BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 56/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 300 28 548

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird

zuruckgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 28 548

EMF EuropMed Finanzberatung GmbH

far

Bilroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschafte, Immobilienwe-

sen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der am 1. Februar 2000 eingetragenen
Wortmarke 399 40 389

EMF



far

Finanzwesen, insbesondere Finanzdienstleistungen in der Form von Investment-
bankdienstleistungen, Wertpapiere als Kapitalanlage, Wertpapiervermittiung und
Wertpapierhandel, Vermdgensverwaltung und Beratung, Marktforschung und

-untersuchung fur alle vorgenannten Dienstleistungen.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat der anwaltlich nicht vertretene Marken-
inhaber mehrfach die Frage aufgeworfen, ob die Widersprechende ihre Marke in
Deutschland Uberhaupt benutzt und ob diese bekannt sei. Dies sei seines Erach-

tens zu verneinen.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 hat die Markenstelle fur Klasse 36 durch
einen Beamten des gehobenen Dienstes unter Zuriickweisung des Widerspruchs
im Ubrigen die teilweise Léschung der angegriffenen Marke angeordnet, namlich

fur die Dienstleistungen

"Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschafte, Immobilien-

wesen".

Nach Auffassung der Markenstelle ist die vom Markeninhaber erhobene Nichtbe-
nutzungseinrede unbeachtlich, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen
sei. Zwischen den Marken bestehe teilweise die Gefahr von Verwechslungen. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. Die von der Léschungs-
anordnung betroffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit den
fur die Widersprechende geschitzten Dienstleistungen identisch oder unbedenk-
lich ahnlich, sodass bereits ein geringer Ahnlichkeitsgrad der Marken fiir die Fest-
stellung einer Verwechslungsgefahr ausreiche. Der an erster Stelle der angegrif-
fenen Marke stehende Bestandteil "EMF" prage deren Gesamteindruck, zumal der
weitere Bestandteil "Finanzberatung" rein beschreibend und somit schutzunfahig

sei und daher ebenso wie die Bezeichnung der Gesellschaftsform aul3er Betracht



bleiben kénne. Klangliche Verwechslungen seien daher unvermeidlich. Hinsicht-
lich der Gbrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien keine verwechs-
lungsrelevanten Gemeinsamkeiten mit den Dienstleistungen der Widersprechen-
den festzustellen, sodass insoweit eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem

Grunde ausscheide.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Inhabers der ange-
griffenen Marke. Zur Begriindung fiihrt er aus, dass sich die Marken wegen der in
der jingeren Marke zusatzlich vorhandenen Wortbestandteile offensichtlich von-
einander unterschieden. Insbesondere werde die jingere Marke in keinem Schrift-
stuck auf die drei Anfangsbuchstaben abgekiirzt. Es gebe zahlreiche andere Na-
men oder Firmen, die sogar Uber gleiche Namensteile verfugten, zum Beispiel
"Compuserve", "Compudent" usw. Auch der in den beiderseitigen Dienstleistungs-
verzeichnissen zum Ausdruck kommende Tatigkeitsbereich der Beteiligten sei
unterschiedlich. Die Haupttatigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke liege in
der Versicherungs-, Immobilien- und Darlehensvermittiung. Nur in geringem Um-
fang vermittle er Investmentfonds. Er erbringe jedoch nicht Investmentbank-
dienstleistungen, Wertpapierhandel, Vermdgensverwaltung oder Marktforschung.
Er berate nahezu ausschlieRlich Arzte, sodass auch die Klienten unterschiedlich
seien. AulRerdem sei er mit seinem kleinen Unternehmen nur im oberbayerischen

Raum und in Minchen tatig.

Der Markeninhaber beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als die
teilweise Loschung der angegriffenen Marke angeordnet worden
ist und den Widerspruch aus der Marke 399 40 389 insgesamt

zurickzuweisen.



Die Widersprechende beantragt wortlich,

"die Marke Nr.: 300 28 548 fur alle Waren und Dienstleistungen

aus dem Markenregister zu lI6schen"”.

