BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 10/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 398 63 545

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kéatker
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlusse der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 16. September 2002 und 18. Novem-

ber 2003 aufgehoben und die Léschung der Marke 398 63 545
wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 229 angeordnet.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 63 545

DUOtop

fur

Klasse 36: Versicherungswesen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 394 07 229

Duo plus



far

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschéfte.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende sinngemal eine
Uberdurchschnittlich hohe Verkehrsbekanntheit und damit Kennzeichnungskraft
ihrer Marke behauptet, wobei sie auf Abschluss- bzw Umsatzzahlen hingewiesen
hat. Dazu hat sie vorgetragen, dass im Jahr 2001 tber 300 Versicherungspro-
dukte verkauft worden seien, was einer Versicherungssumme von uber ... €
entspreche. Im Jahr 2002 seien Produkte mit einer Versicherungssumme von

..€ abgesetzt worden (Schriftsatz der  Widersprechenden  vom
17. Marz 2003, S 3). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese Tatsachen-
behauptungen der Widersprechenden nicht ausdriicklich bestritten, sondern vor-
getragen, dass die "intensive Nutzung" der Widerspruchmarke keinerlei Einfluss
auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe, bei dem "hier zusammenge-
setzten Begriff* kbnne nicht von einer "Uber dem Durchschnitt liegenden Kenn-
zeichnungskraft" gesprochen werden, wobei sie auf Ausfihrungen zur (ihrer Mei-
nung nach mangelnden) Kennzeichnungskraft der Einzelbestandteile der Wider-
spruchsmarke verwiesen hat (Schriftsatz der Markeninhaberin vom 12. Mai 2003,
Ziffer 2.).

Mit Beschlissen vom 16. September 2002 und vom 18. November 2003, davon
letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fir Klasse 36 des Patent-
amts den Widerspruch zuriickgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle liegt
trotz ldentitat der Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9
Abs 1 Nr 2 MarkenG vor. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken auf-
grund der deutlich abweichenden Endbestandteile "top" und "plus” in ausreichen-
dem MaRe, zumal es sich insgesamt um eher kurze Zeichen handele. Die Uber-
einstimmung der Marken in dem Wort "Duo” reiche zur Feststellung einer Ver-
wechslungsgefahr nicht aus. Inshesondere konne die angegriffene Marke nicht in

ihre Einzelelemente "DUO" und "top" zergliedert werden, da es sich um eine Ein-



wortmarke handele. Fur den Verkehr bestehe in aller Regel kein Anlass, einzelne
Worter in ihre Bestandteile zu zerlegen und einzelne dieser Elemente wegzulas-
sen. Es bestehe auch keine Veranlassung, die fir den Bereich der Arzneimittel
entwickelte Abspaltungsrechtsprechung zu Ubernehmen, denn hierbei handele es
sich um eine Sonderrechtsprechung zu Fallen, bei denen beschreibende Zusatze
an kennzeichnungskraftige Angaben hinzugefugt wirden. Hingegen handele es
sich bei der angegriffenen Marke um einen schwachen Ausdruck, der seine Kenn-
zeichnungskraft aus der Verbindung der beiden Markenelemente "DUQO" und "top"
gewinne. Durch eine Reduzierung auf einen der beiden Bestandteile wiirde daher
das Wesen der Marke verandert werden. Damit komme es nicht mehr auf die
Frage an, ob die Widerspruchsmarke von einem ihrer Bestandteile geprégt werde.
Im Ubrigen kénne auch nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke ausgegangen werden. Der von der Widersprechenden behaup-
tete Verkauf von uber 300 Produkten mit der Widerspruchsmarke reiche hierfir
nicht aus. Daher sei von einer allenfalls normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke auszugehen. Im Ubrigen liege auch keine assoziative Verwechs-
lungsgefahr vor, denn der gemeinsame Markenbestandteil "Duo” eigne sich nicht
als Stammbestandteil einer Serienmarke, da er auf die zweifache Beschaffenheit
der Dienstleistungen hinweise und damit in der Kennzeichnungskraft stark einge-
schrénkt sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle die Schreibweise der beiderseitigen
Marken falsch bewertet. Fur die klangliche Wahrnehmung spiele es keine Rolle,
ob die Markenelemente zusammengeschrieben seien oder nicht. Es seien alle
verkehrsiublichen Schreibweisen zu bertcksichtigen, wozu sicherlich auch die Zu-
sammen- oder Getrenntschreibung eines aus zwei eigenstandigen Elementen be-
stehenden Begriffs gehdre. Auch kdnne eine begriffliche Verwechslungsgefahr
durch die abweichenden Elemente "top" und "plus” nicht zuverlassig ausgeschlos-
sen werden. Sowohl "top" mit der Bedeutung "héchst-, best-, Spitzen-", wie auch

