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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 47 709

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker beschlos-

sen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 36 des Patentamts vom
10. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezlg-
lich der Dienstleistungen "Finanzwesen; Effektenvermittlung;
Wertpapierhandel, Investmentgeschéfte, Verwaltung von Ak-

tien- und Immobilienfonds" zurtickgewiesen worden ist.

2. Hinsichtlich der genannten Dienstleistungen wird die LO6-
schung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs
aus der Marke 398 19 140 angeordnet.

3. Im ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 47709

DAX -Trail



far

Finanzwesen; Kontofihrung, Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Rei-
seschecks; Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Geldwechselgeschéafte, In-
vestmentgeschafte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Gewéahrung von Darlehen,
Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Verwaltung von Aktien- und

Immobilienfonds

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 398 19 140

DAX

far

Datenverarbeitungsprogramme im Zusammenhang mit Bdrsen- und Finanz-
dienstleistungen; Druckereierzeugnisse, Veroffentlichungen (Schriften);

Systematisierung und Zusammenstellen von Informationen und Daten in einer
Computer-Datenbank; Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen einer Borse,
einer elektronischen Borse; Dienstleistungen einer Bank, eines Clearinghauses
sowie eines Bdrsen- und/oder Finanzmaklers; Borsenkursnotierungen; Ermittlung,
Berechnung und Verdffentlichung von Indizes im Zusammenhang mit bérsenno-
tierten Wertpapieren und Terminkontrakten; Telekommunikationsdienstleistungen,
namlich Empfang, Speichern und Ubertragen von Informationen und Daten mittels
elektronischer Ubertragung; Erstellen und Aktualisieren von Datenverarbeitungs-
programmen; Erstellen von Datenbanken im Zusammenhang mit Bérsen- und Fi-
nanzdienstleistungen; Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken und Com-

puternetzwerke.

Mit Beschluss 10. Januar 2003 hat die Markenstelle fir Klasse 36 durch ein Mit-
glied des Patentamts den Widerspruch zuriickgewiesen. Nach Auffassung der

Markenstelle halt die jungere Marke den bei teilweise identischen, im Ubrigen



hochgradig ahnlichen Dienstleistungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Wi-
derspruchsmarke ein. In visueller Hinsicht seien die Marken wegen ihrer unter-
schiedlichen Wortzahl und der damit verbundenen unterschiedlichen Lange allen-
falls entfernt ahnlich. Dies gelte auch in klanglicher Hinsicht. Wahrend die jingere
Marke die Vokalfolge "a-ai" aufweise, sei die Widerspruchsmarke einsilbig und
verflige nur Uber einen Vokal. Durch ihr hartes Ende auf dem Konsonanten "x"
weiche sie deutlich von der auf dem weichen Laut "I" ausklingenden jungeren
Marke ab. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch ihren Bestandteil "DAX"
gepragt. Zum einen sei nicht nachvollziehbar, inwiefern der weitere Bestandteil
"Trail" im Finanzwesen einen beschreibenden Gehalt und daher eine Kennzeich-
nungsschwéache aufweisen solle. Dieses Wort weise lexikalisch nachweisbar die
verschiedensten Bedeutungen auf, wobei sich weder bei isolierter Betrachtung
noch aus der Kombination mit dem weiteren Markenbestandteil "DAX" ein eindeu-
tiger und klarer Begriffsgehalt ergebe. Das Wort "DAX" Uberwiege nach dem Ge-
samteindruck auch nicht so deutlich, dass der Verkehr die Marke unter Weglas-
sung des Bestandteils "Trail" hierauf reduzieren werde. Zwar bedeute "DAX" in
ausgeschriebener Form "Deutscher Aktienindex”, bei dem es sich um einen bor-
sentaglich fortlaufend berechneten Index handele, in dem die 30 wichtigsten deut-
schen Aktien, gewichtet nach der jeweiligen Marktkapitalisierung, aufgefuhrt seien.
In dieser Angabe werde der Verkehr jedoch keinen Hinweis auf ein bestimmtes
Unternehmen sehen, da er nicht davon ausgehe, dass es sich bei der Zusammen-
stellung eines derartigen Index um die Leistung eines Unternehmens handele.
Vielmehr werde er den deutschen Aktienindex als eine "gleichsam selbsttatig bzw.
technisch ermittelte statistische Grol3e" wie konjunkturelle Zahlen, Arbeitslosen-
zahlen etc. verstehen. Es mdge sich insoweit urspringlich um eine unterschei-
dungskraftige Abkirzung gehandelt haben, mittlerweile bestanden an der entspre-
chenden Kennzeichnungskraft jedoch erhebliche Zweifel. Jedenfalls gentige diese
nicht, um von einer isolierten Benennung der jingeren Marke durch den Verkehr
mit "DAX" auszugehen. Damit liege eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht
vor. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Se-

rienzeichens kdnne nicht festgestellt werden. Zwar verflige die Widersprechende



Uber verschiedene Marken, die den nachgestellten Bestandteil "DAX" aufwiesen.
Darunter finde sich jedoch kein Zeichen, das den Aufbau der jingeren Marke mit
einem dem Wort "DAX" angehangten Wort aufweise. Auf3erdem sei der betref-

