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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angeqriffene Marke 395 46 204

hat der 25. Senat ((Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 20. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
wird der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2000 aufgehoben,
soweit die Loschung der Marke wegen des Widerspruchs aus
der Marke 1 063 539 fur die Waren "Druckereierzeugnisse, In-
formationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, namlich
Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bicher, Poster,

Aufkleber, Kalender, Photographien” angeordnet worden ist.



Der Widerspruch aus der Marke 1 063 539 wird insoweit ver-
worfen. Im tbrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der an-

gegriffenen Marke zurtickgewiesen.

2. Auf die Anschlussbeschwerde der aus der IR-Marke 539 480
Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle vom
23. Mai 2000 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus dieser
Marke hinsichtlich der Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und
Videoaufzeichnungstrager; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalen-
der, Photographien” der angegriffenen Marke zuriickgewiesen
worden ist. Die Marke 394 46 204 wird auch fir diese Waren
auf Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 ge-

[6scht.

3. Die Entscheidung uber die Anschlussbeschwerde der aus der
Marke 1 063 539 Widersprechenden bleibt dahingestellt.

Grinde

1. Die Wortmarke
FOCUS
ist am 18. Marz 1997 unter der Nummer 395 46 204 fiur eine Vielzahl von Waren

und Dienstleistungen der Klassen 42, 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 in das Marken-

register eingetragen worden.



Dagegen haben die Inhaberinnen der Marke Nr 118 455 (Widersprechende 1), der
IR-Marke 539 480 (Widersprechende Il) und der Marke 1 063 539 (Widerspre-
chende 1ll) Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke 118 455

FOCUS

ist ua fur die Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investment-

fonds" geschutzt.

Die Widerspruchsmarke 539 480 IR

@ FOCUS

hat in der Bundesrepublik Deutschland Schutz fur die Waren und Dienstleistungen

"Appareils de mesurage, de contréle et d’analyse; ordinateurs, ap-
pareils pour I'entrée et la sortie des données, terminaux, appareils
pour le traitement de texte; appareils et instruments pour enre-
gistrer et reproduire des données; machines de bureau ; supports
d’enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d’autres
formes, lesdits produits étants utilisés en relation avec tous les ap-

pareils et machines précités ;

Bandes, cartes, disques et autres produits similaires en papier ou
en carton, tous ces produits étant utilisés en relation avec tous les
appareils et instruments mentionnés dans la classe 9 ; machines

de bureau ;



Services d’automatisation, programmation pour ordinateurs, con-
sultations et services de conseils en matiere d’automatisation, de
programmation pour ordinateurs et en matiere de traitement auto-

matique de données "

Die Widerspruchsmarke 1 063 539

Focus

ist fir die Waren "Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klas-
se 16 enthalten)" eingetragen. Der Widerspruch aus der Marke 1 063 539 vom

30. Juli 1997 richtete sich lediglich gegen die Waren "Informationsdatentrager".

2. Die Markenstelle fiir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 23. Mai 2000 durch einen Beamten des hoheren Dienstes die Ein-
tragung der Marke 39546 204 wegen der Widerspriche aus den Marken
1 182 455, IR 539 480 und 1 063 539 teilweise geldscht und zwar

wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455 fur die Dienstleistungen

"Marketing" und "Verkaufsforderung",

wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 fur die Waren und Dienstlei-

stungen

"Mit Programmen versehene Datentrager (Computer-Software),
auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungspro-
gramme fur Programmerstellungen und -erweiterungen sowie als
Abfrageprogramme flr Einplatz-, Mehrplatz- und Netzwerkcompu-
ter; mit Daten-Management-Programmen versehene Datentrager,