"plus" mit der Bedeutung "mehr, zusatzlich" wiesen darauf hin, dass die mit den



Marken gekennzeichneten Dienstleistungen gegeniber anderen Produkten einen
Vorteil, ein Plus, wie etwa bessere Leistungen, eine bessere Rendite, ein besse-
res Preis-/Leistungsverhaltnis o A boten. Da das Element "Duo” damit den Ge-
samteindruck der beiderseitigen Marken préage, werde sich der Verbraucher hieran
orientieren und sich allenfalls noch daran erinnern, dass das jeweils zweite Ele-
ment irgendwie "besser" bzw "mehr" bedeute. Insofern liege auch eine begriffliche

Verwechslungsgefahr vor.

Zudem sei die gangige Praxis im Bereich der Banken und Versicherungen zu be-
racksichtigen. Danach wirden die Elemente "plus" und "top" in Kombination mit
kennzeichnenden Begriffen verwendet, um etwa verschiedene Produkte eines
Unternehmens bzw einer Produktserie zu kennzeichnen, wie auch verschiedene
Beispiele eingetragener Marken zeigten (zB "Garant Plus" und "Garant Top" der
Leben Direkt Versicherungs-AG oder "BHW Dispo plus" und "BHW Dispo top" der
BHW Bausparkasse AG). Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke bediene
sich dieser Praxis der Markenbildung und verwende sowohl "plus” wie auch "top"
als Zusatze zur Bezeichnung verschiedener Produkte innerhalb einer Produktserie
("VICTORIA plusRente", "VICTORIA topRente"). Damit sei zu beflrchten, dass
der Verkehr auch die sich hier gegenuberstehenden Marken als Produkte ein und
desselben Anbieters wahrnehme, zumal die Markeninhaberin mit den beiden og
Marken bereits gezeigt habe, dass sie die beiden Elemente "top" und "plus” in die-
ser Weise zur Kennzeichnung verschiedener Produkte des gleichen Segments
verwende. Angesichts der aul3er Frage stehenden ldentitdt der Dienstleistungen
und der Identitat der Marken im Ubereinstimmenden Bestandteil "Duo” kdnne da-
mit eine Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Die Wider-

sprechende beantragt sinngemars,



die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 36 vom 16. Septem-
ber 2002 und 18. November 2003 aufzuheben und die Marke
398 63 545 wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 229

zu loschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemal,

die Beschwerde zuriickzuweisen,
der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen.

Sie hat die mangelnde Aktivlegitimation der Widersprechenden als Beschwerde-
fuhrerin gerlgt. Die Widerspruchsmarke sei urspringlich fur eine W...
eingetragen worden, wobei die Rechtsformangabe in dieser Eintra-
gung auf Initiative der Widersprechenden angeblich in den Rechtsformzusatz "AG"
berichtigt worden sei. Jedoch sei am 3. November 1999 eine weitere Berichtigung
eingetragen worden, wonach "der Rechtsibergang riuckgéngig gemacht" werde.
Wenn die Widerspruchsmarke far eine existierende "W..."
eingetragen worden sei, konne dies nicht durch eine Berichtigung "von Amts we-
gen" wieder ungeschehen gemacht werden. Nach Kenntnis der Markeninhaberin
existiere  tatsachlich eine "W...", so dass die Eintragung fur
diese GmbH erfolgt sei. Mithin fehle es an der Aktivlegitimation der Beschwerde-

fuhrerin, also der AG, da die GmbH keinen Widerspruch eingelegt habe.

