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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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6.70



betreffend die Marke 397 02 067.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schliisse der Markenstelle fur Klasse 42 vom 22. April 1999
und vom 15. Januar 2001 aufgehoben, soweit der Wider-
spruch aus der Marke 394 07 564 auch fur die Dienstleistun-
gen ,Arztliche Versorgung und Gesundheits- und Schon-
heitspflege sowie im Zusammenhang damit angestellte wis-
senschaftliche Forschungen® zurtickgewiesen worden ist. In-
soweit wird die Loschung der angegriffenen Marke angeord-
net.

Kosten werden nicht auferlegt.

Grinde:

Gegen die am 20. Januar 1997 angemeldete und am 5. Juni 1997 fur die Dienst-
leistungen ,Arztliche Versorgung und Gesundheits- und Schoénheitspflege sowie
im Zusammenhang damit angestellte wissenschaftliche Forschungen und das Er-

stellen geeigneter Programme fir die Datenverarbeitung; Versicherungswesen, Fi-



nanzwesen, Immobilienwesen; Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensver-
waltung® eingetragene Wortmarke 397 02 067
FOCUSVITAL

ist aus der alteren Marke 394 07 564
FOCUS

Widerspruch erhoben worden. Die altere Marke ist seit dem 23. Mai 1996 fur zahl-
reiche Waren und Dienstleistungen, ua fir ,Schminken, Kosmetika, Mittel zur Kor-
per- und Schonheitspflege; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Erzeugnisse fir
die Gesundheitspflege; Betrieb von Gymnastik- und Fitnessanlagen® geschutzt.
Das gegen ihre Eintragung gerichtete Widerspruchsverfahren ist am 13. Ja-

nuar 2004 abgeschlossen worden.

In zwei Beschliissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Ver-
wechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurtickgewiesen. Trotz der teil-
weise vorhandenen ldentitat der sich gegenluberstehenden Dienstleistungen und
den sich daraus ergebenden strengen Anforderungen sei der Abstand der Marken
zueinander sowohl nach dem schriftbildlichen wie auch dem klanglichen Gesamt-
eindruck ausreichend grof3. Auch der seltene Fall der sog. Abspaltung des Wort-
teils ,-VITAL" der angegriffenen Marke komme nicht in Betracht, da sich dieser Be-
standteil im Rahmen der Gesamtbezeichnung nicht aufdrange und zu einer Tren-
nung in Grund- und Bestimmungswort fiihre. Auch werde der Verkehr die Ver-
gleichsmarken nicht unter dem Gesichtpunkt eines Serienzeichens gedanklich in
Verbindung bringen, da die Ubereinstimmung in dem Element ,FOCUS* allein
nicht ausreiche und die Widersprechende die Voraussetzungen hierfir nicht dar-
gelegt habe. Schlielilich spreche gegen die Verwechslungsgefahr auch die Bedeu-
tung des Wortes Focus als weit verbreitetes Werbeschlagwort im Sinne eines

Brennpunktes.



Der Erinnerungsprufer hat die Verwechslungsgefahr auch unter Beriicksichtigung
einer erhdohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verneint, zumal sich
die besondere Kennzeichnungskraft auch nach dem Vortrag der Widersprechen-
den nur auf den Bereich ,Zeitschriften, Journalismus, Unterhaltung” beziehen kén-

ne, der von der angegriffenen Marke nicht tangiert werde.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und in der mindlichen
Verhandlung ihren Widerspruch auf die Dienstleistungen ,Arztliche Versorgung
und Gesundheits- und Schénheitspflege sowie im Zusammenhang damit ange-

stellte wissenschaftliche Forschungen® der angegriffenen Marke beschrankt.

Sie beantragt sinngeman,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 42 vom
22. April 1999 und vom 15. Mai 2001 aufzuheben und die L6-
schung der Marke 397 02 067 fur die genannten Dienst-

leistungen anzuordnen.

