29 W (pat) 128/01 Verkindet am
8. Oktober 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70






betreffend die Marke 394 07 564

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. Oktober 2003 durch die Richterin Pagenberg als

Vorsitzende, den Richter Dr. van Raden und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 16 vom 11. Januar 2001 in Ziffer 1 aufge-
hoben, soweit die Marke 394 07 564 fiur ,Druckschriften, Zeitungen
und Zeitschriften, Bucher, Poster, Aufkleber, Kalender, Fotografien;
Schreibwaren* aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
1 063 539 (Widerspruch 2) geléscht worden ist.

2. Die weitergehende Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtick-

gewiesen.

3. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden 1 wird der
Beschluss der Markenstelle aufgehoben, soweit der Widerspruch
aus der Marke 1 182 455 (Widerspruch 1) hinsichtlich der ,Ver-

mittlung von kodierten Kreditkarten“ zurickgewiesen worden ist.

4. Es wird die Loschung der angegriffenen Marke 394 07 564 fur die
svermittlung von kodierten Kreditkarten“ angeordnet.



5. Auf die Beschwerde der Widersprechenden 7 wird der Beschluss
der Markenstelle in Ziffer 3 aufgehoben, soweit der Widerspruch

aus der Marke 2 065 170 zuriickgewiesen worden ist.

6. Es wird die Loschung der Marke 394 07 564 fiur ,stationare Trai-

ningsfahrrader* angeordnet.

7. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden 7 zuriick-

gewiesen.

8. Der Markeninhaberin werden die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens bezuglich der Widersprechenden 2 auferlegt.

9. Der Kostenantrag der Widersprechenden 3 wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

FOCUS

ist unter der Nummer 394 07 564 fur verschiedene Waren und Dienstleistungen in

das Register eingetragen worden.

Dagegen haben ua Widerspruch erhoben die Inhaberin (Widersprechende 1) der

fur die Dienstleistungen



Finanzdienstleistungen, namlich Vermogensverwaltung, Vermittlung
von Investmentgeschéften und Fondsanteilen, Kreditberatung, Kre-
ditvermittlung, Vermittlung von Versicherungen, Wertpapierverwal-
tung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung und Vermark-

tung von Investmentfonds

eingetragenen Wortmarke 1 182 455

FOCUS

die Inhaberin (Widersprechende 2) der fir die Waren

Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klas-

se 16 enthalten)

eingetragenen Wortmarke 1 063 539

FOCUS

die Inhaberin (Widersprechende 3) der fur die Waren und Dienstleistungen

Appareils de mesurage, de controle et d'analyse; ordinateurs,
appareils pour l'entrée et la sortie des données, terminaux,
appareils pour le traitement de texte; appareils et instruments pour
enregistrer 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 appareils 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,
consultations et services de conseils en matiére d’automatisation,
de programmation pour ordinateurs et en matiere de traitement

automatique de données

international registrierten Wortbildmarke IR 539 480

@ FOCUS

der Inhaber (Widersprechender 6) der fir die Waren
Fahrrader, Fahrradteile (soweit in Klasse 12 enthalten); Fahrrad-
zubehdr, namlich Bremsen, Fahrradrahmen, Fahrradgabeln,
Gepacktrager, Lenker, Vorbauten, Pumpen, Reifen, Sattel, Sattel-
stltzen, Scheibenrdder, Steuersatze, Schutzbleche; Bekleidungs-
stiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbrillen

eingetragenen Wortmarke 2 088 888

FOCUS

sowie die Inhaberin (Widersprechende 7) der fur die Waren

Fahrrader, Fahrradteile

eingetragenen Wortmarke 2 065 170

FOCUS



Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 11. Januar 2001 die teilweise Léschung der Marke angeordnet fur

die Dienstleistung

Vermittlung von Informationen an Dritte

auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 1 182 455,

fur die Waren

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, namlich Schilder
und Modelle; Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bucher,

Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien; Schreibwaren

auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 1 063 539,

fur die Waren und Dienstleistungen

Mit Informationen versehene maschinell lesbare Datentrager aller
Art und Software, insbesondere Digital- und Analogauf-
zeichnungstrager mit zB Kultur- und Wissenschafts- und
industriellen bzw technischen Informationen, ausgenommen auf
dem Gebiet der Photogrammetrie; programmierte Floppy-Disketten,
ROM-Video-Kassetten, Compact-Disks und Chip-Disks sowie Ton-
/Bild- und  Videoaufzeichnungstrager, insbesondere  zur
Prasentation von zB Kultur-, Sport- und Wissenschaftsinfor-
mationen und industriellen bzw technischen Informationen; Chip-
Karten, soweit in Klasse 9 enthalten; Herausgabe von Digital- und
Analogaufzeichnungstragern mit zB Kultur- und Wissenschafts-,

Sport-, industriellen bzw technischen Informationen; Dienst-



leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und einer
Informationsbank, Verbreitung von Informationen Uber drahtlose
oder leitungsgebundene Netze; Online-Dienste und Sendungen;
Pflege und Aktualisierung von Datenprogrammen und Software
auch fur CD-ROM, ausgenommen auf dem Gebiet der
Photogrammetrie;  Apparate  und Instrumente  fur  die
Schwachstromtechnik, namlich fur die Nachrichten-, Hochfrequenz-
und Regelungstechnik; Wéage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-

und Unterrichtsapparate und Instrumente

auf Grund des Widerspruchs aus der international registrierten Marke IR 539 480

und fur die Waren

Bekleidungsstiicke, einschlie3lich Stiefel und Schuhe; Kopfbe-
deckungen, Sonnenblenden als Bekleidungszubehér, Kopf- und
Korperbander; Trikot-Bekleidung, T-Shirts, Bademantel, Jenas,

Strumpfe, Sportbekleidung, Sportschuhe; Brillenfassungen

auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 2 088 888.

Der Widerspruch aus der Marke 2065170 wurde zurlckgewiesen. Zur
Begrindung hat die Markenstelle ausgefihrt, dass die Waren und Dienst-
leistungen der angegriffenen Marke im Umfang der Teilléschung mit den Waren
und Dienstleistungen der genannten Widerspruchsmarken identisch bzw
hochgradig ahnlich seien, so dass unter Berucksichtigung der Markenidentitat und
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken fur das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Zwischen den von der
angegriffenen Marke umfassten ,stationaren Trainingsfahrradern* und den Waren

.Fahrrader, Fahrradteile” der Widerspruchsmarke 2 065 170 fehle es an der



Warenéahnlichkeit, da diese Waren unterschiedlichen Zwecken dienten und daher

auch unterschiedlichen Warenklassen zugeordnet wirden.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie tragt im Wesentlichen vor,
dass auf Grund der Uberragenden Bekanntheit der angegriffenen Marke trotz
Markenidentitat keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken sei infolge des hohen Bekanntheitsgrads der
angegriffenen Marke geschwécht. In dem selben Mal3e wie eine erhebliche Zahl
benutzter Drittmarken zu einer Schwachung der Kennzeichnungskraft flhren
kénne, gelte dies auch bei Benutzung einer einzelnen, sehr bekannten Marke.
Denn da der Verkehr auch in einem solchen Fall die Zuordnung zum Inhaber des
alteren Zeichen nicht mehr einheitlich vornehme, sei die Kennzeichnungskraft
geschwacht und die Verwechslungsgefahr geringer. Zu berlcksichtigen sei
aul3erdem, dass der Verkehr an sogenannte Cross-Selling-Aktionen gewohnt sei,
bei denen berihmte Marken auch fur andere Bereiche benutzt wirden, als die, fur
die sie Beriihmtheit erlangt hatten.