insbesondere auch als Programme und als Programmteile fur die



Einrichtung, Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteilten, ho-
mogenen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Da-
tenubertragung verbunden sind oder werden; Informationsdaten-
trager, mit Informationen versehene maschinell lesbare Datentra-
ger aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disketten,
CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datentrdgern aufgezeichnete
Worterbucher; samtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf
dem Gebiet der Photogrammetrie; Lehr- und Informationsschriften
und Worterbicher fir diese Programme; bespielte und unbespielte
Signalaufzeichnungstrager, namlich solche zur optischen, magne-
tischen und optoelektronischen Speicherung; Druckereierzeugnis-
se; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen,
namlich Druckschriften, Zeitschriften, Bucher, Softwareentwick-
lung und -vermittlung sowie On-line-up-dating-Service auch fir
CD-ROM; Anbindung von Computersystemen an Datennetze, Te-
lefonanlagen und offentliche Telefonnetze; Installation, Wartung
und Service im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung
von Programmen fiur die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung
und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen
und -programmbausteinen; Auftrags-Forschung und -Entwicklung
von Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank,
namlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Daten
und sonstigen Informationen sowie Vermittlung von Datenbankin-
formationen; Auftrags-Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf
dem Gebiet der Datenverarbeitung, einschlie3lich Erstellen von
Datenbanken, Dokumentationen und Programmen fur die Buro-,
Verwaltungs- und Produktionsautomation; Entwicklung von Com-
puter-Codes bzw. Programmierungssystemen; Leasing im Bereich
von Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Be-
reich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von

Computersystemen”



und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 1 063 539 die Waren

"Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Drucke-
reierzeugnissen, namlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschrif-

ten, Bucher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien®.

Im Ubrigen sind die Widerspriiche zuriickgewiesen worden.

Die Markenstelle hat dazu ausgefuhrt, dass wegen des Widerspruchs aus der
Marke 1 182 455 die Dienstleistungen "Marketing” und "Verkaufsforderung" zu 16-
schen seien, da die Marken identisch seien und ein zumindest entfernter Grad ei-
ner Ahnlichkeit zu den Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von In-
vestmentfonds" bestehe. Im Ubrigen sei der Widerspruch zurlickzuweisen, da es
an einer Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen
fehle.

Hinsichtlich der wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke Nr 539 580 zu 16-
schenden Waren und Dienstleistungen bestehe teils Ahnlichkeit, teils Identitat der
Waren und Dienstleistungen. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke prage
diese und sei klanglich mit der angegriffenen Marke identisch. Im dbrigen sei der
Widerspruch zuriickzuweisen, da eine zeichenrechtlich erhebliche Ahnlichkeit

nicht festzustellen sei.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 1 063 539 seien die angegriffenen
Waren "Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form von Druckereierzeug-
nissen, namlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Blucher, Poster, Auf-
kleber, Kalender, Photographien" zu l6schen. Es bestehe eine entfernte Ahnlich-
keit zu den Waren "Papier”, "Papierwaren” der Widerspruchsmarke. Die Bezeich-
nungen seien identisch, da neben der registrierten auch jede andere verkehrsubli-
che Wiedergabeform, wie zB Grof3- und Kleinschreibung geschutzt sei. Im Hinblick

auf die Ubrigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen sei der Widerspruch



zuriickzuweisen, da insoweit keine Ahnlichkeit mit den Waren der Widerspruchs-

marke bestehe.

3. Mit der dagegen eingelegten Beschwerde beantragt die Inhaberin der angegrif-

fenen Marke

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 vom 23. Mai 2000
aufzuheben und die Widerspriiche aus den Marken Nr 1 182 455,
Nr 1 063 539 und Nr 539 480 (IR-Marke) zurtickzuweisen.

Die Markenstelle habe bei ihrer Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit den Wi-
derspruchsmarken die Beriihmtheit des Markenwortes "FOCUS" in Richtung auf
die Anmelderin der angegriffenen Marke unbertcksichtigt gelassen. Wegen der in-
tensiven Bewerbung und Marktprasenz der Beschwerdefuhrerin habe das Marken-
wort "FOCUS" bereits im Jahr 1994 liberragende Verkehrsgeltung erlangt. Gerade
diese Berihmtheit prage die tatsachlichen Verhéltnisse der Wahrnehmung der
Marke im Verkehr und stehe einer Verwechslungsgefahr in Richtung auf die Wi-

derspruchsmarke entgegen.

In Bezug auf die Marke 1 182 455 sei aulRerdem eine Ahnlichkeit der sich gegen-
Uberstehenden Dienstleistungen, die unterschiedlichen Klassen zugehdrten, zu
verneinen. "Marketing" und "Verkaufsforderung" lagen nicht im Ahnlichkeitsbereich
der Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds”. Es
bestehe ein unterschiedliches Marketingkonzept. Die Widersprechende vermarkte
eigene Fonds, demgegeniber betrafen "Marketing” und "Verkaufsforderung” belie-
bige Produkte Dritter.