Im Ubrigen ist die Beschwerde nach Auffassung der Markeninhaberin nicht be-
grindet. Zu Recht habe die Markenstelle darauf abgestellt, dass die Wider-
spruchsmarke aus zwei Wortern, die angegriffene Marke hingegen aus nur einem
Wort bestehe. Die Widersprechende selbst habe darauf hingewiesen, dass jeder
der beiden Bestandteile der beiderseitigen Marken als beschreibende Angabe
nicht eingetragen werden koénnte. Weil beide Bestandteile von geringer Pragnanz

seien, werde der mal3gebende Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von der



Zusammenstellung gepragt, da keines der beiden Markenelemente fiur sich ge-
nommen eine selbststandig kennzeichnende Stellung habe. Die angegriffene
Marke werde als Einwortmarke ohne Notwendigkeit einer Verkiirzung vollstéandig
wiedergegeben, wobei ihre drei kurzen Silben ("Du-o-top") gleichgewichtig neben-
einander stinden. Dabei werde der Verkehr den bildlichen und schriftbildlichen
Schwerpunkt an das Ende setzen. Gerade hier unterschieden sich die Marken
klanglich und schriftbildlich besonders deutlich. Die von der Widersprechenden
vorgetragene Kennzeichnungspraxis hinsichtlich der Verwendung der Elemente
"plus" und "top", sofern sie Uberhaupt bestehe, sei nicht geeignet, die Auffassung
der beteiligten Verkehrskreise zu beeinflussen. Im Ubrigen wirden die Elemente
"plus” und "top" nach dem eigenen Vortrag der Widersprechenden von Banken
und Versicherungen dazu verwendet, Produkte und/oder Dienstleistungen vonein-
ander zu unterscheiden. Die angebliche gangige Praxis spreche daher gegen und

nicht fir die Verwechslungsgefahr.

Der Senat hat der Markeninhaberin mit Bescheid des Rechtspflegers vom
24. August 2004 mitgeteilt, dass aus seiner Sicht keine Bedenken gegen die Ak-
tivlegitimation  der  W1... bestinden, da die  Widerspruchsmarke
zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs bereits auf diese AG umgeschrie-
ben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist zulassig. Insbesondere  ist die WL...

aktivlegitimiert.

Die ursprunglich far eine W... eingetragene Widerspruchs-
marke ist bereits im Jahr 1999 auf die W1... umgeschrieben wor-

den. Zwar ist dann voribergehend eine W2... als Inhaberin



der Marke eingetragen worden, die Eintragung erfolgte jedoch aufgrund eines
Umschreibungsantrags, der zum Zeitpunkt dieser Umschreibung bereits wieder
zurickgenommen war. Daher ist noch 1999 folgende Berichtigung in der Akte

vermerkt worden:

"Von Amts wegen wurde folgendes berichtigt:

Die Veroffentlichung im Markenblatt ... ist ungultig.
Die Markeninhaberin lautet richtig:

W1...inL...

gemal Verfigung vom 28. Oktober 1999 ...".

Diese Aktenlage stimmt auch mit den Angaben in "DPMApublikationen”
(http://publikationen.dpma.de/) Uberein. Fir den erst im Dezember 2001 erhobe-
nen Widerspruch kommt als formell legitimierte Widersprechende damit nur die
W1... in Betracht, in deren Namen der Widerspruch und spater

die Beschwerde auch erhoben worden ist.

2. Die Beschwerde ist auch begrindet. Zwischen den Marken besteht die Gefahr
von Verwechslungen iSd 8 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Nach der stan-
digen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtli-
chen Verwechselungsgefahr iS von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG unter Heranziehung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer
Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungs-
identitdt oder -a&hnlichkeit, der Markenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein ge-
ringerer 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 (stRspr; vgl BGH GRUR 2001, 544,
545 —BANK 24 mwN; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963
- AntiVir/AntiVirus).



a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist allenfalls als normal
einzustufen. Soweit die Widersprechende auf einen Absatz von 300 Versiche-
rungsprodukten (gemafd der dazu beigefugten Anlage handelt es sich um Le-
bensversicherungen) bzw auf eine Versicherungssumme von insgesamt "... €
hingewiesen hat, was umgerechnet einer Versicherungssumme von ... €
pro Vertrag entspricht, reichen diese Zahlen offensichtlich nicht aus, um eine
durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit zu begrinden. Ange-
sichts der aus dem Prospekt hervorgehenden Laufzeit von mindesten 12 Jahren
und der allgemein bekannten Bedeutung, die Lebensversicherungen jedenfalls bis
zum Ende ihrer steuerlichen Beguinstigung (mit Ablauf des Jahres 2004) im Rah-
men der seit langem o6ffentlich gefihrten Diskussion um die Notwendigkeit ergén-
zender privater Altersvorsorge gespielt haben, erscheinen die Zahlen sogar als
eher gering. Die Behauptung einer durch intensive Benutzung gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchmarke ist damit ersichtlich unsubstantiiert, so
dass sie selbst dann nicht zugrunde gelegt werden kann, wenn die hierauf vorge-
brachte Entgegnung der Markeninhaberin - wozu der Senat neigt- nicht als
Bestreiten der von der Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen auszulegen
ist. Der Senat geht damit von einer insgesamt normalen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke aus, wobei es im Ergebnis offen bleiben kann, ob im Hinblick
auf die Bedeutung der Einzelbestandteile nicht sogar eine leichte Schwachung der

Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen ist (vgl unter c)).

b) Die sich gegenuberstehenden Dienstleistungen liegen teilweise im
Identitatsbereich, im Ubrigen im Bereich einer engeren Ahnlichkeit. Die Dienst-
leistung "Versicherungswesen" ist in beiden Verzeichnissen identisch enthalten.
AulRerdem sind die fur die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Fi-
nanzwesen, Geldgeschafte" mit der fir die Widersprechende geschuitzten Dienst-
leistung "Versicherungswesen" im Hinblick auf Uberschneidungen bei den Anbie-
tern (zB: Allianz AG / Dresdner Bank, Allfinanzangebote verschiedener Finanz-
dienstleister), gleichgerichtete Verwendungszwecke (Vermdgensaufbau, Alters-

vorsorge) sowie der Moglichkeit, die beiderseitigen Dienstleistungen alternativ
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zueinander in Anspruch zu nehmen (zB Lebensversicherungen statt Banksparpla-

nen o A.) hochgradig @hnlich.

b) Die angegriffene Marke halt den insoweit erforderlichen gréReren Abstand zur
Widerspruchsmarke vor allem in klanglicher, aber auch in schriftbildlicher und be-
grifflicher Hinsicht nicht ein. Zwar sind die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der
abweichenden Bestandteile "plus"” und "top" deutlich verschieden. Fir einen noch
beachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu schitzenden Teil des
Verkehrs wird der Gesamteindruck beider Marken jedoch vom klanglich, begrifflich
und - bei Berlcksichtigung der verkehrsiublichen Wiedergabeformen - auch
schriftbildlich identischen Bestandteil "Duo” bzw "DUQ" gepragt.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsatz-
lich nicht zul&ssig ist, aus den Marken einzelne Elemente herauszugreifen um de-
ren Ubereinstimmung festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken
stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Mar-
kenbestandteil eine selbstandig kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er
den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke préagt, indem er eine eigenstandige
kennzeichnende Funktion aufweist (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl,
Rdn 368 ff).

Voraussetzung hierfur ist allerdings zunéachst, dass die Marken Uberhaupt als
mehrgliedrig, dh aus mindestens zwei eigenstandigen Bestandteilen zusammen-
gesetzt, wahrgenommen werden. Hiervon kann bei der aus zwei Worten beste-
henden Widerspruchsmarke ohne Weiteres ausgegangen werden, wohingegen
die jungere Marke jedoch zwei zusammengeschriebene Wortbestandteile auf-
weist. Bei Einwortmarken wird eine Eignung zur Pragung des Gesamteindrucks
durch nur einen ihrer (unselbstéandigen) Bestandteile idR verneint (vgl Stro-
bele/Hacker, aaO, 8 9 Rdnr 339, 370). Von dieser Regel weicht die Rechtspre-
chung jedoch in Féallen ab, in denen die Bestandteile einer Marke zwar zusam-

mengeschrieben sind, die Gesamtmarke vom Verkehr aber dennoch aus anderen
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Grinden als aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt aufgenommen wird.
So waren etwa im Fall BPatG GRUR 1996, 126 - BERGER/BERGERLAHR die
(zusammengeschriebenen) Wortbestandteile "BERGER" und "LAHR" der Wider-
spruchsmarke optisch durch das inverse Schriftbild (Konturschrift) des zweiten
Markenbestandteils "LAHR" unterschiedlich ausgestaltet. Der 24. Senat hat dies
- bei fehlendem gesamtbegrifflichen Inhalt der beiden Worter - ausreichen lassen,
um die Marke als mehrgliedrig anzusehen und dem Namensbestandtell
"BERGER" im Ergebnis weiterer Erwégungen eine pragende Stellung zuzuerken-

nen.