Im Ubrigen bestehe zwischen den verfahrensgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarken keine Ahnlichkeit, so dass auch aus
diesem Grund eine Verwechslungsgefahr auszuschlieBen sei. Die Wider-
spruchsmarke IR 539 480 unterscheide sich durch das vorangestellte Bildelement
deutlich von der angegriffenen Marke, so dass es insoweit auch an einer

Markenahnlichkeit fehle.
Die Markeninhaberin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle vom 11. Januar 2001 aufzuheben

und die Widerspriche aus den Marken 1182455, 1063 539,
IR 539 480 und 2 088 888 zurlickzuweisen.
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Die Widersprechende 1 hat Anschlussbeschwerde eingelegt. Sie tragt vor, dass
zwischen den von der Widerspruchsmarke 1 182 455 erfassten Finanzdienst-
leistungen und der Dienstleistung ,Vermittlung von kodierten Kreditkarten®
erhebliche Ahnlichkeit bestehe, weil der angesprochene Durchschnittsverbraucher
die Vermittlung einer Kreditkarte ohne weiteres der Tatigkeit eines
Finanzdienstleisters zuordnen werde. Sie verweist auf ein Urteil des Landgerichts
Munchen I, mit dem der Markeninhaberin die Auflegung einer Kreditkarte unter der
Bezeichnung ,FOCUS" wegen der erheblichen Branchennédhe zwischen der
Geschaftstatigkeit der Widersprechenden 1 und dem Vertrieb von Kreditkarten

untersagt wurde.

Die Widersprechende 1 beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle vom 11. Januar 2001 aufzuheben,
soweit damit der Widerspruch aus der Marke 1182455
zuruckgewiesen wurde und

die Loschung der Marke 394 07 564 fiur die Dienstleistung

Lvermittlung von kodierten Kreditkarten“ anzuordnen.

Die Widersprechende 2 tritt der Beschwerde der Markeninhaberin entgegen. Der
Widerspruch sei auf die identischen Waren im Verzeichnis der angegriffenen
Marke beschrankt. Da sich identische Marken und identische Waren
gegeniberstinden, sei die Beschwerde der Markeninhaberin erkennbar ohne
Erfolgsaussichten.

Die Widersprechende 2 beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickzuweisen und der

Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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Die Widersprechende 3 halt die Beschwerde der Markeninhaberin fir
unbegrindet. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke IR 539 480 werde von
dem Wortbestandteil ,FOCUS*" gepréagt, der mit der angegriffenen Marke identisch
sei. Daher bestehe unter Bertcksichtigung der Identitat bzw hochgradigen

Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.

Sie beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurlickzuweisen und der

Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende 6 hat keinen Antrag gestellt.

Die Widersprechende 7 hat gegen den Beschluss der Markenstelle Beschwerde
eingelegt. Die Frage der Warenéhnlichkeit misse anhand der Verkehrsauffassung
beurteilt werden. Stationdre Trainingsfahrrader und Fahrrader seien haufig von
ahnlicher Beschaffenheit, denn ein Fahrrad konne mit Hilfe eines zusatzlichen
Bauteils ohne weiteres in ein stationares Trainingsfahrrad umgewandelt werden.
Aus diesem Grund konnten beide Arten von Fahrradern auch in denselben
Produktionsstatten hergestellt werden. Hinsichtlich der Vertriebswege und des
Verwendungszwecks gebe es ebenfalls BerUhrungspunkte, so dass davon
auszugehen sei, dass der Verkehr beide Arten von Fahrradern bei identischer

Kennzeichnung demselben Unternehmen zuordne.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke
394 07 564 zu l6schen.

Die Markeninhaberin tritt der Anschlussbeschwerde sowie der Beschwerde der

Widersprechenden 7 und den Kostenantragen entgegen.



-12 -

Hinsichtlich der Anschlussbeschwerde ist sie der Auffassung, dass zwischen den
beiderseitigen Dienstleistungen keine Ahnlichkeit bestehe, weil bei den
Dienstleistungen der Widersprechenden 1 die monetare Tatigkeit, bei der
Dienstleistung ,Vermittlung von kodierten Kreditkarten* hingegen die
Vermittlungstatigkeit im technischen Sinne im Vordergrund stehe. Dement-
sprechend habe das Deutsche Patent- und Markenamt in einem anderen
Verfahren bereits festgestellt, dass Kreditvermittlung und Kreditkarten ungleich-
artig seien.

