BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 67/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die angegriffene Marke 303 07 093

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 2. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Eingetragen am 23. Juli 2003 unter der Nummer 303 07 093 fir die Waren

.Kontaktlinsenpflegemittel, insbesondere Reinigungs-, Abspiil-,
Desinfektions- und Aufbewahrungslésungen®

ist die Wort/Bildmarke
FOCUsept.
Widerspruch erhoben wurde aus der unter der Nummer 394 07 564 seit dem
23. Mai 1996 fur Waren verschiedener Klassen, - nach teilweiser Loschung - fur
u. a. folgende Waren der Klassen 3 und 5
....Seifen; Parfumerien, atherische Ole, Schminken, Kosmetika,

Haarwasser, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Rasierwés-

ser und —cremes, Deodorants; Toilettenartikel, ndmlich Toiletten-



papier, Reinigungsmittel und Zahncreme; Zahnputzmittel, pharma-
zeutische Erzeugnisse sowie Erzeugnisse fur die Gesundheitspfle-
ge, diatetische Erzeugnisse, auf der Basis von Vitaminen, von Ei-
weild und/oder auf der Basis von Kohlehydraten als Nahrungsmit-
tel fur die Aufbau- oder nahrstoffreduzierte, kalorienkontrollierte
Ernédhrung, als sportliche Aufbaumittel, Vitamin- und Mineral- so-
wie spurenelementhaltige auch stimulierende Aufbaupréparate

o0.a.;..."

eingetragenen Wortmarke

FOCUS.

Die Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Es sei von
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da
die Bereiche, fur die eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geltend gemacht wer-
den koénne, fur die hier vorzunehmende Beurteilung keine Bedeutung hatten. Ahn-
lichkeit bestehe zwischen den Waren ,Kontaktlinsenreinigungsmittel“ und ,phar-
mazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege”. Wegen der
jeweils unterschiedlichen Wortlangen unterschieden sich die Marken ausreichend
in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Der Bestandteil ,sept” sei trotz des Hin-
weises auf ,septisch” kein glatt beschreibender Bestandteil, so dass beide Be-
standteile die angegriffene Marke gleich pragten. Assoziative Verwechslungsge-
fahr bestehe nicht, da die Widerspruchsmarke ,Focus"” in der angegriffenen Marke

nicht wesensgleich enthalten sei.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen
ausgefuhrt, es sei fur die Warenklasse 5 zumindest durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen. Es bestehe Uberdurchschnittli-

che Warenahnlichkeit zu den Waren ,pharmazeutische Erzeugnisse” und ,Reini-



gungsmittel* der angegriffenen Marke. Die angegriffene Marke ,FOCUsept" werde
durch den hochgradig ahnlichen Bestandteil ,FOCU" gepréagt, da der Bestandteil
.Sept’ einen beschreibenden Hinweis darauf gebe, dass die Waren desinfizierende
Wirkung hatten. Auch wegen der Vielzahl der mit dem Bestandteil ,-sept* gebilde-
ten Marken der Markeninhaberin trete dieser Bestandteil in den Hintergrund. Die
pragende Wirkung resultiere auch aus der Uberragenden Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke. Jedenfalls komme dem Bestandteil ,FOCU* in der angegriffe-
nen Marke eine selbstandig kennzeichnende Bedeutung zu. Es bestehe assoziati-

ve Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 5 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2006 aufzu-
heben und die Loschung der Marke 303 07 093 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Wesentlichen auf die Ausfiihrungen
der Markenstelle Bezug genommen. Dartber hinaus ist sie der Ansicht, zwischen
den ,Reinigungsmitteln der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffe-
nen Marke bestehe wegen der unterschiedlichen Inhaltsstoffe und Anwendungs-
bereiche keine Ahnlichkeit. Hinsichtlich der ,pharmazeutischen Erzeugnisse* der
Widerspruchsmarke bestehe allenfalls durchschnittliche Warenahnlichkeit. In der
angegriffene Marke ,FOCUsept“ seien die beiden Bestandteile, die gleichgewichtig
nebeneinander stiinden, zu einem Phantasiegebilde verschmolzen. Fur das Vor-
liegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fehle es an einem wesensgleichen
Bestandteil in beiden Marken, die Serienmarken der Widersprechenden seien

durchwegs abweichend gebildet.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 394 07 564
besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 89 Absatz 1 Nr. 2
MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 — Mustang;
WRP 2004, 907 —Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 — NEURO-VIBOLEX/
NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsatzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung in Bezug auf die hier in Rede stehen-
den Waren von einer geschwéachten Kennzeichnungskraft und damit von einem

eingeschréankten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Neben der optisch-physikalischen Bedeutung von ,Fokus” im Sinne von ,Brenn-
punkt einer Linse“, wird ,Fokus“ auch als medizinischer Fachbegriff fur einen