Hinsichtlich der IR-Marke Nr 539 480 sei eine Ahnlichkeit der Marken zu vernei-
nen, da bei der Widerspruchsmarke die kennzeichnungskraftige Bildgestaltung ge-
genuber dem nur schwach kennzeichnungskraftigen Wortbestandteil pragend sei.

Es bestehe auch keine Produktdhnlichkeit, da wegen der Bertihmtheit der Be-



zeichnung "FOCUS" fir die Anmelderin ein besonders hoher Grad an Uberein-

stimmung der Produkte erforderlich wére, die nicht vorlage.

Hinsichtlich der Marke Nr 1 063 539 beschrénke sich der Widerspruch auf "Infor-
mationsdatentrager”. Es lage insoweit keine Ahnlichkeit der sich gegeniiberste-

henden Waren vor.

Die Widersprechende | beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zuriickzu-

weisen.

Die Markenstelle habe zu Recht wegen ihres Widerspruchs die Loschung fur die
Dienstleistungen "Marketing” und "Verkaufsforderung" angeordnet. Die Klassen-
einteilung spiele fiir die Frage der Ahnlichkeit der Dienstleistungen keine Rolle. Ein
Finanzdienstleister kdnne ebenfalls fur Dritte tatig werden und biete nicht nur eige-
ne Fonds an. Die von der Inhaberin geltend gemachte Beriihmtheit der angegriffe-

nen Marke erhdhe sogar noch die Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende Il beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zuriickzu-
weisen und beantragt weiter, im Wege der Anschlussbeschwerde
zusatzlich auch die Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Video-
aufzeichnungstrager; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Kalender, Pho-

tographien” im Verzeichnis der angegriffenen Marke zu lI6schen.

Sie ist der Meinung, dass die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke uner-
heblich sei, macht jedoch ihrerseits eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke geltend, da mit ihr grol3e Umsétze getatigt worden seien. Der Wort-

bestandteil der Widerspruchsmarke sei fur diese pragend und stimme mit der an-
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gegriffenen Marke Uberein. Es bestiinden auch enge Berihrungspunkte zwischen
den sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen. Uber die von der Mar-
kenstelle hinausgehende Ldschungsanordnung seien auch die Waren "Compact-
Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungstrager; Zeitungen, Poster, Aufkleber, Ka-
lender, Photographien” zu lI6schen, da die Waren der Klasse 9 der Widerspruchs-
marke als Software denselben Inhalt aufweisen und austauschbare Medien sein

konnten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden Il zurtickzuwei-

sen.

Sie ist der Ansicht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht
gesteigert sei und diese allenfalls in Fachkreisen bekannt sei. Aul3erdem fehle es
insbesondere hinsichtlich der Waren "Aufkleber, Kalender" auch an einer Ahnlich-

keit, da diese nicht als Software vertrieben wirden.

Die Widersprechende IIl beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zuriickzu-
weisen und beantragt im Wege der Anschlussbeschwerde, die an-
gegriffene Marke fur "Informationsdatentrager, mit Informationen
versehene maschinell lesbare Datentrager aller Art auch mit Soft-

ware" zu loéschen.

Sie macht geltend, dass die Angabe der Waren "Informationsdatentrager”, gegen
die sich ihr Widerspruch richtet, auch die Waren "mit Informationen versehene ma-
schinell lesbare Datentrager aller Art auch mit Software" umfasse, da dieser Zu-
satz eine reine Spezifizierung der "Informationsdatentrager" sei. Es bestehe eine

Ahnlichkeit dieser Waren der angegriffenen Marke mit den "Papier- und Pappwa-
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ren" der Widerspruchsmarke, da es sich bei Informationsdatentrager auch um

Lochkarten handeln kénne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden Il zurtickzuwei-

sen.
Sie ist der Auffassung, dass keine Ahnlichkeit zwischen "Informationsdatentrager"
und "Papier- und Pappwaren" der Widerspruchsmarke bestehe, da "Lochkarten”
als "Informationsdatentrager" veraltet seien, und hélt die Anschlussbeschwerde im
Ubrigen fur unzuldssig. Es sei von einer formellen Sichtweise auszugehen, so
dass der Widerspruch, der sich gegen die Waren "Informationsdatentrager” richte-
te, nicht auch die Waren "mit Informationen versehene maschinell lesbare Daten-

trager aller Art auch mit Software" umfasse.