Auch die Waren ,stationdre Trainingsfahrrader der angegriffenen Marke und
.Fahrrader, Fahrradteile” der Marke der Widersprechenden 7 lagen nicht im
Ahnlichkeitsbereich, denn Beschaffenheit, Verwendungszweck und betriebliche
Herkunft wiesen erhebliche Unterschiede auf. Es gebe weltweit Uber
500 Fahrradhersteller, von denen nur einige wenige sowohl Fahrrader als auch

Trainingsfahrrader herstellten.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden 1,
die Beschwerde der Widersprechenden 7 und
die Kostenantrage der Widersprechenden?2 und der Wider-

sprechenden 3 zurtickzuweisen.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg, soweit sie sich gegen
die Loschung der Marke fur die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren richtet.
Die Anschlussbeschwerde ist zulassig und begrindet, weil auch in Bezug auf die
Dienstleistung ,Vermittlung von kodierten Kreditkarten* fur das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen gemalR 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Teilweisen
Erfolg hat auRerdem die zuldssige Beschwerde der Widersprechenden 7, soweit

sie sich gegen die Eintragung der Marke fur die Waren ,stationare
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Trainingsfahrrader richtet, weil auch insoweit eine Verwechslungsgefahr gegeben

ist.

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1
Nr.2 MarkenG ist unter Berucksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den
Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentitat oder —&ahnlichkeit,
der Markenidentitdt oder -—ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen hoéheren Grad der
Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren
Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl BGH GRUR 2002, 1067
- DKV/OKV mwN). Nach diesen Grundsatzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr
von Verwechslungen fir einen Teil der verfahrensgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen gegeben.

2. Die angegriffene Marke ist mit den Widerspruchsmarken 1 182 455, 1 063 539,
2088888 und 2065170 identisch. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke
IR 539 480 besteht eine klangliche Identitat, denn der Wortbestandteil der
Widerspruchsmarke ist mit der angegriffenen Marke identisch. Bei einem — wie im
vorliegenden Fall - grafisch gestalteten Wortzeichen ist grundsatzlich davon
auszugehen, dass sich der Verkehr im Gesamteindruck des Zeichens am
Wortbestandteil orientiert, weil sich das Zeichen damit am einfachsten benennen
lasst (vgl BGH GRUR 1996, 198 — Springende Raubkatze; GRUR 2002, 167
- Bit/Bud). Anhaltspunkte fir eine von diesem Grundsatz abweichende

Wahrnehmung der Widerspruchsmarke sind nicht ersichtlich.

3. Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.
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3.1. Das lateinische Wort ,Focus“ bzw der eingedeutschte Begriff ,Fokus*
bedeutet ,Brennpunkt® oder ,Infektionsherd” und hat damit fir die von den
Widerspruchsmarken erfassten Waren keinen beschreibenden Aussagegehalt.
Fur die Annahme einer Schwachung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken wegen ahnlicher Drittmarken fehlen jegliche Anhaltspunkte.
Eine solche Schwachung kann nur durch die Benutzung einer betrachtlichen Zahl
von Drittmarken auf dem Gebiet der betroffenen Widerspruchswaren zum
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke erfolgen. Dazu hat die
Inhaberin der angegriffenen Marke weder substantiiert vorgetragen noch ist eine

solche Benutzungslage gerichtsbekannt.