Zur Begrundung fihrt sie an, der Widerspruchsmarke sei nicht nur fir den vom Er-
innerungsprufer genannten Bereich, sondern auch daruber hinaus gesteigerte
Kennzeichnungskraft beizumessen. Dies ergebe sich nicht nur aus dem Umstand,
dass zugunsten der Widersprechenden allein in Deutschland tGber 40 Marken mit
dem Bestandteil ,FOCUS* registriert seien, weshalb die Widerspruchsmarke als
Bestandteil einer Zeichenserie anzusehen sei, sondern auch aus den in der Anla-
ge beigefiigten Umfrageergebnissen und gerichtlichen Entscheidungen. Danach
komme der Widerspruchsmarke ein tberragender Bekanntheitsgrad zu. Wegen
des beschreibenden Charakters des Bestandteils ,-VITAL" der angegriffenen Mar-
ke und des insoweit pragenden und Ubereinstimmenden Wortteils ,, FOCUS-* be-
stehe die Gefahr von assoziativen Verwechslungen, wobei sich der Grad der Mar-
kenahnlichkeit auf die Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Dienstleistungen

auswirke.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zuriickzuweisen.

Sie schliel3t sich der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Markenstelle
an. Dem ubereinstimmenden Bestandteil ,FOCUS* komme entgegen der Auffas-
sung der Widersprechenden keine pragende Kennzeichnungskraft zu. Die von der
Widersprechenden aufgestellte Behauptung, 79 % der deutschen Bevdlkerung
ordne die Bezeichnung ihr zu, werde bestritten. Die jlingere Marke sei als einheitli-
cher Phantasiebegriff mit zwei gleichwertigen Bestandteilen ausgestaltet. Es treffe
auch nicht zu, dass der Begriff ,Focus”, der ein bekanntes Werbeschlagwort dar-
stelle, ausschliellich auf die Widersprechenden hinweise. Das Markenregister ent-
halte 207 nationale Marken mit dem fraglichen Wort. Daher komme die Wider-
spruchsmarke nicht als Serienzeichen-Bestandteil der Widersprechenden in Fra-
ge, auch wenn sie 41 Marken mit dem Wort ,Focus” besitze. Die angebotenen
Produkte seien im Ubrigen nicht ahnlich, da es sich hier um unterschiedliche Tatig-
keitsfelder und Verkaufsstatten handle. Im Hinblick auf die offensichtliche Unbe-
grundetheit der Beschwerde werde angeregt, der Beschwerdefihrerin die Kosten
nach § 71 MarkenG aufzuerlegen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

Nach Auffassung des Senat besteht Verwechslungsgefahr dadurch, dass die Mar-
ken im Hinblick auf die allein noch im Streit stehenden Dienstleistungen ,Arztliche

Versorgung und Gesundheits- und Schonheitspflege sowie im Zusammenhang



damit angestellte wissenschaftliche Forschungen® der angegriffenen Marke ge-

danklich miteinander in Verbindung gebracht werden, 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Der Senat geht dabei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke aus. Die Bereiche, fur die die Widersprechende eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft geltend machen koénnte, né&mlich fur ,Zeitschriften, Magazine,
Fernsehsendungen®, haben fur die Beurteilung des vorliegenden Falles keine Be-
deutung, weil die angegriffenen Marke hierfur keinen Schutz beansprucht. Es kann
auch nicht festgestellt werden, dass ,FOCUS" auf den hier interessierenden Wa-
ren- bzw Dienstleistungsbereichen einen beschreibenden Charakter hatte oder
dass dieser Begriff durch eine Vielzahl von registrierten Drittmarken in seiner
Kennzeichnungskraft geschwéacht ware. Soweit sich die Inhaberin der angegriffe-
nen Marke darauf beruft, dass das Markenregister tber 200 Eintragungen von
,FOCUS"-Marken enthalte, die tUberwiegend nicht dem Geschéftsbetrieb der Wi-
dersprechenden zuzurechnen seien, ist festzuhalten, dass diese Registrierungen
in der Hauptsache andere Waren- und/oder Dienstleistungsklassen als die der
Klassen 5 und 42 betreffen und ihnen anders als bei benutzten Marken nur eine
eingeschrankte Bedeutung zukommt (vgl BPatG GRUR 2002, 438 — WISCHMAX /
Max). Eine Schwachung der Kennzeichnungskraft auf Grund zahlreicher Drittmar-
ken liegt somit nicht vor.