.Streuenden Krankheitsherd im Kérper* verstanden (vgl. Duden — Deutsches Uni-



versalworterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM). Jedenfalls die hier auch an-
gesprochenen medizinisch gebildeten Fachkreise, denen ,Focus/Fokus* als medi-
zinischer Fachbegriff ohne weiteres gelaufig ist, wird in ,FOCUS* einen Hinweis
auf das Anwendungsgebiet eines Teils der Widerspruchswaren — soweit sie das
Auge betreffende pharmazeutische Produkte bzw. Kontaktlinsenpflegeprodukte

umfassen - sehen.

Demgegeniber kann die Widerspruchsmarke entgegen der Ansicht der Wider-
sprechenden keinen erweiterten Schutzumfang aufgrund gesteigerter Verkehrsbe-
kanntheit fur alle eingetragenen Waren fur sich in Anspruch nehmen. Der erweiter-
te Schutzumfang einer Marke beschrankt sich auf die (eingetragenen) Waren und
Dienstleistungen, fur die durch eine entsprechende Benutzung eine gesteigerte
Verkehrsgeltung anzuerkennen ist. Diese erhdhte Kennzeichnungskraft kann zwar
noch auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen ausstrahlen, keinesfalls um-
fasst die Ausstrahlungswirkung aber den gesamten Bereich einer Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 Zwilling/
Zweibrider; BIPMZ 1978, 326, 327). Vorliegend sind keine Anhaltspunkte daflr
erkennbar, dass eine erhthte Kennzeichnungskraft, die die Marke aus der Be-
kanntheit der Marke fur die Zeitschrift ,FOCUS" und damit in Zusammenhang ste-
hende Waren beansprucht, auf die hier zu beurteilenden Waren der Klassen 3
oder 5 ausstrahlen konnte (vgl. BPatG 25 W (pat) 211/01 - FOCUSVITAL/FOCUS
in PAVIS PROMA, Kliems; 33 W (pat) 186/03 - FOCCUS/FOCUS in PAVIS
PROMA, Kliems).

2. Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten worden ist,

ist bei der Beurteilung der Warenéhnlichkeit von der Registerlage auszugehen.

Zwischen den pharmazeutischen Erzeugnissen und Erzeugnissen fir die Gesund-
heitspflege der Widerspruchsmarke einerseits und den Kontaktlinsenpflegemitteln
der angegriffenen Marke andererseits besteht Warenahnlichkeit, da Kontaktlinsen-

pflegemittel regelm&Rig aus pharmazeutischen Unternehmen stammen und zu-



dem beim Vertrieb in der Apotheke zusammentreffen kénnen, auch wenn der Ver-
trieb vorwiegend liber den Optiker stattfindet (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit
von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 162 re. Sp.).

Zu berucksichtigen ist hierbei, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Er-
zeugnissen eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben
ist, so dass hierfur wie fur die Ubrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneinge-
schrankt zu bertcksichtigen sind. Dabei ist aber davon auszugehen, dass grund-
satzlich nicht auf einen sich nur flichtig mit der Ware befassenden, sondern auf
einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstidndigen Durch-
schnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware
unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHE/
TISSERAND) und der insbhesondere allem, was mit der Gesundheit zusammen-
hangt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR
1995, 50 — Indorektal/Indohexal).

3. Den bei geschwachter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und ahn-
lichen Waren zu fordernden Markenabstand halt die angegriffene Marke in jeder
Hinsicht ein.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-
gen Gesamteindruck der sich gegenuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht
dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmé&Rig in der Form aufnimmt,
in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,
mdglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-
zieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des
Gesamteindrucks nicht aul3er Betracht, sondern ist mit zu bertcksichtigen. Zudem
ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr grundsétzlich mehr auf die gegebe-
nen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede
abzustellen (vgl. BGH a. a. O. — NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).