3.2. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken auch nicht infolge einer intensiven Benutzung der ange-
griffenen Marke geschwéacht. Zunéchst ist festzustellen, dass sich aus dem von
der Markeninhaberin vorgelegten Gutachten ausschliel3lich die Bekanntheit des
angemeldeten Zeichens als Titel eines Nachrichtenmagazins ergibt. Insoweit fehlt
es bereits an einem Nachweis fur die Verkehrsgeltung als Kennzeichen der hier
verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen. Dartber hinaus kommt
es nach standiger Rechtsprechung fur die Prifung der Verwechslungsgefahr im
Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ausschlie3lich auf die Kennzeichnungskraft
der alteren Marke an, denn Zweck des mit der Eintragung gewahrte Schutzes ist
es, die Herkunftsfunktion der alteren Marke gegenuber jlingeren, verwechselbar
ahnlichen Zeichen zu gewahrleisten. Dementsprechend ist die Verwechslungsge-
fahr um so grol3er, je hoher die Kennzeichnungskraft der alteren Marke ist (vgl
EuGH GRUR 1998, 387 - Springende Raubkatze; WRP 1998, 1165 - Canon;
BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHE/TISSERAND; Bit/Bud aaO). Auf die Frage,
inwieweit der Verkehr auf Grund sogenannter Cross-Sellings daran gewohnt ist,
dass eine bekannte Marke auch fur Waren verwendet wird, die auRerhalb des Be-
reichs ihrer Bekanntheit liegen, kommt es daher im vorliegenden Fall nicht an.
Auch der Hinweis der Markeninhaberin auf das in einem Verletzungsverfahren

ergangene Urteil des Oberlandesgerichts Minchen vom 18. April 2002 — AZ 29 U
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5809/01 - rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zum einen ging es in diesem
Verfahren — anders als im vorliegenden Fall — um die Verwechslungsgefahr zwi-
schen der angegriffenen Marke und einer mit dem Wortbestandteil ,FOCUS* ge-
bildeten Kombinationsmarke. Zum anderen hat das Gericht die Frage, ob der
angegriffenen Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, ausdrick-

lich offengelassen.

3.3. Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass eine Beriicksichtigung der von der
Markeninhaberin geltend gemachte Bekanntheit der jingeren Marke allenfalls die
Verwechslungsgefahr erhéhen kdnnte und Fehlzuordnungen zur identischen alte-
ren Marke begulnstigen wirde (vgl Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 9
Rdn 335).

4. Die vom Tenor erfassten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
und die verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen der Wider-

spruchsmarken sind identisch bzw liegen im engen Ahnlichkeitsbereich.

4.1. Bei der Beurteilung der Dienstleistungsahnlichkeit kommt es auf die Faktoren
an, die das Verhéltnis der Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere der
Nutzen der Dienstleistung fur den Empfanger zéhlt (vgl BGH GRUR 2001, 164
- Wintergarten; GRUR 2002, 546 - BANK 24). Die Dienstleistungen ,Vermittlung
von Informationen an Dritte; Vermittlung von kodierten Kreditkarten sind nach Art
und Zweck den Finanzdienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 182 455 sehr
ahnlich. Zum einen kann es sich dabei um Informationsvermittiung zu Finanzie-
rungsmoglichkeiten, Geldanlagen oder Versicherungen handeln, wie sie typi-
scherweise auch Gegenstand der Dienstleistungen ,Kreditberatung, Vermittlung
von Versicherungen, Wertpapieranalyse” sind. Zum anderen hat die Vermittlung
kodierter Kreditkarten fur den Kunden denselben Nutzen wie die Kreditvermittlung,
namlich die Gewahrung eines bestimmten Kreditrahmens. Selbst wenn man der
Auffassung der Anmelderin folgte, wonach bei der Vermittlung von Kreditkarten

der technische Aspekt der Kartenausgabe im Vordergrund steht, gilt nichts ande-



-16 -

res. Denn da es bei beiden Dienstleistungen im Wesentlichen um die Vermittlung
eines Kredits geht, wird der angesprochene Verkehr, der beiden Dienstleistungen
nebeneinander begegnet, davon ausgehen, dass sie der Kontrolle desselben Un-

ternehmen unterliegen.

4.2. Die von der Widerspruchsmarke 1 063 539 erfassten Waren ,Papier, Pappe
(Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)” sind mit den
Waren ,Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, namlich Schilder und
Modelle" der angegriffenen Marke sind identisch. Weitere Ausfiihrungen hierzu

erlbrigen sich.