Nach ihrer Auffassung liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des 89 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG vor. Es bestehe insgesamt eine Dienstleistungsidentitat sowie
-ahnlichkeit, was insbesondere fir die Dienstleistung "Finanzwesen" gelte. Der
Markeninhaber bestreite eine Dienstleistungsidentitat bzw. -ahnlichkeit auch nicht
explizit, sondern stelle nur auf den tatsachlichen Tatigkeitsbereich ab. Wesent-
licher und somit pragender Bestandteil der jingeren Marke sei die Buchstaben-
kombination "EMF". Der Zusatz "Finanzberatung" sei beschreibend und schutz-
unfahig, wahrend die Bezeichnung der Gesellschaftsform "GmbH" in den
Hintergrund rucke. Der Verkehr neige dazu, mehrgliedrige Marken mit dem
pragenden Bestandteil verkirzt zu benennen. Dies werde im vorliegenden Fall
dadurch verstarkt, dass das Buchstabenkirzel auch optisch, etwa im Briefkopf des
Markeninhabers, hervorsteche. Auf Grund der Identitat in diesem Bestandteil sei
sowohl von einer schriftbildlichen, klanglichen wie auch begriffichen Ver-
wechslungsgefahr auszugehen. Im Ubrigen sei die vom Markeninhaber erhobene
Nichtbenutzungseinrede mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist unbeachtlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist nicht be-

grundet.

a) Soweit der Markeninhaber in seinem Widerspruchs- und Beschwerdevorbrin-
gen mehrfach bezweifelt hat, ob die Widerspruchsmarke in Deutschland tber-

haupt benutzt wird, kann es dahinstehen, ob dieses Vorbringen als Nichtbenut-



zungseinrede i.S.d. 843 Abs. 1 MarkenG auszulegen ist. Jedenfalls ware eine
solche Einrede zur Zeit nicht zuldssig, da die Widerspruchsmarke erst am
1. Februar 2000 eingetragen wurde und der in dieser Bestimmung vorausgesetzte
Ablauf der sogenannten Benutzungsschonfrist von flnf Jahren seit der Eintragung
der Widerspruchsmarke bzw. seit Beendigung eines gegen die Widerspruchs-
marke gerichteten Widerspruchsverfahren noch nicht eingetreten ist. Die Wider-
sprechende hatte daher nicht gemafd 88 43 Abs. 1, 26 MarkenG die rechtserhal-

tende Benutzung ihrer Marke glaubhaft zu machen.

b) Im Umfang der von der Markenstelle ausgesprochenen Loschungsanordnung
besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Nach der standi-
gen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtli-
chen Verwechselungsgefahr i.S. von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranzie-
hung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer
Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- bzw. Dienstleis-
tungsidentitdt oder -ahnlichkeit, der Markenidentitdt oder -ahnlichkeit und der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544,
545 - BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - An-
tiVir/AntiVirus).

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels anderweitiger

Anhaltspunkte als normal zu beurteilen.

bb) Die sich gegentiberstehenden Dienstleistungen liegen, soweit sie von der L6-
schungsanordnung des angefochtenen Beschlusses betroffen sind, teilweise im

Identitatsbereich, im Ubrigen im engeren Ahnlichkeitsbereich.



Die fir die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldge-
schafte" werden von dem fur die altere Marke geschuitzten Dienstleistungsbegriff
"Finanzwesen, insbesondere ..." erfasst, so dass insoweit eine Identitdt der

Dienstleistungen besteht.

Mit dieser Dienstleistung der Widerspruchsmarke ist auf3erdem die flr die jingere
Marke eingetragene Dienstleistung "Versicherungswesen" hochgradig ahnlich, da
zahlreiche wirtschaftliche Berihrungspunkte zwischen Finanz- und Versiche-
rungswesen bestehen. Dies gilt zunéchst fur die vom Versicherungswesen er-
fassten Kreditversicherungen, die einen engen Bezug zum Finanzwesen aufwei-
sen. Teilweise Uberschneiden sich auch die Erbringer von Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen. So erbringt  z.B. die A...AG seit  der
Ubernahme der D... selbst Bankdienstleistungen. AuBerdem verfolgen
die von Versicherungsunternehmen angebotenen Lebensversicherungen mit der
Altersvorsorge den gleichen Zweck wie zahlreiche von Banken angebotene Ren-
tensparvertrage und sonstige Sparformen zur Alterssicherung. Insoweit stehen
sich die beiderseitigen Dienstleistungen auch in einem Konkurrenz- bzw. Alterna-
tivverhéltnis gegeniber. Was die Anlage von Kundengeldern betrifft, so entspre-
chen sich die bei (Lebens-)Versicherungen und im Finanzwesen erforderlichen

Tatigkeiten ebenfalls.

Schlief3lich ist auch der fur die jungere Marke eingetragene Dienstleistungsbegriff
"Immobilienwesen” eng mit Finanzwesen verzahnt. Denn Banken bieten nicht nur
Immobilienfinanzierungen und Immobilienfonds an, sondern bewerben in ihren
Geschaftsstellen haufig auch die von ihnen finanzierten Neubauvorhaben ebenso
wie Gebrauchtimmobilien, so dass sie auch die unter Immobilienwesen fallende

Immobilienvermittlung erbringen.