Nachdem Benutzungsfragen wegen der Registerlage keine Rolle spielen, sind auf
Seiten der Widerspruchsmarke die oben genannten Waren und Dienstleistungen

zugrunde zu legen.

Insbesondere zwischen den Waren ,pharmazeutische Erzeugnisse sowie Erzeug-
nisse fur die Gesundheitspflege” und den Dienstleistungen ,Betrieb von Gym-
nastik- und Fitnessanlagen” der alteren Marke und den Dienstleistungen der ange-
griffenen Marke ,Arztliche Versorgung und Gesundheits- und Schonheitspflege so-
wie im Zusammenhang damit angestellte wissenschaftliche Forschungen® besteht
Ahnlichkeit.



Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle er-
heblichen Umsténde zu bertcksichtigen, die das Verhéltnis der Waren und Dienst-
leistungen kennzeichnen. Zu diesen Umstanden gehdren insbesondere die Art,
der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander kon-
kurrierende oder einander ergédnzende Waren oder Dienstleistungen ( vgl EUGH
GRUR 1998, 922 — Canon; BGH GRUR 2001, 507 — EVIAN / REVIAN; BGH
GRUR 2004, 241 — GeDIOS mwN). Eine die Gefahr von Verwechslungen begrin-
dende Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist dann gegeben, wenn
das Publikum annimmt, Ware und Dienstleistung stammten aus demselben oder
zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl EuGH GRUR 1998,
922, Tz 29, 30 — Canon). Von Bedeutung ist insbesondere die Frage, ob der Ver-
kehr bei der Begegnung mit den Marken dem Irrtum unterliegt, der Hersteller von
Waren trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf oder umgekehrt (vgl
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9, Rdnr 126), ob also der Hersteller von
pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Erzeugnissen fur die Gesundheitspflege
auch als Anbieter von arztlicher Versorgung in Erscheinung tritt oder der Betreiber
von Gymnastik- und Fitnessanlagen zusatzlich arztliche Dienstleistungen anbietet.
Geht der Verkehr dagegen nur von einer unselbstandigen Nebenleistung bzw
-ware aus, besteht im allgemeinen keine Veranlassung, diesen Bereich tber die
Ahnlichkeitsbeurteilung einem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen (vgl
Strobele/Hacker aaO).

Zwischen der Dienstleistung ,,Gesundheits- und Schonheitspflege” der angegriffe-
nen Marke und den Waren ,Schminken, Kosmetika, Mittel zur Kérper- und Schén-
heitspflege der alteren Marke besteht eine engere Ahnlichkeit. In diesem Bereich
ist der Verbraucher daran gewohnt, dass die Hersteller von pflegenden und deko-
rativen Kosmetika ihre Produkte auch im Rahmen von Schdnheitsfarmen, Kosme-
tikinstituten oder auch Tages-Schonheitsfarmen anbieten, wobei auch die Tatigkeit
von Kosmetikerinnen eine Rolle spielt, die die Produkte anwenden. Dabei handelt
es sich nicht nur um unselbstandige Serviceleistungen, die im Zusammenhang mit

dem Anbieten und Vertreiben der Kosmetika stehen, sondern wegen des Umfangs



einer solchen Tatigkeit und der Gleichwertigkeit zwischen Produkt und Service-

leistung um eigenstandig erbrachte Dienstleistungen.

Auch soweit es um die Bewertung von ,Arztlicher Versorgung“ einerseits und ,Be-
trieb von Gymnastik- und Fitnessanlagen” andererseits geht, ist von einer nicht nur
geringen Ahnlichkeit beider Bereiche auszugehen. Mittlerweile gehort es zum um-
fassenden Angebot von Fitnessanlagen, dass Arzte, zB Orthopaden, Kunden der
Fitnessanlage je nach Fahigkeit und FitneR bei der Auswahl der Gerate und Ubun-
gen beraten, um gesundheitlichen Schaden vorzubeugen, die durch unsachge-
maRe Anwendung eintreten kénnten, oder die Ubungen unterstitzend begleiten.
Auch gibt es zunehmend Anlagen, in denen zB sportmedizinisch orientierte Klini-
ken Rehabilitationszentren betreiben, die unter arztlicher Aufsicht stehen, zu de-
nen aber auch nicht entsprechend behandlungsbedurftige Personen allein oder
unter Anleitung Fitnessgerate benutzen oder gymnastische Ubungen durchfithren
konnen. In diesem Zusammenhang konnen auch die ,wissenschaftlichen For-
schungen” gesehen werden, die die angegriffene Marke beansprucht, so dass sich
der Ahnlichkeitsbereich auch hierauf erstreckt.