4.3. Die Waren ,Appareils de mesurage, de controle et d’analyse; ordinateurs, ap-
pareils pour I'entrée et la sortie des données, terminaux, appareils pour le traite-
ment de texte; appareils et instruments pour enregistrer et reproduire des don-
nées; supports d’enregistrement sous forme de bandes, disques ou sous d’autres
formes, lesdits produits étants utilisés en relation avec tous les appareils et ma-
chines précités* der Widerspruchsmarke IR 539 480 sind identisch bzw hochgra-
dig ahnlich mit den Waren und Dienstleistungen ,Mit Informationen versehene
maschinell lesbare Datentrager aller Art und Software, insbesondere Digital- und
Analogaufzeichnungstrager mit zB Kultur- und Wissenschafts- und industriellen
bzw technischen Informationen, ausgenommen auf dem Gebiet der Photogram-
metrie; programmierte Floppy-Disketten, ROM-Video-Kassetten, Compact-Disks
und Chip-Disks sowie Ton-/Bild- und Videoaufzeichnungstrager, insbesondere zur
Prasentation von zB Kultur-, Sport- und Wissenschaftsinformationen und in-
dustriellen bzw technischen Informationen; Chip-Karten, soweit in Klasse 9 ent-
halten; Herausgabe von Digital- und Analogaufzeichnungstragern mit zB Kultur-
und Wissenschafts-, Sport-, industriellen bzw technischen Informationen; Apparate
und Instrumente fur die Schwachstromtechnik, namlich fir die Nachrichten-,
Hochfrequenz- und Regelungstechnik; Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und Instrumente”. Es handelt sich dabei im Wesentlichen

um elektronische Gerate, Software, Datentrager sowie die zugehorige Dienst-
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leistung der Herausgabe von Datentragern, die hinsichtlich ihrer Art, ihrer Be-
schaffenheit und ihres Verwendungszwecks enge Beriihrungspunkte aufweisen
(vgl EuUGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH GRUR 2001, 507 - EVIAN/REVIAN).
Dem steht nicht entgegen, dass die angegriffene Marke ausdrticklich nur bespielte
Datentrager umfasst, denn unabhangig von der Art der gespeicherten Infor-
mationen dienen samtliche Arten von Datentragern demselben Zweck, namlich
der Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten. Im engen Ahnlichkeitsbereich lie-
gen aul3erdem die Dienstleistungen ,Services d’automatisation, programmation
pour ordinateurs, consultations et services de conseils en matiere
d’automatisation, de programmation pour ordinateurs et en matiére de traitement
automatique de données” der Widerspruchsmarke IR 539 480 und die ,Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und einer Informationsbank,
Verbreitung von Informationen Uber drahtlose oder leitungsgebundene Netze;
Online-Dienste und Sendungen; Pflege und Aktualisierung von Datenprogrammen
und Software auch fir CD-ROM, ausgenommen auf dem Gebiet der Photogram-
metrie“. In Anbetracht des engen sachlichen Zusammenhangs, der zwischen Da-
tenverarbeitung und Datenlbertragung im Bereich der Informationstechnologie
besteht, weisen samtliche der genannten Dienstleistungen hinsichtlich ihres Nut-
zens fur den Empfanger enge Beruhrungspunkte auf, denn sie erméglichen alle

die Inanspruchnahme von Daten- und Kommunikationstechnik.

4.4. Auf Grund der gemeinsamen Beschaffenheit und des Ubereinstimmenden
Verwendungszwecks liegen auch die Waren ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen; Sportbrillen* der Widerspruchsmarke 2 088 888 mit den Waren
.Bekleidungsstiicke, einschliellich Stiefel und Schuhe; Kopfbedeckungen, Son-
nenblenden als Bekleidungszubehor, Kopf- und Kérperbander; Trikot-Bekleidung,
T-Shirts, Bademaéntel, Jenas, Strumpfe, Sportbekleidung, Sportschuhe; Brillenfas-

sungen* im engsten Ahnlichkeitsbereich.