Der Senat hat in der mundlichen Verhandlung vom 20. November 2003 die Betei-
ligten auf ein in der Widerspruchsakte sich befindendes Schreiben vom
3. Mai 1991 hingewiesen, in dem die Inhaberin der Widerspruchsmarke auf3erhalb
eines Verfahrens erklart hat, sie wolle das Warenverzeichnis in Klasse 9 be-

schranken. Diese Erklarung ist vom DPMA nicht weiter bearbeitet worden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle
fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsatze

der Beteiligten und das Protokoll der mindlichen Verhandlung Bezug genommen.

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulassig, hat jedoch
in der Sache nur teilweise Erfolg, namlich soweit die Loschung der Marke wegen

des Widerspruchs aus der Marke 1 063 539 fur die Waren "Druckereierzeugnisse,
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Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, namlich Druckschriften,
Zeitungen und Zeitschriften, Bucher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien”
angeordnet worden ist. Im Ubrigen ist die Beschwere unbegrindet.

1.1. Die aus der Marke 1 063 539 Widersprechende hat mit ihrem Widerspruch
vom 30. Juli 1997 lediglich die Waren "Informationsdatentrager" angegriffen, so
dass die Markenstelle nicht dariber hinaus die Loschung wegen dieses Wider-
spruchs auch fur die Waren "Druckereierzeugnisse, Informationsmaterial in Form
von Druckereierzeugnissen, namlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften,
Bucher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien” héatte anordnen durfen. Da
dieser Warenbegriff selbstandig im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
der angegriffenen Marke enthalten ist, ist der Widerspruch eindeutig auf diesen
Begriff beschrankt und lasst keinen Raum fir eine erweiternde Auslegung. Im Gbri-
gen erscheint es zumindest zweifelhaft, ob im Sinne der Klasseneinteilung die ge-
nannten konkreten Waren tberhaupt als "Informationsdatentrager” zu verstehen
sind. Soweit die Widersprechende nach Ablauf der 3-monatigen Widerspruchsfrist
ihren Widerspruch Uber "Informationsdatentrager” hinaus auf weitere Waren aus-

gedehnt sehen will, kann dies nicht mehr beriicksichtigt werden.

1.2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455 hat die Markenstelle
zu Recht die Léschung der angegriffenen Marke fur die Dienstleistungen "Marke-
ting" und "Verkaufsférderung" angeordnet, da insoweit eine Verwechslungsgefahr
besteht (8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke sind diese Dienstlei-
stungen mit den Dienstleistungen "Ausgestaltung und Vermarktung von Invest-
mentfonds" der Widerspruchsmarke &hnlich. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
von Dienstleistungen kommt es darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie
Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung,
welche sich vor allem in dem Nutzen fur den Empfanger der Leistung nieder-

schlagt, die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein kénnen, die beiderseiti-
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gen Dienstleistungen wirden Ublicherweise von denselben Unternehmen erbracht
bzw die jeweiligen Leistungen wirden unter der selben betrieblichen Verantwor-
tung erbracht (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 RDN 123). Die
Dienstleistungen "Marketing” und "Verkaufsforderung" der angegriffenen Marke
sind mit den Dienstleistungen "Vermarktung von Investmentfonds" der Wider-
spruchsmarke schon deshalb ahnlich, weil die Vermarktung eines Produktes (fur
Dritte) auch Marketing und Verkaufsforderung umfasst und der Verkehr deshalb
bei identischer Kennzeichnung der Dienstleistungen der Auffassung sein kann, sie
wirden unter der Verantwortung ein und desselben Unternehmens erbracht. Der
Klasseneinteilung kommt fur die Beurteilung der Ahnlichkeit keine unmittelbare
Bedeutung zu (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 83). Soweit die In-
haberin der angegriffenen Marke darauf abstellen will, dass zwischen ihren Dienst-
leistungen und denen der Widersprechenden ein unterschiedliches Marketingkon-
zept bestehe, da die Widersprechende eigene Fonds vermarkte, demgegeniber
"Marketing" und "Verkaufsforderung" beliebige Produkte Dritter betrafen, fihrt dies
nicht zur Verneinung der Ahnlichkeit, denn im Widerspruchsverfahren ist von den
registrierten Begriffen auszugehen und nicht von mdoglicherweise unterschiedli-
chen praktizierten Marketingkonzepten. Finanzdienstleister kbnnen auch Betelli-