Daneben bieten solche Fitnesscenter haufig auch weitere Leistungen an, die mit
dem Begriff ,Wellness* umschrieben werden kdnnen und Schwimmbad, Saunen,
Dampfbader, Massagen ué betreffen, woraus zusatzlich eine mittlere Ahnlichkeit
zu den Dienstleistungen ,Gesundheits- und Schonheitspflege” der angegriffenen

Marke abgeleitet werden kann.

Zwischen der Dienstleistung ,Arztliche Versorgung* der angegriffenen Marke und
den ,pharmazeutischen Erzeugnissen“ der Widerspruchsmarke kommt demge-
genuber nur eine eher geringe Ahnlichkeit in Betracht. Zwar mdgen in einzelnen
Fallen BerUhrungspunkte zwischen diesen Bereichen bestehen, insbesondere
wenn Arzte bei der Entwicklung und Erprobung von Arzneimitteln beteiligt sind
oder wenn sie eigene Praparate entwickeln und in der Praxis oder Klinik anwen-
den. Abgesehen davon, dass diese Waren und Dienstleistungen wegen der be-

sonderen Anforderungen an die Herstellung von Arzneimitteln relativ weit vonein-



ander entfernt sind, ist den angesprochenen Verkehrskreisen generell bewusst,
dass die Bereiche ,Arztliche Versorgung® einerseits und ,pharmazeutische Er-
zeugnisse” andererseits unterschiedlichen Anbietern bzw Unternehmen zuzuord-
nen sind. Im Hinblick auf die oben festgestellte Ahnlichkeit mit ,Betrieb von Gym-
nastik- und Fitnessanlagen” bedirfen diese Fragen aber keiner weiteren Erorte-

rung.

Unter diesen Umstanden sind an den Abstand der Marken in Relation zur Ahnlich-

keit der Waren bzw Dienstleistungen nicht nur geringe Anforderungen zu stellen.

Der Senat geht von dem Grundsatz aus, daf3 zur Beurteilung der markenrechtli-
chen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrier-
ten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand
der gewéhlten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137
- ARD-1; GRUR 2003, 1044 — Kelly), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder
schutzunfahige Elemente zur Pragung des Gesamteindrucks beitragen oder gar
entscheidendes Gewicht erlangen kénnen und dann nicht unbericksichtigt bleiben
durfen (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 9 Rdn 24, 348, 362 mit weiteren
Nachweisen). Dieser Grundsatz schliel3t aber die Erkenntnis ein, daf auch einzel-
nen Zeichenbestandteilen unter Umstanden eine besondere, das gesamte Zei-
chen pragende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dann bei einer Uberein-
stimmung von Zeichen in dem jeweils pragenden Bestandteil die Gefahr einer Ver-
wechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (standige Rspr des BGH, vgl
MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO).

Die fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maRgebliche Ubereinstimmung
Im Gesamteindruck der Marken wird dadurch entscheidend bestimmt, dafl3 die Wi-
derspruchsmarke ,FOCUS" in der angegriffenen Marke ,FOCUSVITAL" identisch
enthalten ist. Im Zusammenhang mit den hier in Frage stehenden Dienstleistun-
gen kommt dem Wortteil ,VITAL" der jungeren Marke kaum eine kennzeichnende

und den Gesamteindruck pragende Funktion zu, denn dieses Eigenschaftswort



-10 -

steht auch in der Umgangssprache als Synonym fir ,lebenstichtig, lebenskraftig*
und kann damit einen Hinweis auf die Wirkung der entsprechenden gesundheits-
bezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke geben.