4.5. Entgegen der Auffassung der Anmelderin besteht aul3erdem zwischen den

von der Widerspruchsmarke 2 065 170 erfassten Waren ,Fahrrader, Fahrradteile*
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und den Waren ,stationdre Trainingsfahrrader" der angegriffenen Marke eine er-
hebliche Ahnlichkeit. Beide Waren weisen ihrer Art und Beschaffenheit nach enge
Berthrungspunkte auf, was nicht zuletzt in der Ubereinstimmenden Bezeichnung
.Fahrrad“ zum Ausdruck kommt. Auch hinsichtlich des Vertriebs und der Herstel-
lung gibt es Gemeinsamkeiten, so dass unter Berlcksichtigung dieser verschiede-
nen Faktoren davon auszugehen ist, dass das angesprochene Publikum beide
Waren demselben Unternehmen zuordnet, wenn es ihnen nebeneinander begeg-
net. Dass die Zahl der Betriebe, die sowohl stationare als auch konventionelle
Fahrrader herstellen, im Verhdltnis zu der Zahl der Fahrradhersteller, die es welt-

weit gibt, gering sein mag, ist insoweit unerheblich.

5. Unter Beriicksichtigung der Identitat der beiderseitigen Marken und der durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken besteht daher fur die
identischen bzw im engen Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienst-
leistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen. Die Beschwerde der

Markeninhaberin musste insoweit erfolglos bleiben.

6. Soweit die Markenstelle die Loschung der angegriffenen Marke fur die Waren
.Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Biicher, Poster, Aufkleber, Kalender,
Photographien; Schreibwaren* auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 1 063
539 angeordnet hat, war der Beschluss aufzuheben. Denn die Widersprechende 2
hatte ihren Widerspruch von Anfang an auf die identischen Waren der angegriffe-
nen Marke beschrénkt. Eine Loschung der Marke tber den Umfang des Wider-
spruchs hinaus ist daher rechtsfehlerhaft (vgl BGH GRUR 1998, 938 — DRAGON).

7. 1. Der Kostenausspruch beruht auf 8 71 Abs 1 MarkenG. Es entspricht der Bil-
ligkeit, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens hinsichtlich der
Widersprechenden 2 aufzuerlegen. Sinn und Zweck des der Eintragung nachge-
schalteten Widerspruchsverfahrens bestehen darin, den Inhaber einer neu einge-
tragenen Marke mit den Rechten der Inhaber &lterer identischer oder verwechsel-

barer Marken zu konfrontieren, um ihm Gelegenheit zu geben durch eine entspre-



-19 -

chende Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Marken-
verletzungen vorzubeugen. Die sich daraus ergebende prozessuale Sorgfalts-
pflicht hat die Markeninhaberin verletzt, denn sie hat durch Einlegung der Be-
schwerde ein Verfahren eingeleitet, das in Anbetracht der Identitéat der beiderseiti-
gen Marken und Waren von vorneherein ohne jede Aussicht auf Erfolg war. Dass
die Markenstelle die angegriffene Marke rechtsfehlerhaft Gber den Widerspruch
hinaus geldscht hat, &ndert daran nichts. Denn die Markeninhaberin hat ihre Be-
schwerde unbeschréankt erhoben und damit hinsichtlich der Widersprechenden 2

in unbilliger Weise ein Beschwerdeverfahren veranlasst.

7.2. Fur die von der Widersprechenden 3 beantragte Kostenauferlegung sind
keine Billigkeitsgrinde ersichtlich. Die gegen den Widerspruch aus der Marke IR
539 480 gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin konnte nicht von vorneher-
ein als vollig aussichtslos bewertet werden, weil die Rechtsprechung zur Ahnlich-
keit von Waren und Dienstleistungen uneinheitlich ist.

8. Fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Vorausset-
zungen des 8 83 Abs 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeu-
tung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden, denn sowohl der Européische
Gerichtshof als auch der Bundesgerichtshof haben in standiger Rechtsprechung
festgestellt, dass nur die Kennzeichnungskraft der alteren Marke zu den fir die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nach 8§ 9 Abs 1
Nr 1 oder 2 iVm § 42 Abs 2, § 37 Abs 4 MarkenG malf3geblichen Kriterien zahlt. In
Anbetracht dieser gefestigten Spruchpraxis ist daher auch unter dem Gesichts-
punkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Zulassung der

Rechtsbeschwerde nicht veranlasst.

Pagenberg Dr. van Raden Fink
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