. Da sie Ublicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden
und sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und in ihrem Nutzen fir die an-
gesprochenen Verkehrskreise entsprechen, besteht auch fiur diese im
engsten Ahnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen die Gefahr, dass

sie irrtimlich der Inhaberin der jingeren Marke zugeordnet werden.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden war nicht veranlasst, § 71
Abs. 1 MarkenG.

Unterschriften