Der Verkehr wird daher in ,VITAL" lediglich einen Hinweis auf den mdglichen Er-
folg der Dienstleistungen erkennen, dem Wortteil ,FOCUS" aber den eigentlich
kennzeichnenden Charakter der juingeren Marke beimessen, was auch dadurch
nahe gelegt ist, dass dieser Wortteil an erster Stelle der Wortkombination steht
und hierdurch eine gewisse Betonung erfahrt und daher ,VITAL" auch als Ab-
wandlung gegenuber weiteren ,FOCUS"-Dienstleistungen empfunden werden
kann. Allerdings ist es zweifelhaft, ob die zum Problem der prdgenden Bestandtei-
le von mehrgliedrigen oder kombinierten Markenwdrtern ergangene Rechtspre-
chung auch auf Markenworter zu beziehen ist, die aus einem Wort bestehen (vgl
dazu BGH GRUR 1996, 126 — BERGER LAHR / BERGER; BGH GRUR 1999, 735
— MONOFLAM / POLYFLAM; BPatG GRUR 2002, 438 — WISCHMAX / Max;
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9, Rdnr 339 mwN).

Letztlich kann aber dahinstehen, ob unter der Annahme, dass der Bestandteil
,FOCUS" die angegriffene Marke pragt, die Verwechslungsgefahr bereits in unmit-
telbarer Hinsicht zu bejahen ist. Zumindest unter dem Gesichtspunkt des Miteinan-
der-in-Verbindung-Bringens gemalf § 9 Abs 1 Nr 2, 2. Halbsatz MarkenG halt der
Senat die Marken fur verwechselbar. Diese Art von Verwechslungen ist nicht nur
auf den Gesichtspunkt von Marken-Serienbestandteilen beschréankt, sondern um-
fasst auch solche Félle, in denen die als unterschiedlich erkannten Marken wegen
Ubereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Grunden auf die gleiche
betriebliche Herkunft der Waren bzw Dienstleistungen oder auf sonstige Verbin-
dungen der Hersteller oder Anbieter schlieRen lassen (vgl EUGH GRUR 1998, 922
— Canon). Hierfur kdnnen auch abweichende Elemente Bedeutung erhalten, wenn
sie zB wegen ihrer Kennzeichnungsschwéche die Aufmerksamkeit des Verkehrs
auf den uUbereinstimmenden Bestandteil lenken und diesen als den eigentlich
kennzeichnenden Teil erscheinen lassen (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl.,
§ 9, Rdnr 491 ff mwN; BPatG GRUR 2002, 438 — WISCHMAX / Max). Eine solche
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Konstellation liegt hier vor, denn der Markenbestandteil der angegriffenen Marke
-VITAL" weist, wie schon oben dargelegt, auf das Einsatzgebiet der ,FOCUS"-
Dienstleistungen auf dem Gesundheitssektor hin. Die Annahme, dass unter der
Bezeichnung ,FOCUSVITAL" angebotene Dienstleistungen der Widersprechen-
den zuzuordnen seien, liegt fiir den Verkehr auch unter Beriicksichtigung der Ahn-

lichkeit der sich gegentberstehenden Waren bzw Dienstleistungen daher nahe.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden waren die Beschliisse der Markenstel-
le fur Klasse 42 vom 22. April 1999 und vom 15. Januar 2001 daher insoweit auf-
zuheben, als der Widerspruch aus der Marke 394 07 564 auch fir die Dienst-
leistungen ,Arztliche Versorgung und Gesundheits- und Schonheitspflege sowie
im Zusammenhang damit angestellte wissenschaftliche Forschungen® zurtickge-

wiesen worden ist. In diesem Umfang ist die angegriffenen Marke zu I6schen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden, wie von der Inhaberin der an-
gegriffenen Marke angeregt, bot der Streitfall keinen Anlaf3, 8 71 Abs 1 MarkenG.
Es bleibt demnach bei dem Grundsatz, wonach im markenrechtlichen Eintra-
gungsverfahren jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat
(Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 71, Rdnr 12 mwN).

Kliems Richter Engels hat Urlaub Sred|
und kann daher nicht un-
terschreiben.

Kliems

Ko
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