gungen fur Fremdfonds verkaufen.

Die Marken sind identisch, so dass nach den Feststellungen der Ahnlichkeit der
Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dabei spielt es keine Rolle,
ob und in welchem Umfang eine erhdhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke und/ oder der angegriffenen Marke (vgl zu dieser Frage Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 335; BGH GRUR 1957, 499 — Wipp) zukommt. Ei-
ne Verwechslungsgefahr bestiinde auch dann, wenn die altere Marke der Wider-
sprechenden fir die jungere Marke der Beschwerdeflhrerin gehalten wirde (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 38).
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1.3. Auch soweit die Markenstelle eine Léschung der angegriffenen Marke auf
Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 angeordnet hat, ist die Be-

schwerde unbegriindet.

Die Markenstelle hat zutreffend eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen "Mit Programmen versehene Datentrager
(Computer-Software), auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungs-
programme fir Programmerstellungen und -erweiterungen sowie als Abfragepro-
gramme fur Einplatz-, Mehrplatz- und Netzwerkcomputer; mit Daten-Management-
Programmen versehene Datentrager, insbesondere auch als Programme und als
Programmteile fur die Einrichtung, Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteil-
ten, homogenen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Datenibertra-
gung verbunden sind oder werden; Informationsdatentrdger, mit Informationen
versehene maschinell lesbare Datentrager aller Art auch mit Software; program-
mierte Floppy-Disketten, CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datentragern aufge-
zeichnete Worterblicher; samtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem
Gebiet der Photogrammetrie; Lehr- und Informationsschriften und Woérterblcher
fur diese Programme; bespielte und unbespielte Signalaufzeichnungstrager, nadm-
lich solche zur optischen, magnetischen und optoelektronischen Speicherung;
Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen,
namlich Druckschriften, Zeitschriften, Blcher, Softwareentwicklung und -vermitt-
lung sowie On-line-up-dating-Service auch fir CD-ROM; Anbindung von Compu-
tersystemen an Datennetze, Telefonanlagen und 6ffentliche Telefonnetze; Installa-
tion, Wartung und Service im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung
von Programmen fur die Datenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Ak-
tualisieren von Datenverarbeitungsprogrammen und -programmbausteinen; Auf-
trags-Forschung und -Entwicklung von Computerprogrammen; Dienstleistungen
einer Datenbank, ndmlich Sammeln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Da-
ten und sonstigen Informationen sowie Vermittlung von Datenbankinformationen;
Auftrags-Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverar-

beitung, einschliel3lich Erstellen von Datenbanken, Dokumentationen und Pro-
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grammen fir die Biro-, Verwaltungs- und Produktionsautomation; Entwicklung
von Computer-Codes bzw. Programmierungssystemen; Leasing im Bereich von
Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Bereich von Software,

technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen” bejaht.

Der Widerspruch ist aus dem BRD-Teil der IR-Marke eingelegt worden, da die
nachtraglich beantragte Schutzausdehnung am 5. Juli 1990 nicht erwahnt wurde.