Es kann dahinstehen, ob auch optische Unterschiede zwischen verschiedenen
Bestandteilen einer Marke, die weit hinter den im BERGERLAHR-Fall festzustel-
lenden Abweichungen zuriickbleiben, im Allgemeinen noch ausreichen wirden,
um eine Marke als mehrgliedrig ansehen zu kdénnen. So waren etwa bei einer
bloRen Binnengrof3schreibung innerhalb einer gesamtbegrifflich wirkenden Wort-
kombination sicher Zweifel angebracht. Bei der vorliegend angegriffenen Marke
"DUOtop" jedenfalls wirde eine rein formal auf die Zusammenschreibung abstel-
lende Sichtweise den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen zur
Pragung nicht gerecht werden. Denn zum Einen wird eine Schreibweise in Grol3-
buchstaben gegeniber einer sich direkt anschlieBenden Schreibweise in Klein-
buchstaben als durchaus deutlicher optischer Unterschied wahrgenommen, insbe-
sondere wenn der erste Buchstabe des kleingeschriebenen Worts, wie hier,
ebenfalls mit einem Kleinbuchstaben beginnt. Zum Anderen ist bei der Kombina-
tion des einleitenden Worts "duo” mit dem nachgestellten Wort "top" kein Sinnge-
halt erkennbar, der die Wortkombination ohne Weiteres als zusammengehdrigen
Gesamtbegriff erscheinen lasst (anders etwa "Topduo”, das - gleich in welcher
Schreibweise - als Spitzenduo und damit als gesamtbegriffliche Einheit verstanden
wird). Bei der klanglichen Wiedergabe wird eine zwingende Zusammengehdorigkeit
der Markenbestandteile vom Verkehr ohnehin haufig erst gar nicht bemerkt wer-
den. Gegen die Berticksichtigung der Zusammenschreibung als allein mal-

gebendes Kriterium spricht auch, dass kaum einzusehen ist, warum bereits das
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bloRe Fehlen einer Leertaste in der jingeren Marke stets die Gefahr unmittelbarer
Verwechslungen ausschlie3en und auf diese Weise weitreichende Annaherungen
an die altere Marke erlauben soll. Es erscheint kaum nachvollziehbar, dass die
Inhaber alterer Marken sich in solchen Féllen mit der unsicheren Mdglichkeit einer
assoziativen Verwechslungsgefahr begniigen sollen, zumal diese regelmaf3ig das
- haufig nicht einmal liquide - Bestehen einer benutzten Zeichenserie voraussetzt,

und selbst dann als Ausnahmetatbestand nur zuriickhaltend angenommen wird.

Ohne die in Strébele/Hacker, aaO, zitierten Rechtsprechungsgrundsatze, wie sie
zuletzt etwa in der Entscheidung BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max
zum Ausdruck gekommen sind, in Frage stellen zu wollen, geht der Senat ange-
sichts der og vorliegenden Besonderheiten des Einzelfalls davon aus, dass je-
denfalls ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die jungere Marke als aus zwei
selbstandigen Bestandteilen zusammengesetzte Marke wahrnimmt, bei der also
einer ihrer Bestandteile geeignet sein kann, den Gesamteindruck der Marke zu

pragen.

Fur diesen Verkehrsteil stellt das Wort "DUO" auch das pragende Markenelement
dar. Hierfur spricht zum einen seine hervorgehobene Stellung innerhalb der Ge-
samtmarke, die durch die Position am Markenanfang und die Schreibweise in
Grol3buchstaben betont wird. "DUQO" ist damit erkennbar das fiihrende und hervor-
gehobene Markenelement der Gesamtmarke. Hinzu kommt, dass dem weiteren
Element "top" jegliche Kennzeichnungskraft fehlt, da es nur einen werblichen Hin-
weis auf eine Spitzenstellung darstellt (vgl zB Senatsentscheidung vom
29. Juni 2004, 33 W (pat) 27/04 — "Investmentplusplan TOP").

Demgegeniber ist ein im Vordergrund stehender rein beschreibender Charakter
des Bestandteils "DUQ" nicht, jedenfalls nicht ohne weitere gedankliche Uberle-
gungen, feststellbar. Der Begriff "Duo” stammt aus dem Bereich der Musikfach-
sprache. Zwar wird er auch in der deutschen Sprache im Ubertragenen Sinne zur

Benennung einer Personenmehrheit verwendet, allerdings nicht sachlich, sondern
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unter Anspielung auf das musikalische Zusammenwirken des klassischen "Duos"
eher ironisch (zB "Rauberduo”, vgl auch Duden, Das grof3e Worterbuch der deut-
schen Sprache, 3. Aufl: "(oft ironisch) zwei Personen o A, die haufig gemeinsam in
Erscheinung treten ..."). Damit deutet der Markenbestandteil "DUQO" zwar (irgend-)
eine Zweiheit an, ohne weitere Zusatze oder Erlauterungen, wird jedoch nicht Klar,
was im Rahmen von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen eigentlich zwei-
fach vorhanden sein oder geleistet werden soll. Insbesondere konnte der Senat
nicht erkennen, dass sich "Duo" auf diesen Dienstleistungsgebieten als aus sich
allein heraus verstandlicher Sachbegriff eingebirgert hat, was auch von der Mar-
kenstelle und den Beteiligten aul3erhalb von Allgemeinbehauptungen nicht nach-
vollziehbar dargelegt worden ist. Auch wenn dieses Wort moglicherweise dennoch
einen beschreibenden Anklang aufweisen mag, weil der Verkehr irgend-etwas
Doppeltes oder Zweifaches hinter der Kennzeichnung vermutet, so geht es Uber
eine sprechende, diffus wirkende Angabe nicht hinaus, zumal ein erlauternder
Zusatz gerade fehlt. Selbst wenn man nach alledem noch von einer moderaten
Kennzeichnungsschwache ausgeht, so pragt "DUQO" gegentber dem ersichtlich
rein werblich-beschreibenden weiteren Bestandteil "top” in jedem Fall den Ge-

samteindruck der angegriffenen Marke.

Auch bei der Widerspruchsmarke wird der Gesamteindruck durch den Bestandteil
"Duo" gepragt. Dabei kann hinsichtlich der fihrenden Stellung und der Kennzeich-
nungskraft dieses Markenbestandteils weitgehend auf die Ausfihrungen zur an-
gegriffenen Marke verwiesen werden. Aulerdem ist auch in der Widerspruchs-
marke das nachgestellte Element "plus" schutzunfahig und verfigt damit tber
keine eigene Kennzeichnungskraft. Denn gerade als nachgestellter Zusatz weist
"plus”, insbesondere im Finanz- und Versicherungsbereich auf zusatzlich vorhan-
dene Eigenschaften, einen erganzenden Dienstleistungsumfang bzw Uberschuss,
eben auf ein Plus hin (vgl zB Senatsentscheidungen vom 5. November 2002,
33 W (pat) 131/01 - "FinanzPlus"; vom 25. Mai 2004, 33 W (pat) 22/02 —"Top Ca-
re-Plus"). Jedenfalls fir einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs wird damit

auch der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke vom Markenbestandteil "Duo”
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gepragt. Es liegt daher eine Identitat der pragenden Bestandteile der Marken vor,
und zwar sowohl in klanglicher und begrifflicher als auch - bei Berucksichtigung
aller verkehrsublichen Wiedergabeformen - in schriftbildlicher Hinsicht.

Darlber hinaus wird ein weiterer Verkehrsteil mit zu beriicksichtigen sein, fur den
das Element "DUO" zwar keine den Gesamteindruck der Marken pragende Stel-
lung haben mag, der aber aufgrund der gemeinsamen Voranstellung des Worts
"Duo” bzw "DUQO" und der Nachstellung eines glatt beschreibenden Zusatzes zu-
mindest auf die Herkunft der beiderseitigen Dienstleistungen aus demselben Ge-
schéaftsbetrieb schlieRen wird (assoziative Verwechslungsgefahr). Auch wenn die
Widersprechende nicht auf eine benutzte "Duo"- Zeichenserie verweisen konnte,
so sprechen die Identitat der Bestandteile "Duo” bzw "DUQO" (bei zu vernachlassi-
genden Schriftbildunterschieden) und der im Wesentlichen gleiche Zeichenaufbau
mit Nachstellung eines im Versicherungs- und Finanzbereich glatt werblich-be-
schreibenden Zusatzes fir eine assoziative Verwechslungsgefahr, der ein weiterer
Teil des Verkehrs unterliegen wird, mag dieser auch fur sich genommen noch un-
beachtlich sein. Nimmt man diesen Verkehrsteil mit hinzu, so muss in jedem Fall
eine Gefahr von Verwechslungen iSd 8§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG festgestellt werden,
sei sie unmittelbar oder assoziativ. Der Beschwerde war damit stattzugeben und
die Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Zu einer Auferlegung der
Kosten des Beschwerdeverfahrens gemaf 8 71 Abs 1 MarkenG bestand kein An-

lass.

Winkler Dr. Hock Katker
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