Soweit der Inhaber der jingeren Marke hiergegen einwendet, dass der Tatigkeits-
bereich der Beteiligten unterschiedlich sei, insbesondere der Schwerpunkt seiner

Tatigkeit in der Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Darlehen fur An-



gehorige medizinischer Berufe im oberbayrischen Raum liege, wahrend die Wi-
dersprechende im Investmentbankgeschaft, Wertpapierhandel und der Vermo-
gensverwaltung tatig sei, vermag dies am festgestellten Grad der Ahnlichkeit der
Dienstleistungen nichts zu andern. Das Widerspruchsverfahren nach § 42
MarkenG ist ein registerrechtliches Verfahren, in dem die Verwechslungsgefahr
allein anhand der Marken mit ihren im Register eingetragenen Waren bzw.
Dienstleistungen zu priufen ist. Daher spielt es keine Rolle, ob die Beteiligten die
fur sie eingetragenen Dienstleistungen Uberhaupt und ggf. in welchem Umfang
erbringen. Solange die Benutzung der Widerspruchsmarke mangels Erhebung
oder Zulassigkeit der Nichtbenutzungseinrede nicht in Frage steht, wie hier (s.o.
a)), ist die Ahnlichkeit der Dienstleistungen nur anhand der fir die Marken einge-

tragenen, u.U. weit gefassten Oberbegriffe zu beurteilen.

cc) Die angegriffene Marke halt den insoweit erforderlichen gré3eren Abstand zur
Widerspruchsmarke nicht ein.

Zwar unterscheiden sich die Marken deutlich, wenn sie in ihrer Gesamtheit vergli-
chen werden, da der nur aus den Buchstaben "EMF" bestehenden Widerspruchs-
marke zusétzlich die unibersehbaren weiteren Bestandteile "EuropMed Finanzbe-
ratung GmbH" der jungeren Marke gegenuberstehen. Allerdings pragt die in bei-
den Marken identisch vorhandene Buchstabenfolge "EMF" den Gesamteindruck
der angegriffenen Marke, so dass eine Verwechslungsgefahr allein aufgrund der

Ubereinstimmung in diesem Bestandteil in Betracht kommt.

Grundsatzlich ist allein von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei
es in der Regel nicht zulassig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element he-
rauszugreifen und dessen Ubereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzu-
stellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen
Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selb-
standig kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck

der mehrgliedrigen Marke pragt, indem er eine eigenstandige kennzeichnende



Funktion aufweist (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 367 ff.,

m.w.N.).

Dies ist beim Bestandteil "EMF" innerhalb der jingeren Marke der Fall. Hierfur
spricht vor allem, dass die jingere Marke insgesamt Uber mindestens vier anein-
ander gereihte Wort- bzw. Buchstabenelemente verfligt. Wegen der Zweiteiligkeit
von "EuropMed" (aufgrund der Binnengrof3schreibung) sind es im Grunde sogar
funf Bestandteile, die der Marke mit zusammen 29 Buchstaben eine fir Kenn-
zeichnungen aufRerordentliche Lange und Umstandlichkeit verleihen. Zudem ent-
halt der Bestandteil "EMF" die Anfangs- und GroRbuchstaben der nachfolgenden
Worte "EuropMed Finanzberatung", die im Hinblick auf den abschlie3enden Ge-
sellschaftszusatz "GmbH" erkennbar den Firmenkern bilden. Die Buchstabenfolge
"EMF" hat daher eine Art Stellvertreter- bzw. Reprasentationsfunktion. Hinzu
kommt die dominierende Stellung von "EMF" am Markenanfang, die besonders
zur Verkirzung der langen "Rest-" Marke auf diesen Bestandteil einladt. Damit
pragt der Bestandteil "EMF" den Gesamteindruck der jingeren Marke. Insbeson-
dere ist in erheblichen Umfang damit zu rechnen, dass die jingere Marke jeden-
falls im mindlichen Verkehr allein mit diesem Bestandteil verkirzend benannt
wird. Da er mit der Widerspruchsmarke vollkommen Ubereinstimmt, ist somit von

einer ldentitat der Marken bzw. ihrer pragenden Bestandteile auszugehen.

Die Markenstelle hat damit, jedenfalls im Ergebnis, zu Recht eine teilweise Ver-
wechslungsgefahr festgestellt und insoweit die Léschung der jungeren Marke an-
geordnet. Die Beschwerde des Markeninhabers war daher zuriickzuweisen.

2. Auch die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist nicht begriindet.

a) Der Senat hat zwar Zweifel, ob sich die Widersprechende Uberhaupt der Be-
schwerde des Markeninhabers anschliel3en wollte. In ihrem schriftsatzlichen Vor-
bringen hat sie eine Beschwerde jedenfalls weder férmlich erhoben noch hat sie

ausgefuhrt, warum sie eine Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der Dienst-
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leistung "Buroarbeiten” sieht, wegen der die Markenstelle eine Zurtickweisung des
Widerspruchs im Ubrigen ausgesprochen hat. Am Schluss ihrer Beschwerdeerwi-
derung (Schriftsatz vom 29. Juli 2003) hat die Widersprechende jedoch als Antrag
bzw. Ziel ihres Vorbringens formuliert, dass die angegriffene Marke "fur alle Waren
und Dienstleistungen aus dem Markenregister zu lI6schen" sei. Dieses Ziel kann
die Widersprechende, nachdem sie innerhalb der Beschwerdefrist keine eigene
Beschwerde unter Zahlung der Gebihr eingelegt hat, nur erreichen, indem sie
sich der Beschwerde des Markeninhabers anschliel3t. Denn eine solche soge-
nannte unselbstandige Anschlussbeschwerde kann auch noch - ohne Zahlung der
Beschwerdegebihr - nach Ablauf der Beschwerdefrist eingelegt werden, wobei die
Anschlussbeschwerde von der Aufrechterhaltung und Zul&ssigkeit der Be-
schwerde des Verfahrensgegners abhéngig ist (vgl. Strébele/Hacker, Markenge-
setz, 7. Aufl.,, Rdn. 84 ff.). Der Senat geht daher von der Einlegung einer An-

schlussbeschwerde durch die Widersprechende aus.

b) Die Anschlussbeschwerde ist jedoch nicht begriindet, da hinsichtlich der fur
die jingere Marke eingetragenen Dienstleistung "Blroarbeiten” keine Verwechs-

lungsgefahr besteht.

Bilroarbeiten weisen mit den fur die Widersprechende geschitzten Finanzdienst-
leistungen, einschliel3lich der Beratung, Marktforschung und -untersuchung, keine
wirtschaftlichen Beruhrungspunkte auf, die fur die Feststellung einer rechtlich er-
heblichen Dienstleistungsahnlichkeit ausreichen wirden. Biroarbeiten sind im we-
sentlichen Tatigkeiten, die als Schreib- und Sekretariatsdienstleistungen der (me-
chanischen) Erstellung, Zusammenstellung, Vervielfaltigung und Verteilung von
Textdokumenten dienen. Hinzu kommen organisatorische Assistenztatigkeiten wie
Gesprachsannahmen und -vermittlungen, Terminierungen und sonstige, dem
reibungslosen Burobetrieb dienende Ordnungs- und Organisationstéatigkeiten, die
als eher aulierliche Zuarbeiten keine vertieften Kenntnisse der betrieblichen In-
halte erfordern und insoweit auch keine Gestaltungsmaoglichkeiten bieten. Dem-

entsprechend tragt der Erbringer von Birodienstleistungen gegeniber seinem
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Auftraggeber auch keine Verantwortung fur die Qualitat bzw. den Erfolg der ei-

gentlichen Unternehmenstatigkeit und wird hierftr auch nicht vergutet.

Fur eine auch nur geringe Ahnlichkeit von Bliroarbeiten mit Finanz- und ahnlichen
Dienstleistungen spricht auch nicht, dass selbst hochqualifizierte Krafte zumindest
gelegentlich auch einfachste Buroverrichtungen selbst vornehmen. Insoweit han-
delt es sich nur um Einzeltatigkeiten, die weder fur das Wesen der angebotenen
Gesamtdienstleistung bestimmend sind noch vom Erbringer der Gesamtdienst-
leistung als eigensténdige Dienstleistung angeboten werden. Insoweit kénnen er-
ganzend die bereits fur Waren entwickelten markenrechtlichen Grundsatze heran-
gezogen werden, nach denen Sachgesamtheiten in der Regel nicht mit ihren Ein-
zelteilen ahnlich sind (vgl. Strébele/Hacker, a.a.0., 8 9, Rdn. 111).

Mangels jeglicher rechtlich erheblicher Ahnlichkeit zwischen Biiroarbeiten und den
fur die Widersprechende geschuitzten Dienstleistungen kann eine Verwechslungs-
gefahr insoweit selbst bei identischen Marken und hdchster Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden, so dass die Anschlussbe-

schwerde erfolglos bleiben muss.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Grunden
der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens geman § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Dr. Hock Katker

Cl