Bei der Widerspruchsmarke ist von den international registrierten Waren und
Dienstleistungen auszugehen, fir die im Inland Schutz gewahrt wurde. Eine mit
Schreiben vom 3. Mai 1991 anlasslich eines Vergleichs mit einer dritten Person
aul3erhalb eines Verfahrens vor dem DPMA erklarte Einschréankung auf "Program-
mes d’ ordinateur enregistrés" des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses in Klas-
se 9 kann unabhéngig von der Frage, ob es sich dabei um eine teilweise Erweite-
rung handeln wirde, nicht bertcksichtigt werden. Die Einschrénkung ist in der in-
ternationalen Registrierung selbst nicht erfolgt. Nach § 107 MarkenG in Verbin-
dung mit Art 8 bis MMA kann der Inhaber der internationalen Registrierung jeder-
zeit durch eine an die Behorde seines Landes gerichtete Erklarung auf den Schutz
in einem oder mehreren der Vertragslander verzichten; die Erklarung wird dem in-
ternationalen Buro mitgeteilt und von diesen den Landen, auf die sich der Verzicht
bezieht, zur Kenntnis gebracht. Es ergibt sich auch aus sonstigen Umstanden kein
Hinweis darauf, dass die Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland
nur noch fir "Programmes d’ ordinateur enregistrés" geschitzt ware. Ein mogli-
cher Vergleich zwischen der Widersprechenden mit einer dritten Person Uber den
Schutzumfang ihrer IR-Marke hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf das vor-

liegende Verfahren.

Die angegriffene Wortmarke "FOCUS" und die Widerspruchsmarke, die neben
dem Wortbestandteil "FOCUS" noch einen Bildbestandteil enthalt, sind &hnlich.
Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Marken ist grundsatzlich vom Gesamtein-

druck der jeweiligen Marke auszugehen. Das Prinzip, dass grundsatzlich von der
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registrierten Form der Marke auszugehen ist und kein Elementenschutz besteht,
zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit unter gleichwerti-
ger Berucksichtigung aller Bestandteile zu vergleichen. Bei mehrgliedrigen Marken
kann der Gesamteindruck auch durch einen einzelnen Zeichenbestandteil gepragt
werden, wenn dieser eine eigenstandige kennzeichnende Funktion aufweist (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 370, 381).

Die Widerspruchsmarke wird zumindest in klanglicher Hinsicht durch den Wortbe-
standteil gepragt, selbst wenn man bei dem Wort "FOCUS" von einer urspriinglich
schwachen Kennzeichnungskraft ausgehen wirde. Der Bildbestandteil hat in der
Gesamtmarke eine nur ornamentale Bedeutung. Vorliegend gibt es keine Anhalts-
punkte daflr, dass der Verkehr zur mindlichen Benennung des Zeichens sich
nicht an dem Wortbestandteil orientieren wirde und man von dem Grund-
satz "Wort vor Bild" abweichen musste (vgl BGH GRUR 1996, 198 — Springende
Raubkatze; GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud; vgl auch BPatG
29 W (pat) 128/01 — Focus).

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke kann fir keine der
von der Markenstelle wegen dieses Widerspruchs geléschten Waren und Dienst-
leistungen eine Ahnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmar-

ke verneint werden.

Eine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zu bejahen, wenn diese unter
Bertcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen —insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungs-
zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge
Berthrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung

sein kdnnen, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich ver-
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bundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind,
wobei vom grof3ten Schutzumfang der &lteren Marke auszugehen ist (Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 89 Rdn57). Fur die Annahme dieser Ur-
sprungsidentitdt kommt es dabei weniger auf die Feststellung ortlich identischer
Herkunftsstatten an; entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann,
dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Un-
ternehmens hergestellt oder vertrieben bzw erbracht werden, welches fir ihre
Qualitat verantwortlich ist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 58).
Unter Berilcksichtigung dieser Grundsatze hat die Markenstelle fir die geléschten

Waren und Dienstleistungen eine Ahnlichkeit zutreffend bejaht.

Bei den Waren "mit Programmen versehene Datentrager (Computer-Software),
auch als anwendungsneutrale Aufbau- sowie Anwendungsprogramme fir Pro-
grammerstellungen und -erweiterungen sowie als Abfrageprogramme fur Ein-
platz-, Mehrplatz- und Netzwerkcomputer; mit Daten-Management-Programmen
versehene Datentrager, insbesondere auch als Programme und als Programmteile
fur die Einrichtung, Informationsdatentrager, mit Informationen versehene maschi-
nell lesbare Datentrager aller Art auch mit Software; programmierte Floppy-Disket-
ten, CD-ROM, Chip-Disks; Software; auf Datentrdgern aufgezeichnete Woérterbi-
cher; samtliche vorgenannten Waren ausgenommen auf dem Gebiet der Photo-
grammetrie; bespielte und unbespielte Signalaufzeichnungstrager, namlich solche
zur optischen, magnetischen und optoelektronischen Speicherung" der angegriffe-
nen Marke handelt es sich um verschiedene Datentrager, so dass diese Waren
mit den Datentragern der Widerspruchsmarke ("supports d’enregistrement sous
forme de bandes, disques ou sous autres formes...") zumindest ahnlich sind und
auch identisch sein kénnen, da nach allgemeinem Verstandnis der Warenoberbe-

griff "Datentrager" sowohl bespielte als auch unbespielte Datentrager umfasst.

Die Waren "Lehr- und Informationsschriften und Woérterbucher fur diese Program-
me; Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnis-

sen, namlich Druckschriften, Zeitschriften, Blcher" sind ebenfalls den Datentra-
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gern der Widerspruchsmarke ("supports d’enregistrement sous forme de bandes,
disques ou sous d’autres formes...") &dhnlich, da diese mit entsprechenden Inhalten
bespielt sein konnen und es sich daher um austauschbare Medien handeln kann
(vgl auch Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
12. Aufl, S 113 "Druckereierzeugnisse" wegen funktionellem Zusammenhang &hn-
lich zu "Bild-, Ton- und Datentrager" ; "Druckereierzeugnisse fur den EDV-Bereich"
ahnlich zu "Datentrager”, mit engen Berihrungspunkten zB bei Softwareverlagen).

Die Dienstleistungen "Bearbeitung und Abfrage von Daten in verteilten, homoge-
nen und nichthomogenen Computersystemen, die zur Datentbertragung verbun-
den sind oder werden; Softwareentwicklung und -vermittlung sowie On-line-up-da-
ting-Service auch fir CD-ROM; Anbindung von Computersystemen an Datennet-
ze, Telefonanlagen und 6ffentliche Telefonnetze; Installation, Wartung und Service
im Bereich von Hardware; Pflege und Aktualisierung von Programmen fur die Da-
tenverarbeitung; Erstellen, Wartung und Auftrags-Aktualisieren von Datenverarbei-
tungsprogrammen und -programmbausteinen; Auftrags-Forschung und —Entwick-
lung von Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Sam-
meln, Speichern, Aktualisieren und Liefern von Daten und sonstigen Informationen
sowie Vermittlung von Datenbankinformationen; Auftrags-Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, einschlie3lich Erstellen
von Datenbanken, Dokumentationen und Programmen fur die Blro-, Verwaltungs-
und Produktionsautomation; Entwicklung von Computer-Codes bzw. Programmie-

rungssystemen"

weisen offensichtlich enge Berihrungspunkte zum Softwarebereich auf, fir den
die Widerspruchsmarke Schutz geniel3t. Soweit der Telekommunikationsbereich
betroffen ist, besteht bei der heutigen Technik ebenfalls eine enge Verbindung
zum Softwarebereich, da der Computer-, Softwarebereich und die Telekommuni-
kation immer starker miteinander verknupft werden. Da die Widerspruchsmarke ua
auch fur "programmation pour ordinateurs” (die Erstellung von Computerprogram-

men) geschutzt ist, liegt insoweit teilweise sogar Identitat und im tbrigen Ahnlich-
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keit vor (vgl auch Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistun-
gen, 12. Aufl, S 393, Telekommunikation &hnlich zu Datenverarbeitungsgerate und
zu Erstellung von EDV-Programmen).