fende Stammbestandteil, wie ausgefuhrt, nicht kennzeichnungsstark.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Unter Bezugnahme auf den Zusatz zur Terminsladung des Senats, in dem den
Beteiligten anheim gestellt worden ist, sich zu auf3ern, inwieweit es sich bei dem
Begriff "DAX" (inzwischen) um ein Wort ohne kennzeichnende Wirkung handele,
fuhrt die Widersprechende aus, dass sich die Widerspruchsmarke "DAX" nicht zu
einer gebrauchlichen Bezeichnung fur "den deutschen Aktienindex" umgewandelt
habe. Der "DAX", der die Performance der 30 hinsichtlich Order, Buchumsatz und
Marktkapitalisierung gré3ten deutschen Unternehmen messe, werde allein von der
Widersprechenden, der D... AG, berechnet und veroffentlicht.
Keineswegs wirde dieser Index, wie die Markenstelle und die Markeninhaberin
meinten, "selbsttatig” beziehungsweise "quasi von selbst" als "technische statisti-
sche GroRRe" errechnet. Vielmehr werde der Index von 110 ausschlie3lich fur den
"DAX" zustandigen Angestellten der Widersprechenden unter Mitarbeit von weite-
ren etwa 3000 ihrer Angestellten nach einem komplexen mathematischen Berech-
nungsverfahren erstellt. Erganzend verweist die Widersprechende auf das von ihr
vorgelegte Urteil des Landgerichts Minchen | vom 7.10.2004 (7 O 6119/04), in
dem unter ausfuhrlicher Darstellung der Berechnungsweise des Index festgestellt
worden ist, dass die unter der Bezeichnung "DAX" angebotenen Borseninformati-
onen als Dienstleistungen wettbewerbliche Eigenart aufwiesen, dem wettbewerbs-
rechtlichen Nachahmungsschutz gemal 8 4 Nr. 9 UWG unterfielen und dass sich
mit dem Index " DAX", dem in der Bevdlkerung ein "fast amtlicher Charakter" bei-
gemessen werde und der in der Vergangenheit eine fast monopolartige Stellung
erlangt habe, bekanntermalRen ein guter Ruf der Widersprechenden auf dem Bor-

senmarkt verbinde.



In den vom Senat im Ladungszusatz in Bezug genommenen drei Fachlexika, so
fuhrt die Widersprechende weiter aus, befinde sich jeweils der Eintrag "DAX" mit
Hinweisen darauf, dass dieser Aktienindex von der Widersprechenden errechnet
werde, wobei er in einem der Lexika mit dem Zusatz "®" versehen sei. Wie unter
anderem aus verschiedenen Veroffentlichungen hervorgehe, gebe es neben dem
DAX noch mindestens 14 weitere deutsche Aktienindizes, wie etwa "BayX 30",
"FAZ-Aktienindex", "MSCI Index Germany" usw. Auch die Inhaberin der angegrif-
fenen Marke gebe unter der Bezeichnung "NISAX 20" einen Aktienindex heraus.
Dies zeige, dass der "DAX" nicht der amtliche oder halbamtliche Aktienindex flr

deutsche Aktien sein kbnne.

Es fehle auch an der weiteren Voraussetzung fur die Umwandlung einer Marke in
eine sprachgebrauchliche Bezeichnung, namlich dass die Widersprechende untéa-
tig geblieben oder aufgrund eigenen Verhaltens zur Umwandlung in eine
Gattungsbezeichnung beigetragen habe. Die Widersprechende verwende ihre
Marke "DAX" kennzeichenmalig unter Hinweis auf ihr Markenrecht, zum Beispiel
mit dem Zusatz "®". Sie lizenziere ihren Index an Emittenten von Finanzderivaten,
wobei sie die Lizenznehmer zur Verwendung der Bezeichnung "DAX" als Marke
der Widersprechenden verpflichte. Aul3erdem werde die Widerspruchsmarke in-
tensiv verteidigt, insbesondere mit Widerspriichen gegen deutsche Marken, was
die Widersprechende mit einer Auflistung von Widerspruchsverfahren und durch
Einreichung von Kopien von Amts- und Gerichtsentscheidungen verdeutlicht. Zu-
dem habe die Widersprechende im Jahr 1996 zahlreiche Verlage mit dem Hinweis
angeschrieben, dass es sich bei "DAX" um eine fiur sie eingetragene Marke han-
dele. Dazu hat sie 20 Antwortschreiben verschiedener Verlage, darunter H...,
L..., C..., B... und E.. in Kopie vorgelegt, in
denen die Verlage ihre Bereitschaft aul3ern, in zukinftigen Auflagen ihrer Nach-
schlagewerke auf das Markenrecht der Widersprechenden hinzuweisen. Die vor-
gelegten Unterlagen zeigten, dass sich die Widerspruchsmarke "DAX" keineswegs
in eine Gattungsbezeichnung umgewandelt habe. Vielmehr handele es sich um

eine Marke mit einer hohen Verkehrsbekanntheit, der eine Uberdurchschnittliche



Kennzeichnungskraft zukomme. Dies misse gerade der Inhaberin der angegriffe-
nen Marke, die als L... eine hohe finanzielle Kompetenz fir sich in An

spruch nehme, bewusst sein, zumal sie selbst einen Aktienindex herausgebe.

Zwischen den beiderseitigen Marken bestehe die Gefahr von Verwechslungen.
Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil "DAX" geprégt. Das engli-
sche Wort " trail" bedeute "anhangen, hinter sich herziehen, schleppen; Pfad,
Spur”. Im Bereich der Zertifikate, die nur von Personen mit Kenntnissen des Fi-
nanzwesens erworben wirden, habe "DAX-Trail" damit die Bedeutung, dass der
Bdrsenindex "DAX" nachgebildet werde, indem sein Trend nachverfolgt bzw. seine
Kurve nachgezeichnet werde. In diesem Sinne werde die angegriffene Marke auch
verwendet. AuRerdem biete die Inhaberin der angegriffenen Marke neben einem
"DAX-Trail"-Zertifikat auch ein "NISAX 20 Trail"- und ein "E.Stoxx 50 Trail"-Zertifi-
kat an, wobei sie in ihrem Internetauftritt darauf hinweise, dass die Wertentwick-
lung des Zertifikates direkt an die Performance des jeweiligen Index gekoppelt sei.
Die angegriffene Marke werde damit allein durch den Bestandteil "DAX" gepragt.
Im Ubrigen bestehe auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des
Serienzeichens, da die Widersprechende den Verkehr an eine Reihe von Kenn-

zeichnungen mit dem Stammbestandteil "DAX" gewohnt habe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemar,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurlick zu-

rickgewiesen. Zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine Verwechs-



lungsgefahr, da die angegriffene Marke nach ihrem Gesamteindruck wesentlich
durch den Bestandteil "Trail" gepragt, jedenfalls aber mitgepréagt werde, so dass
der gemeinsame Bestandteil "DAX" nicht als kollisionsbegriindend berticksichtigt
werden koénne. Das Zeichenelement "DAX" habe, wenn Uberhaupt, nur eine ge-
ringe Kennzeichnungskraft. Die Markeninhaberin bezweifelt, dass es Uberhaupt
schutzfahig ist und vom Verkehr noch als Hinweis auf den Geschéftsbetrieb der
Widersprechenden angesehen wird. Vielmehr werde es als rein beschreibende
Angabe einer sich von selbst errechnenden Angabe Uber die Wertentwicklung der
30 bedeutendsten deutschen Aktiengesellschaften angesehen, wobei die Marken-
inhaberin die wesentlichen Erwagungen der Markenstelle zur (mangelnden) Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke wiederholt sowie erganzend auf eigene
und auf vom Senat ermittelte Unterlagen verweist. Hieraus ergebe sich, dass der
"DAX" auch von Drittanbietern an Hand der Gewichtung dieser Gesellschaften
nachvollzogen werde. Insoweit sei der DAX vergleichbar mit der Arbeitslosen-
quote, der Inflationsrate oder dem Wirtschaftswachstum, die eine tatsachliche
Entwicklung widerspiegelten und aus vorgegebenem Datenmaterial errechnet
wirden. Da der Begriff "DAX" in Nachschlagewerken haufig nicht als Marke ge-
kennzeichnet sei, indiziere dies, dass er sich zu einer nicht kennzeichnungskrafti-
gen Bezeichnung fur eine statistische Grol3e gewandelt habe. Die Widerspruchs-
marke habe daher allenfalls eine auf3erst geringe Kennzeichnungskraft, so dass
sich eine Pragung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Be-
standteil "DAX" verbiete. Die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen bestehe damit
nicht. Im Hinblick auf die geringe Kennzeichnungskraft des Wortes "DAX" verbiete
sich auch die Annahme, dass es sich hierbei um einen Stammbestandteil einer
Zeichenserie der Widersprechenden handele. Des weiteren fehle es am charakte-
ristischen Aufbau einer Zeichenserie, da der Begriff "DAX" in der angegriffenen
Marke vorangestellt sei, wahrend die Widersprechende ihn in ihrer Serie nachge-

stellt verwende.

Zur Vorbereitung der miundlichen Verhandlung, zu der die Inhaberin der angegrif-

fenen Marke nicht erschienen ist, hat der Senat den Beteiligten Unterlagen Utber-



sandt, darunter Ausziige aus Knapps Enzyklopadisches Lexikon des Geld-, Bank-
und Borsenwesens, 4. Aufl.; Gabler Wirtschafts-Lexikon, 15. Aufl.; Bischgen, Das
kleine Borsen-Lexikon, 22. Aufl., und Ubersichten iiber Indexfonds und Indexop-

tionsscheine.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begrindet. Fur
die unter Ziff. 1 des Entscheidungstenors aufgefiihrten Dienstleistungen der ange-

griffenen Marke liegt die Gefahr von Verwechslungen vor.

Nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 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-/Dienst-
leistungsidentitat oder -ahnlichkeit, der Markenidentitat oder -&hnlichkeit und der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen hoheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544,
545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKYV).

a) Die Widerspruchsmarke weist eine durch intensive Benutzung erworbene Ver-
kehrsbekanntheit und damit eine erhdéhte Kennzeichnungskraft fur den Teil ihres
Dienstleistungsverzeichnisses auf, der sich auf die Ermittlung, Berechnung und
Veroffentlichung eines Aktienindex bezieht. Insoweit billigt ihr der Senat einen ho-
hen Schutzumfang zu, wéahrend hinsichtlich der weiteren fir sie eingetragenen

Dienstleistungen ein normaler Schutzumfang zugrunde zu legen ist.
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aa) Die Markenstelle ist im Ansatz davon ausgegangen, dass der Bezeichnung
"DAX" von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Dies ist nicht
zu beanstanden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Buchstabenfolge
"DAX" eine Abkurzung fur "Deutscher Aktienindex" darstellen kdnnte, so entspra-
che sie im Hinblick auf ihren Schlussbuchstaben "X" nicht der in der deutschen
Sprache ublichen Bildung von Fachabkirzungen (im Gegensatz z. B. zu "DAI",
"DeAktind." 0.A.). Vielmehr stellt die Bezeichnung "DAX" einerseits ein allenfalls
anspielendes Kirzel fur "Deutscher Aktienindex" dar, zugleich enthélt sie aufgrund
ihrer Aussprechbarkeit als Wort eine klangliche Anspielung auf den Begriff

"Dachs". Damit kommt ihr von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu.

bb) Entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Markeninhaberin kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke ihre Kennzeich-
nungskraft inzwischen dadurch ganz oder zum Teil eingebuf3t hat, dass sie sich zu
einer Art Index -Gattungsbezeichnung entwickelt hat, die vom Verkehr nicht mehr
als betriebliches Kennzeichen aufgefasst wird. Zwar geht der Senat mit Teilen der
Literatur davon aus, dass eine urspriinglich normal kennzeichnungskraftige Wi-
derspruchsmarke nachtraglich auch dadurch in ihrer Kennzeichnungskraft ge-
schwacht werden oder diese sogar ganz verlieren kann, wenn sie sich zu einer
beschreibenden Angabe entwickelt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.,
§ 14, Rdnr. 408; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8 14, Rdnr. 281). Ist eine Marke in-
folge des Verhaltens oder der Untatigkeit ihres Inhabers im geschaftlichen Verkehr
zur gebrauchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen geworden, so
stellt dies nach 8 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einen Verfallsgrund dar. Dieser Ver-
fallsgrund ist grundsatzlich auch im Widerspruchsverfahren zu bericksichtigen,
denn er stellt die wohl extremste Form der nachtraglichen Schwachung, sogar des
Verlusts der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke dar. Im Wider-
spruchsverfahren kann eine solche Entwicklung entsprechend den Grundsatzen
der Entscheidung BGH GRUR 1967, 246 - Vitapur allerdings nur unter bestimmten

Voraussetzungen bericksichtigt werden und fihrt, da hier die Schutzunfahigkeit
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der alteren Marke nicht festgestellt werden darf, auch allenfalls zur Zugrundele-

gung einer aul3erst geschwachten Kennzeichnungskratft.

Dies bedarf hier jedoch keiner abschlieRenden Entscheidung. Denn die Wider-
sprechende konnte darlegen, dass die Voraussetzungen einer Umwandlung der
Marke "DAX" zur Gattungsbezeichnung nicht vorliegen. An eine solche Umwand-
lung sind strenge Anforderungen zu stellen, da haufig besonders wertvolle und
bekannte Marken in die Gefahr eines Umwandlungsprozesses gelangen (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 49 Rdnr. 46, FR3n. 15 f., mit Rechtspre-
chungsbeispielen zu Marken wie "Walkman", "Kaffee Hag", "Saccharin"). Erforder-
lich ist daher nicht nur, dass sich die Marke in einem solchen Umfang zu einer be-
schreibenden Angabe entwickelt hat, dass sie vom Verkehr nahezu einhellig als
reiner Sachbegriff empfunden wird, also nur noch ein véllig unerheblicher Teil des
Verkehrs mit ihr eine Herkunftsvorstellung verbindet, sondern auch, dass die Um-
wandlung auf ein Verhalten des Markeninhabers, regelmafiig auf seine Untatigkeit

bei der Benutzung und Verteidigung der Marke, zurtckzuftihren ist.

An beiden Voraussetzungen fehlt es hier. Zwar mag der Begriff "DAX" flr einen
erheblichen Teil des Verkehrs, vor allem am Wertpapiererwerb interessierte End-
verbraucher, eine rein sachlich wirkende GroéRRe bzw. eine Art Maf3stab fur die
Verdnderung zusammengefasster Aktienwerte darstellen. Dies dirfte seinen
Grund darin finden, dass die aktuellen Stande bestimmter wichtiger Aktienindizes,
wie des "Dow Jones" oder "DAX", den Verbrauchern werktaglich in der Rundfunk-
und Presseberichterstattung quasi wie der Wetter- oder Verkehrsbericht prasen-
tiert werden. Von vielen Verkehrsteilnehmern wird die Erstellung, Berechnung und
Veroffentlichung eines solchen Index daher nicht als entgeltlich erbrachte Dienst-
leistung oder, wie es die Markenstelle ausgedriickt hat, als "Leistung eines Unter-
nehmens”, angesehen. Vielmehr wird ein bekannter Leitindex h&ufig schlicht als
"Marktbarometer" empfunden und - zumal gerade dies eine Eigenschaft eines er-
folgreichen Index ist- in Nachschlagewerken auch als solcher erlautert (z.B.
Gabler, Wirtschaftslexikon, 15. Aufl. (2000), S. 682, 711). Fur breite Endverbrau-
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cherkreise liegt es daher nahe, den Index "DAX" ebenso wenig als Marke bzw.
eine mit einer Marke gekennzeichnete Dienstleistung zu empfinden, wie etwa die
Angabe "Millibar". Zudem finden sich auch haufig - wenn auch nicht deutlich Gber-
wiegend - lexikalische Erlauterungen oder Verweise zum Stichwort "DAX", die
eher ein beschreibendes Verstandnis nahe legen, etwa durch den lakonischen
Verweis auf das weitere Stichwort "= Deutscher Aktienindex", bei dem dann ohne
Hinweis auf Markenrechte die Berechnungsweise und Marktbedeutung des Index

erlautert wird (z.B. Gabler, a.a.O.).

Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Widersprechenden, der auch
durch vom Senat ermittelte Lexika-Auszige gestutzt wird, wird der Index "DAX"
jedoch im Rahmen einer "unternehmerischen Leistung” nach einem umfangrei-
chen Regelwerk mit erheblichem Aufwand berechnet und dargestellt. Zu den Ein-
zelleistungen bei der Erstellung des Aktienindex gehdéren zunachst die Entwick-
lung, Uberwachung und Beachtung eines Regelwerks, mit dem sichergestellt wer-
den soll, dass der Index als Auswahlindex ausschlief3lich die gré3ten und umsatz-
starksten deutschen boérsennotierten Aktienwerte ("Blue Chips") abbildet (vgl.
LG Munchen | vom 7. Oktober 2004 (7 O 6119/04)). Damit wird im Ergebnis ge-
wahrleistet, dass der Index auf den 30 deutschen Standardwerten basiert, die sich
durch hohe Boérsenumsétze, Borsenkapitalisierung und frihe Verfiigbarkeit der
Er6ffnungskurse auszeichnen. Weiter gehoren hierzu regelméRige Untersuchun-
gen der Reprasentativitdt des Indexportefeuilles, die auch einen gelegentlichen
Austausch einzelner Titel nach vorbereitender Information des Marktes mit ein-
schliel3t (vgl. Buschgen, Das kleine Borsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 372), sowie die
Berechnung des Index nach der Laspeyres-Indexformel (vgl. Knapps Enzyklopa-
disches Lexikon des Geld-, Bank- und Borsenwesens, 4. Aufl. 1999, S. 344).

Solche und moglicherweise weitere damit in Zusammenhang stehende Einzel-
leistungen erbringen sogenannte Indexanbieter auch insoweit entgeltlich, als sie
den Index an Emissionshauser und Fondsgesellschaften lizenzieren. Emittiert ein

Unternehmen ein Indexderivat, etwa einen Indexoptionsschein, dem ein Index als
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Basis bzw. Underlying zugrunde liegt, so schlief3t es Ublicherweise einen Lizenz-
vertrag mit dem jeweiligen Indexanbieter ab und entrichtet an ihn Lizenzgebuhren.
Die Widersprechende hat ihren dahingehenden Vortrag durch Vorlage eines Aus-
zugs der von ihr verwendeten Lizenzvertragsklauseln ("Index-Lizenzvertrag") illus-
triert, die in 8§ 8 die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung eines "Lizenz-
entgelts" vorsehen. Der Vortrag der Widersprechenden wird insoweit auch durch
Bischgen, a.a.O., S. 755, bestatigt. Danach haben sich die urspriinglich als kos-
tenloser Service von Zeitungen und Bank- oder Bérseninformationsdiensten er-
stellten Wertpapierindizes zu einem Produkt weiterentwickelt, mit dem "Geld ver-
dient" wird, was durch den Verkauf von Lizenzen an Emittenten derivativer Fi-
nanzinstrumente auf einen Index und durch Verkauf von Indizes an Fondsverwal-

ter erfolgt.

Weiter ist zu beriucksichtigen, dass die Widersprechende Lizenzen auf ihre Indizes
ausweislich des § 2 des von ihr verwendeten "Index-Lizenzvertrags" mit der Ver-
pflichtung erteilt, die jeweilige Index-Marke mit einem Lizenzvermerk unter Ver-
wendung des ®-Symbols und dem Hinweis "... ist eine eingetragene Marke der
D... AG" zu benutzen. Im Ubrigen wird "DAX" in verschiedenen Nach-
schlagewerken auch mit dem ®-Symbol wiedergegeben (vgl. z.B. Buschgen,
a.a.0., S. 321).

Nach alledem bestehen fur den Senat keine Zweifel, dass die Widerspruchsmarke
von beachtlichen Teilen des Verkehrs, vor allem fachlich versierten Verkehrsteil-
nehmern auf dem Gebiet des Wertpapierhandels und des Bdrsenwesens, als
Marke, nicht aber als bloRe Gattungsangabe aufgefasst wird. Im Ubrigen wiirde es
auch an der weiteren Voraussetzung fur die Umwandlung zur Gattungsangabe
fehlen, namlich dass eine solche Entwicklung auf dem Verhalten des Markeninha-
bers, d.h. auf der Untatigkeit bei der Benutzung und Verteidigung seiner Marke
beruht. Insoweit hat die Widersprechende durch Vorlage einer Liste von Wider-

spruchen gegen deutsche Marken, Kopien von Amts- und Gerichtsentscheidungen
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zu solchen Widersprtichen und Korrespondenz mit Verlegern von Nachschlage-

werken dargelegt, dass ihr keine Untétigkeit vorgehalten werden kann.

cc) Damit ist nicht nur eine Umwandlung zur Gattungsangabe oder auch nur eine
dahingehende Entwicklung zu verneinen. Vielmehr muss der Widerspruchsmarke
"DAX" als Konsequenz der unter bb) getroffenen Feststellungen eine erhohte
Kennzeichnungskraft fur solche Dienstleistungen zuerkannt werden, die unmittel-
bar mit Aktienindizes in Zusammenhang stehen. Denn ist eine Marke flr erhebli-
che Teile des Verkehrs so gelaufig, dass sogar ihre Umwandlung in eine Gat-
tungsbezeichnung ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, so muss sie Uber eine er-
hohte Verkehrsbekanntheit verfligen. Selbst wenn man einen solchen "Umkehr-
schluss” im Hinblick auf unterschiedliche Verkehrsteile mit moglicherweise abwei-
chenden Auffassungen bzw. "Markenkenntnissen” nicht stets als zwingend anse-
hen will, ergibt sich hier jedenfalls aus dem gesamten, insoweit nicht mehr be-
strittenen Vorbringen der Widersprechenden und den von den Beteiligten und dem
Senat in das Verfahren eingeflihrten Belegen, dass die Widerspruchsmarke Utber
eine ganz erhebliche Verkehrsbekanntheit im Bérsenwesen verfiigt. Damit ist ihr
jedenfalls fur folgende Dienstleistungen eine hohe Kennzeichnungskraft zuzuer-
kennen: "Ermittlung, Berechnung und Verdéffentlichung von Indizes im Zusammen-

hang mit bérsennotierten Wertpapieren und Terminkontrakten".

b) Die sich gegenuberstehenden Dienstleistungen liegen schon deshalb im
Identitatsbereich, weil der fur die Widerspruchsmarke eingetragene Begriff "Fi-
nanzwesen" das gesamte Dienstleistungsverzeichnis der jingeren Marke oberbe-

grifflich erfasst.

c) Teilweise halt die angegriffene Marke den damit erforderlichen groReren Ab-
stand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Fir Teile
ihres Dienstleistungsverzeichnisses wird der Gesamteindruck der jingeren Marke
allein vom Bestandteil "DAX" gepréagt, so dass die Markenwdérter insoweit identisch

lauten.
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Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsatz-
lich nicht zulassig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen
und dessen Ubereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies
zwingt dementsprechend nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merk-
malen zu vergleichen. Allerdings kann auch ein Markenbestandteil eine selbstan-
dig kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der
mehrgliedrigen Marke préagt, indem er eine eigenstandige kennzeichnende Funk-
tion aufweist. Dies setzt zugleich voraus, dass die ubrigen Markenteile fir den
Verkehr in einer Weise zurucktreten, dass sie fir den Gesamteindruck vernach-

lassigt werden konnen (Strébele/Hacker, a.a.O., Rdnr. 374).

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke "DAX-Trail" wird bei solchen ihrer
Dienstleistungen durch den Bestandteil "DAX" gepragt, die eng mit einem Wertpa-
pierindex zusammenhangen. Dies betrifft vor allem den Oberbegriff "Finanzwe-
sen", da er die Ermittlung, Berechnung und Veréffentlichung von Wertpapierindi-
zes begrifflich mit einschlie3t. Aber auch fur die an Wertpapierindizes anknupfen-
den Dienstleistungen "Effektenvermittlung; Wertpapierhandel, Investmentge-
schafte, Verwaltung von Aktien- und Immobilienfonds” wird der Gesamteindruck
durch den Bestandteil "DAX" bestimmt. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass sich die
Frage, ob ein Bestandteil pragende Bedeutung hat, im Gegensatz zur friiheren
Rechtsprechung nicht mehr in jedem Fall allein anhand der Gestaltung der
betreffenden Marke selbst richtet. Von diesem Grundsatz hat der Bundesgerichts-
hof in der Entscheidung BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus jedenfalls fur Féalle
eine Ausnahme gemacht, in denen der Ubereinstimmende Bestandteil die ge-
samte altere Marke darstellt und diese durch intensive Benutzung eine erhéhte
Kennzeichnungskraft erlangt hat. In solchen Fallen kann der Ubereinstimmende
Bestandteil fur den Verkehr auch dann als Hinweis auf den Inhaber der &alteren
Marke wirken, wenn er ihm als Element eines anderen, jingeren Zeichens begeg-
net. Berucksichtigt man hier also die festgestellte Verkehrsbekanntheit der Be-

zeichnung "DAX" (s.0.), so spricht bereits dieser Umstand in erheblichem Malie
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daflr, dass der Gesamteindruck der jingeren Marke allein durch ihren Bestandteil

"DAX" gepragt wird.

Zwar ist damit eine Pragung durch "DAX" noch nicht zwingend auch fir Dienst-
leistungen anzunehmen, die einerseits einen Bezug zu Wertpapieren haben, an-
dererseits aber nicht unmittelbar auf die Erstellung und Verwertung eines Index
selbst gerichtet sind. Denn fir bestimmte Dienstleistungen des Wertpapierbe-
reichs wird eine Index-Marke, und sei sie noch so bekannt, nur die Bezeichnung
des einem Index-Derivat zugrunde liegenden Basisinstruments bzw. Underlyings
darstellen. Als (Mit-)Kennzeichnung von Index-Derivaten (z.B. Indexoptionsschei-
nen, Indexfonds) durfte die jeweilige Index-Marke daher fur den Verkehr nur die
Marke eines "Vorprodukts" darstellen, das in allen Derivaten verschiedener mit-
einander konkurrierender Emittenten von Scheinen oder Fonds auf denselben In-
dex "enthalten" ist. Insoweit durfte der Verkehr kaum dazu neigen, die Kennzeich-
nungen verschiedener Indexderivate allein anhand der Indexmarke zu unterschei-
den, was bei bestimmten Dienstleistungen des Wertpapierwesens gegen die Pra-

gungswirkung sprechen kdnnte.

Dies bedarf vorliegend jedoch keiner abschlieRenden Erdrterung, da bei den hier
behandelten index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der jingeren
Marke auch die Bedeutung des zweiten Markenworts "Trail" mitberticksichtigt wer-
den muss. Wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist, hat das englische Wort
"trail" die Bedeutung "Spur, Fahrte"/"anhangen, hinter sich herziehen" (vgl. a. Der
Grosse Eichborn, Wirtschaftsworterbuch, Engl.-Dt., 3. Aufl.). Aus diesem Wort-
stamm leiten sich etwa Ausdrticke wie "to trail behind (hinterherhinken)" oder z.B.
auch der Begriff "Trailer" (engl.: Verfolger, Anhéanger) ab, der im Deutschen als
Ausdruck fur "Vorfilm" bzw. "Werbevorspann" bekannt ist. Fur fachlich versierte
Verkehrsteilnehmer auf dem Gebiet des Wertpapierwesens, insbesondere Emit-
tenten und potentielle Erwerber von Finanzderivaten, von denen erweiterte Kennt-
nisse englischer Begriffe erwartet werden kénnen, wird das Wort "Trail" als nach-

gestellter Zusatz zu "DAX" damit als Hinweis aufgefasst werden, dass es sich bei
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der so gekennzeichneten Dienstleistung um einen DAX-Verfolger bzw. -Anhanger
handelt. Abgesehen davon, dass ein Nachverfolgen des Basisinstruments ohnehin
die wesentliche Eigenschatft eines Derivats ist, spricht fiir ein solch nahe liegendes
Verstandnis auch, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor
der Markenstelle selbst behauptet hat, dass das Wort "Trail" mit der Bedeutung
"Spur, Fahrte, Weg" Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden habe und
die Marke "DAX-Trail" mit dem Begriff "Dachs-Fahrte" assoziiert werde (Schriftsatz
der Markeninhaberin vom 6. Dezember 1999, S. 3). Zudem emittiert die Inhaberin
der angegriffenen Marke auch selbst Index-Zertifikate, deren Kennzeichnung aus
der vorangestellten Bezeichnung eines Index und dem jeweils nachgestellten Wort
"Trail" bestehen, wobei aus ihren Erlauterungen in der jeweiligen Internetprasen-
tation hervorgeht, dass die Wertentwicklung des Zertifikates direkt an die Perfor-
mance des betreffenden (Basis-)Index gekoppelt ist (vgl. von der Widersprechen-
den mit Schriftsatzen vom 21. Februar 2000 und 31. Januar 2005 eingereichte
Internetausziige zu folgenden Derivaten der Markeninhaberin: NORD/LB DAX-
Trail 2, NORD/LB X-Trail, NISAX 20 - Trail — Zertifikat und E.STOXX 50 TRAIL
ZERTIFIKAT).

Als nachgestellter Zusatz hinter der bekannten Index-Bezeichnung "DAX" wirkt
das Wort "Trail" somit als Hinweis darauf, dass sich das mit der Gesamtkenn-
zeichnung versehene Finanzprodukt direkt an den Index anlehnt bzw. von ihm
abgeleitet ist, mit anderen Worten, dass es eben ein DAX-Zertifikat, -Options-
schein o0.A. ist. Unter diesen Umstanden muss dem Bestandteil "DAX" eine die
Gesamtkennzeichnung pragende Funktion zuerkannt werden. Ob dabei die von
der Markeninhaberin behauptete Bedeutung der Gesamtkennzeichnung i.S.v.
"Dachs-Fahrte" nicht sogar zusatzlich fur die pragende Stellung von "DAX" spre-
chen wuirde, worauf nicht zuletzt die in der Internetprasentation des DAX-Trail 2
vorhandenen Abbildungen eines Dachs hinweisen, kann somit dahingestellt blei-
ben. Fur die index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen
Marke liegt damit eine Identitat der Marken bzw. ihrer pragenden Bestandteile vor,

was bei identischen Dienstleistungen und hoher Kennzeichnungskraft der Wider-
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spruchsmarke im Indexbereich ihrer Dienstleistungen zur (teilweisen) Feststellung

einer Verwechslungsgefahr fuhrt.

2. Im Ubrigen ist der Widerspruch unbegriindet, da hinsichtlich der weiteren,
nicht index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke

keine Gefahr von Verwechslungen vorliegt.

a) Fur die Dienstleistungen "Kontofuihrung, Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe
von Reiseschecks; Geldwechselgeschéfte, Kreditberatung, Kreditvermittiung, Ge-
wahrung von Darlehen, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing" der an-
gegriffenen Marke kann eine Pragung des Gesamteindrucks durch den Bestand-
teil "DAX" nicht angenommen werden, so dass eine Verwechslungsgefahr wegen
der unubersehbaren Unterschiede der Gesamtmarken ausscheidet. Fir die o.g.,
nicht index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen weist die Widerspruchs-
marke "DAX" und damit zugleich der entsprechende Bestandteil der jlingeren
Marke (vgl. BGH, a.a.0.) nicht mehr in dem Mal3e eine erhdhte Kennzeichnungs-
kraft auf, wie noch bei den unter 1. a) cc) und c) behandelten Dienstleistungen der
Marken. Vielmehr ist insoweit zwar aufgrund der Dienstleistungsnahe aller finanz-
bezogenen Dienstleistungen zueinander noch von einer Ausstrahlungswirkung
auszugehen. Sie rechtfertigt hier aber nur noch die Zugrundelegung einer moderat
erhohten Kennzeichnungskraft. AuRerdem kann der Begriff "Trail* bei den nicht
index- und wertpapierbezogenen Finanzdienstleistungen nicht als beschreibend
wirkende Angabe in dem Sinne aufgefasst werden, dass die Dienstleistungen bzw.
die ihren Gegenstand bildenden Finanzprodukte einen "DAX-" bzw. "Index-Verfol-
ger" darstellen, da sie sich gerade nicht in irgendeiner Form an einen Index anleh-

nen.

Soweit die Widersprechende hiergegen in der mindlichen Verhandlung angefihrt
hat, dass es z.B. von ihr lizenzierte Sparbuchvertrage gebe, bei denen das ange-
legte Kapital an die Entwicklung des "DAX" angekoppelt sei und so auch Kredite

denkbar seien, bei denen die Zinshohe an den Verlauf des Index angepasst
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werde, vermag dies nicht zu Uberzeugen. Es sei offengelassen, ob solche "Spar-"
oder "Darlehens-"Formen Uberhaupt unter die fur die angegriffene Marke einge-
tragenen Dienstleistungen "Kontofuhrung, Kreditvermittlung, Gewéhrung von Dar-
lehen" und nicht allenfalls unter "Finanzwesen; Investmentgeschéfte” fallen, fir die
oben bereits eine Verwechslungsgefahr festgestellt worden ist. Jedenfalls wider-
sprechen Sparformen, die sich an einem Aktienindex orientieren, den bislang mit
Sparvertragen jeglicher Art verbundenen Vorstellungen des Verkehrs, nach denen
das Ansparen gerade "sicher" und damit von Einflissen wie dem Verlauf der Ak-
tienmarkte abgekoppelt sein soll. Dies gilt erst recht, soweit es um Darlehensfor-
men geht, die an einen Aktienindex gekoppelt sein sollen. Hierbei handelt es sich
aus der Sicht des Senats um eher theoretisch wirkende Vorstellungen, die einer
seriosen Fremdfinanzierung widersprechen. Selbst wenn es solche spekulative
Darlehensformen gabe und sie Bestimmungen zum Schutz der Darlehensnehmer
entsprachen, so waren sie ungewohnlich und rufen zumindest derzeit keine ent-
sprechenden Verkehrsvorstellungen hervor. Damit kann nicht angenommen wer-
den, dass eine mit "DAX-Trail* gekennzeichnete Darlehensdienstleistung oder
eine andere der hier behandelten Dienstleistungen von einem noch beachtlichen
Teil des Verkehrs in irgendeiner Form als "DAX-Verfolger" interpretiert werden
wirde. Mangels Pragung durch den Bestandteil "DAX" steht die jungere Marke
insoweit mit ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke gegenuber, so dass die mit
dem Bestandteil "Trail" verbundene Verlangerung um das Doppelte mitsamt einem
deutlich abweichenden Klang- und Schriftbild klar hervortritt. Eine Gefahr unmittel-

barer Verwechslungen liegt damit nicht vor.

b) Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann nicht festgestellt werden.
Dem Bestandteil "DAX" kann nicht der fur eine mittelbare Verwechslungsgefahr
erforderliche Hinweischarakter zuerkannt werden. Gegen das Vorliegen des hier-
fur erforderlichen Hinweischarakters des Stammbestandteils "DAX" spricht die im
Gegensatz zur jungeren Marke anders aufgebaute Zeichenserie der Widerspre-
chenden. Darin ist dem Element "DAX" jeweils ein variierender Bestandteil, zu-
meist ein Einzelbuchstabe, voran- statt nachgestellt ("VDAX", "CDAX", "SDAX",
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"MDAX", "Smallcap DAX", "Midcap DAX" usw.). AuRerdem hat das Wort "Trail"
hinsichtlich der hier relevanten Dienstleistungen, wie ausgefihrt, nicht die be-
schreibend wirkende Bedeutung wie bei den index- oder wertpapierbezogenen
Dienstleistungen, fur die oben bereits die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen
festgestellt worden ist. Daher kann hier auch die Art des abweichenden Bestand-
teils nicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fihren. Eine asso-
ziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist
damit zu verneinen. Daher braucht nicht mehr auf die Frage eingegangen zu wer-
den, ob die allgemein bekannte und von der Widersprechenden selbst vorgetra-
gene umfangreiche Lizenzierung der Marke "DAX" an Anbieter von Index-Deriva-
ten mit nicht ausschlie3lichen Lizenzen und das damit verbundene haufige Auf-
tauchen des Worts "DAX" als Bestandteil von Drittkennzeichnungen nicht zusatz-
lich gegen die Gefahr falscher betrieblicher Zuordnungen, u.U. selbst bei den hier

relevanten Dienstleistungen, sprechen konnte.

c) Im Gegensatz zur Auffassung der Widersprechenden liegt auch keine Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Diese Art der Verwechslungsgefahr be-
trifft Falle, in denen zwar die Kennzeichnungen als unterschiedlich und auch als
solche von verschiedenen Unternehmen aufgefasst werden, der Verkehr gleich-
wohl aufgrund besonderer Umstande darauf schlief3t, dass zwischen den beider-
seitigen Unternehmen Beziehungen geschaftlicher, wirtschaftlicher oder organi-
satorischer Art bestehen. Solche besonderen Umstdnde kénnen vorliegend, je-
denfalls in Bezug auf die allein noch relevanten nicht index- oder wertpapierbezo-
genen Finanzdienstleistungen der jungeren Marke, nicht festgestellt werden. Zwar
hat die Widersprechende unwidersprochen und zudem lexikalisch belegt vorgetra-
gen, dass sie ihre Indexkennzeichnung "DAX" umfangreich an Anbieter von In-
dexderivaten lizenziert, was als solches durchaus fur die Annahme des Verkehrs
sprechen wiirde, die beiden Verfahrensbeteiligten hatten auf dieser Basis ge-
schéftliche und lizenzrechtliche Beziehungen zueinander. Jedoch kann nur bei
den index- und wertpapierbezogenen Dienstleistungen vom Anschein eines sol-

chen Lizenzverhéltnisses ausgegangen werden. Im Bereich der hier noch rele-
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vanten "klassischen" Bank- und Immobiliendienstleistungen der jlingeren Marke
finden solche Index-Lizenzierungen - soweit ersichtlich - nicht statt. Jedenfalls darf
nicht auf entsprechende Fehlvorstellungen des Verkehrs geschlossen werden.

Damit kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schon aus diesem
Grunde nicht festgestellt werden. Auf die Frage, ob die Feststellung einer Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne im Markenrecht zwingend voraussetzt, dass
es sich bei der alteren Marke um ein im Verkehr bekanntes Unternehmenskenn-
zeichen handelt (so die bisherige Rspr. u. Literatur, vgl. Strébele/Hacker, a.a.O.,
8 9, Rdn. 504; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 755; v. Schultz-Schweyer, Kom-
mentar zum Markenrecht, § 14, Rdnr. 157; Ekey/Klippel-Wist, Markengesetz, § 9,
Rdnr. 189; wohl auch Fezer, a.a.O., § 14, Rdnr. 247, jew. m.w.N.) oder ob aus-
nahmsweise dann eine hohe Verkehrsbekanntheit der alteren Produktmarke aus-
reichen kann, wenn ihre Verwertung weitgehend durch Lizenzierung an die Emit-
tenten von Derivaten auf die Ursprungsdienstleistungen erfolgt, braucht damit

nicht mehr eingegangen zu werden.

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

Winkler Dr. Hock Katker
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