Ausgehend von der registrierten Form der zu vergleichenden Marken unterschei-
den diese sich in ihrem durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht klar und unverwechselbar. So han-
delt es sich bei der angegriffenen Marke um eine dreisilbige Wort/Bildmarke als
Einwortmarke aus zwei zusammengeschriebenen und durch unterschiedliche
Schreibweise hervorgehobenen Bestandteilen mit acht Buchstaben, bei der Wider-
spruchsmarke dagegen um eine zweisilbige Wortmarke bestehend aus funf Buch-

staben.

Auch wenn die Widerspruchsmarke - formal betrachtet — identisch in der angegrif-
fenen Marke enthalten ist, fuhrt dies nicht zu einer Bejahung der unmittelbaren
Verwechslungsgefahr. Dies ware, abweichend von dem Grundsatz, dass ein Ele-
mentenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199
- Springende Raubkatze), nur dann moglich, wenn der Wortbestandteil ,FOCU(s)"
die angegriffene Marke allein in kollisionsbegriindender Weise pragen wirde.

Zwar kommt bei mehrteiligen Marken eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn
Ahnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisions-
begrindend pragen kénnen. Dies ist der Fall, wenn der Bestandteil den Gesamt-
eindruck der mehrgliedrigen Marke pragt, indem er eine selbstandig kennzeich-
nende Funktion aufweist, und wenn die Ubrigen Markenteile fur die angesproche-
nen Verkehrskreise in einer Weise zurlcktreten, dass sie fur den Gesamteindruck
vernachlassigt werden kénnen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI
RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus;
a. a. O. - Mustang).

Diese Grundsatze lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf einheitlich zusam-
mengeschriebene Markenwoérter anwenden (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440
- WISCHMAX/Max), wozu auch die angegriffene Marke zéahlt. Zwar sind als Kom-
binationsmarken im obengenannten Sinne nicht nur Marken zu verstehen, die

mehrere getrennte Bestandteile aufweisen, sondern hierzu kénnen auch zusam-



mengeflgte Marken zahlen, die aus sonstigen Grinden (etwa aufgrund ihrer be-
sonderen graphischen Gestaltung) sich als mehrgliedrig darstellen. Davon kann
aber bei zusammengeschriebenen Wortern in Normalschrift —auch mit grol3 ge-
schriebenen Mittelbuchstaben - nicht ausgegangen werden, diese sind vielmehr
nur in ihrer Gesamtheit zu wirdigen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/
AntiVirus).

Bei der angegriffenen Marke ergeben sich namlich keine Anhaltspunkte dafur, sie
- abweichend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken re-
gelméalig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH GRUR
1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/
ComNet; a. a. O. - Zwilling/Zweibrider) — als mehrteilige Marke zu wuirdigen. Die
Bezeichnung ,FOCUsept* wirkt im Hinblick auf die Zusammenschreibung in einem
Wort als geschlossene Gesamtbezeichnung; keines der beiden Zeichenelemente
tritt besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund mit der Folge, dass
eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausgeschlossen ist.
Durch die Darstellung der Bestandteile in Gro3- und Kleinschreibung wird dieser
Eindruck der Geschlossenheit nicht beseitigt, da der Wechsel zwischen Grol3- und
Kleinschreibung innerhalb eines Markenwortes lediglich eine tbliche werbemalfiige
Hervorhebung darstellt. Hierbei handelt es sich nicht um eine deutlich dartber hin-
ausgehende graphische Gestaltung, die die jingere Marke als aus getrennten Be-
standteilen gebildet erscheinen lassen kénnte. Allein durch die Kleinschreibung
von ,sept” ergibt sich keine derart untibersehbare Absetzung, dass dieser Wortteil
in den Hintergrund tritt, wie es etwa durch die Wiedergabe in Konturschrift der Fall
sein kann (vgl. BPatGE 35, 188, 192 —- BERGER/BERGERLAHR).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch keine Verwechslungs-
gefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der Bestandteil ,-sept® der angegriffenen
Marke als ein in dem hier malRgeblichen Warenbereich haufig verwendeter und
damit verbrauchter Bestandteil fur den Gesamteindruck voéllig in den Hintergrund