Eine Ahnlichkeit besteht ebenfalls fiir die angegriffenen Dienstleistungen "Leasing
im Bereich von Computersystemen; Installation, Wartung und Service im Bereich
von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen”
mit der Dienstleistung "programmation pour ordinateurs” und den Waren "ordina-
teurs”. Auf die rechtliche Ausgestaltung des Vertrages (Verkauf, Vermietung oder
Leasing) kommt es fur die Beurteilung der betrieblichen Zuordnung der Waren
bzw der Dienstleistungen Leasing fur den Computer- und Softwarebereich nicht
entscheidend an. Je nach Interessenlage werden sich die Vertragspartner fur die
eine oder andere Vertragsform entscheiden, jedoch nicht auf unterschiedliche An-
bieter schlie3en. So weist etwa die Dienstleistung "Erstellung von Datenverarbei-
tungsprogrammen" wegen der Uberschneidung bei Software eine enge Ahnlichkeit
mit der "Vermietung von Testrechenzentren" auf (Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit
von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 381); um so mehr gilt dies fir das
Leasing. Auch im Bereich von "Installation, Wartung und Service im Bereich von
Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computersystemen” beste-
hen teilweise Uberschneidungen mit den Dienstleistungen der Klasse 42 der Wi-
derspruchsmarke; zumindest muss von einer engen Ahnlichkeit ausgegangen
werden, da Firmen, die Software anbieten, die entsprechenden Dienstleistungen
bereitstellen bzw unter der Kontrolle dieser Anbieter auch diese Dienstleistungen
erbracht werden kdnnen. Auch im Bereich von "Installation, Wartung und Service
im Bereich von Software, technische Dienstleistungen im Bereich von Computer-
systemen" muss von einer Ahnlichkeit ausgegangen werden, da Firmen, die Soft-
ware anbieten, die entsprechenden Dienstleistungen haufig bereitstellen bzw unter
der Kontrolle dieser Anbieter die Dienstleistungen erbracht werden.
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Ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhéht ist, kann dahingestellt
bleiben, da bereits bei einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-
ke bei der vorliegenden Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und
Dienstleistungen wegen der Identitat der angegriffenen Marke mit dem Wortbe-
standteil, der die Widerspruchsmarke pragt, mit einer Verwechslungsgefahr zu
rechnen ist. Ob und in welchem Umfang die angegriffene Marke eine erhdhte
Kennzeichnungskraft aufweist, ist unerheblich und kann letztlich dahingestellt blei-
ben, da sie jedenfalls nicht zu einer Minderung einer bestehenden Verwechslungs-

gefahr fihren kann.

2. Die zulassige Anschlussbeschwerde der aus der IR-Marke Nr 539 480 Wider-
sprechenden, mit der sie eine Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom
23. Mai 2000 verfolgt, soweit der Widerspruch aus dieser Marke hinsichtlich der
Waren "Compact-Discs; Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungstrager; Zeitungen, Po-
ster, Aufkleber, Kalender, Photographien” der angegriffenen Marke zurtickgewie-
sen worden ist, hat Erfolg. Die Marke 394 46 204 ist auch fir diese Waren auf
Grund des Widerspruchs aus der IR-Marke 539 480 zu l6schen, da auch insoweit
eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Markenstelle hat insoweit zu Unrecht eine
Ahnlichkeit mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke verneint,
denn sie sind ebenfalls den Datentragern der Widerspruchsmarke ("supports d’en-
registrement sous forme de bandes, disques ou sous d’autres formes...") &hnlich,
da diese mit entsprechenden Inhalten bespielt sein kénnen und es sich daher um
austauschbare Medien handeln kann (vgl auch Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit
von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 113 "Druckereierzeugnisse" wegen
funktionellem Zusammenhang ahnlich zu "Bild-, Ton- und Datentrager”; "Drucke-
reierzeugnisse fur den EDV-Bereich" ahnlich zu "Datentrager”, mit engen Beruh-

rungspunkten zB bei Softwareverlagen).
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Da insoweit ebenfalls eine Ahnlichkeit der sich gegenuiberstehenden Waren und
Dienstleistungen besteht, muss eine (jedenfalls klangliche) Verwechslungsgefahr
auch bezuglich dieser Waren aus den unter 1.3. ndher ausgefihrten Grinden be-

jaht werden.

3. Der Senat sieht davon ab, hier auch tber die Anschlussbeschwerde der aus der
Marke Nr 1 063 539 Widersprechenden zu entscheiden, die darauf zielt, die ange-
griffene Marke fur "Informationsdatentrager, mit Informationen versehene maschi-
nell lesbare Datentrager aller Art auch mit Software" zu l6schen, da diese Waren-
begriffe bereits wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke Nr 539 480 geldscht
werden und mit Rechtskraft dieser Entscheidung die Anschlussbeschwerde ge-
genstandslos werden wird (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 70
Rdn 8).

4. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen An-

lass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Sred| Bayer
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