trate. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile blei-
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ben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliedriger Marken nicht aul3er
Betracht, sondern tragen grundsatzlich zur Pragung des Gesamteindrucks bei
(vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadiclophlont; a.a.O. - Zwilling/
Zweibrider; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei der Endsilbe
.~sept* der angegriffenen Marke handelt es sich insbesondere nicht um eine be-
schreibende Angabe zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darreichungsform des
Arzneimittels wie z. B. ,oral, forte, retard“, denen die beteiligten Verkehrskreise
keinerlei die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumes-
sen (vgl. BPatG GRUR, 122, 124 - BIONAPLUS; Strobele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl. 8 9 Rdn. 309 m. w. N.), weil der Endsilbe ,-sept” kein separat verstandener
Hinweis dieser Art enthommen werden kann. Im Zusammenhang mit dem Be-
standteil ,FOCU" kann der Nachsilbe ,-sept” als mogliche Verkirzung des Wortes
.septisch* (mit Keimen behaftet — vgl. Duden a. a. O.) und der angestrebten anti-
septischen Wirkung lediglich ein sachbeschreibender Anklang dahingehend ent-
nommen werden, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren in
einem Zusammenhang mit von Keimen behafteten Kontaktlinsen stehen, weshalb
der Bestandteil ,-sept® sich nicht im Sinne der obengenannten Angaben als

schutzunfahig erweist.

Die angegriffene Marke ,FOCUsept* erscheint vielmehr in ihrer Kombination als
geschlossener, einheitlicher Phantasiebegriff. Die angesprochenen Verkehrskreise
haben somit keinen Grund, den Bestandteil ,FOCU(s)* der angegriffenen Marke
herauszugreifen und allein diesen der Widerspruchsmarke ,FOCUS*" gegentiber-
zustellen. Die angegriffene Marke unterscheidet sich damit in ihrer Gesamtheit

ausreichend von der Widerspruchsmarke.

4. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander

in Verbindung gebracht werden kdnnen.

Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass

die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichs-
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marken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen.
Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesens-
gleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der alteren Marke,
messen diesem Stammbestandteil also fir sich schon die maRRgebliche Herkunfts-
funktion bei und sehen deshalb die Ubrigen abweichenden Markenteile nur noch
als Kennzeichen fur bestimmte Waren aus dem Geschéftsbetrieb des Inhabers
der alteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR
2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

In solchen Ausnahmefallen reichen bereits geringfligige Unterschiede aus, um den
Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen
(vgl. BGH a. a. O. - Innovadiclophlont; BPatG Mitt 1983, 58, 59 - Rollinos/Rolo).
Die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile sprechen auch dann gegen
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Be-
standteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von
der Vorstellung wegfiihren, es handele sich um Serienmarken eines Unterneh-
mens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O. - POLYFLAM/
MONOFLAM). Der fir die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erfor-
derliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist schlieflich
kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass beschreibende
Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbestandteile von
Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder).

Im vorliegenden Fall setzt sich die angegriffene Marke aus den Bestandteilen
.,FOCU-“ und ,-sept“ zusammen. Dies wird zum einen auf3erlich aus der graphi-
schen Gestaltung, zum anderen bei klanglicher Wiedergabe durch die sich aus der
naturlichen Sprechweise und der Silbengliederung ergebenden Zasur zwischen
diesen Bestandteilen erkennbar. Das bedeutet, dass der in der Wortmitte vorhan-
dene Konsonant ,-s* nicht dem Wortanfang ,FOCU-“ zugehdrt, sondern der Nach-
silbe ,-sept”. ,FOCU-" und die Widerspruchsmarke ,FOCUS" weichen somit nicht

nur geringfligig voneinander ab, was im Verkehr nicht unbemerkt bleiben wird.
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Deshalb fehlt es schon an einem identischen oder wesensgleichen Stammbe-

standteil fur eine Zeichenserie.

Eine gesamtbegriffliche Verbindung fuhrt aber - wie oben ausgefuhrt- zu dem
Phantasiebegriff ,FOCUsept“ und damit von der Vorstellung weg, das - im Ubri-
gen - kennzeichnungsschwache Markenelement ,FOCU(s)“ sei verwechselbarer

Stammbestandteil einer Markenserie.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen An-
lass, 8§ 71 Absatz 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften



