BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 122/06 Verkindet am
16. Juli 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die IR-Marke 804 244

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Schutzerstreckung auf Deutschland der nach dem Madrider Markenab-

kommen (MMA) fiir die Waren und Dienstleistungen

"16 Produits de Il'imprimerie, en particulier manuels, matériel
d’instruction ou d’enseignement (a I'exception des appareils),

ainsi que littérature pour des cours.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en or-
ganisation et direction des affaires, administration commer-
ciale; conselil, placement, recrutement et recherche de per-
sonnel ainsi que travaux de bureau dans les domaines du
conseil et du placement de personnel ainsi que de

I'organisation et la conduite de séminaires; sélection de per-



sonnel a I'aide de tests d’aptitude (psychologiques) de toutes

sortes.

41 Formation; formation continue, organisation et conduite de

séminaires"

international registrierten Marke 804 244

metaf_ocus

(Ursprungsland Schweiz mit Prioritdt vom 4. Februar 2003)

ist aus zwei alteren deutschen Wortmarken derselben Inhaberin, welche jewells
FOCUS
lauten, Widerspruch erhoben worden. Hierbei handelt es sich um

1. die Wortmarke 2 057 734

(Anmeldetag: 4. August 1993, Abschluss des letzten Widerspruchsverfahrens am
21. Januar 1995)

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse, insbesondere
Magazine; Zeitschriften, Zeitungen und Broschiren, Bicher;
Lichtbilderzeugnisse, Fotografien (soweit in Klasse 16 enthalten);
Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen,
insbesondere von Magazinen, Zeitungen, Zeitschriften, Broschu-

ren und Blichern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial ein-



schlie3lich gespeicherter Ton- und Bildinformation, Produktion von

Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildtrager",

2. die Wortmarke 395 46 204

(Anmeldetag: 14. November 1995, Abschluss der Widerspruchsverfahren am
30. Méarz 2004)

welche jetzt noch fur folgende Waren und Dienstleistungen Schutz geniel3t:

"Video-Kassetten, samtliche vorgenannten Waren ausgenommen
auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Druckereierzeugnisse; In-
formationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, namlich
Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Blcher, Poster, Auf-
kleber, Kalender, Photographien; Vermittlung und Vermietung von
Sendezeiten gegen Entgelt fir Andere, gewerbsmaRige Bera-
tungsdienste (ausgenommen Unternehmensberatung) Uber die
Ausgestaltung von Sendezeiten; Dienstleistungen einer Werbe-
agentur einschlielich Vermittlung und Durchfihrung sowie Pro-
duktion von Telekommunikations-, Horfunk- und Fernsehwerbe-
sendungen auch im Online-Service; Marktforschung und -analyse;
Webemittlung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Offent-
lichkeitsarbeit und zugehérige Dienstleistungen; Vermittlung und
Durchfihrung von Werbeveranstaltungen; Produktion von Ton-

und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildtrager".

Die Widerspriche richten sich gegen samtliche Waren und Dienstleistungen der

jungeren Marke.

Die Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-
nem ersten Beschluss vom 24. Februar 2006 die Widerspriche mangels Ver-
wechslungsgefahr zurtickgewiesen. Die - seitens der Widersprechenden geltend

gemachte - hohe Kennzeichnungskraft von "FOCUS" sei lediglich fir ein Wo-



chenmagazin sowie dessen Veroéffentlichung liquide. Unabhangig davon mangele
es jedoch an einer hinreichenden Ahnlichkeit der Vergleichsmarken wegen des in
der angegriffenen Marke enthaltenen Eingangsbestandteils "meta-". Diese werde,
selbst wenn ihr keine sinnfallige Bedeutung zukomme, als einheitlicher Begriff ver-
standen und durfe nicht ohne weiteres auf "focus" verkirzt werden. Die Serienzei-
chen der Widersprechenden mit dem Bestandteil "FOCUS" seien mehrgliedrig,
wobei der weitere Bestandteil jeweils nachgestellt sei; der Verkehr werde die an-

gegriffene Marke daher nicht als weitere Marke der Widersprechenden auffassen.

Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss der Markenstelle vom
29. September 2006 zurlickgewiesen worden. Der Erinnerungsprifer vertieft die
Argumentation des Erstbeschlusses, insbesondere zu der - verneinten - Frage, ob
die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens der sich gegeniberste-
henden Zeichen gegeben sei. Ein Fall der "Markenusurpation” (gemaf3 der Recht-
sprechung des Europaischen Gerichtshofs, GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE)

sei vorliegend nicht gegeben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Nach ihrer Ansicht unterliegen die sich gegentberstehenden Marken der Gefahr
einer Verwechslung im Verkehr. Dies folge zum einen aus der gesteigerten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die nicht nur fir Zeitschriften gegeben
sei, sondern fur den gesamten Medienbereich, zum anderen aus dem Umstand,
dass innerhalb der jingeren Marke nur der Bestandteil "focus" pragend sei bzw.
eine selbstandig kennzeichnende Stellung aufweise. Die aus dem Altgriechischen
stammende Préaposition "meta" trete demgegeniber mangels eines eindeutigen
Bedeutungsgehalts zuriick. Die Vergleichsmarken seien wegen der schriftbildli-
chen und phonetischen Ahnlichkeit bereits unmittelbar verwechselbar, zumindest
unterlagen sie aber einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Die Widerprechende

sieht sich in ihrer Auffassung bestatigt durch eine neuere Entscheidung des Deut-



schen Patent- und Markenamts, wonach die Marken "AUTOFOCUS" und

"FOCUS" einer Verwechslungsgefahr unterliegen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschlisse der Markenstelle vom 24. Februar 2006 und vom
29. September 2006 aufzuheben sowie der IR-Marke 804 244 die

Schutzerstreckung auf Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaber stellen den erhdhten Schutzumfang der Widerspruchsmarken
infrage. Das Wort "FOCUS" sei keine Phantasiebezeichnung, sondern ein vielfach
verwendeter Begriff der deutschen und englischen Sprache. Es gabe auch eine
Anzahl deutscher und europaischer Marken mit diesem Bestandteil, welche nicht
der Widersprechenden zustinden. Die Vergleichsmarken seien in Anbetracht des
Eingangsbestandteils "meta" der jungeren Marke einander nicht ahnlich. Dieser
trete in gleicher SchriftgroRe und Schriftart wie das nachfolgende "focus" in Er-
scheinung. Schriftbildlich unterschieden sich die jeweiligen Marken durch die un-
terschiedliche Anzahl der Buchstaben und das graphisch besonders ausgestaltete
"0" in "metafocus". Der Bestandteil "meta" werde bei der phonetischen Wieder-
gabe nicht "verschluckt", er habe auch begrifflich eine eigenstandige Bedeutung
(was naher ausgefuhrt wird). Anders als "AUTOFOCUS" weise "metafocus" keinen
inhaltlichen Bezug zu einer Druckschrift auf, weshalb die Gefahr einer mittelbaren

Zeichenverwechslung hier nicht gegeben sei.
Die Markeninhaber beantragen in der mtndlichen Verhandlung,
die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen mit der

MalRgabe, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

der angegriffen IR-Marke in Klasse 16 wie folgt beschrankt wird:



"ausgenommen Nachrichten-, Wochen- und Monatsmagazine".

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig (8 66 MarkenG), jedoch in der
Sache nicht begrindet, weil die sich gegentberstehenden Marken keiner Gefahr
einer Verwechslung im Verkehr gemafd 8 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 112,
§ 114 MarkenG unterliegen.

Nach diesen Bestimmungen ist einer international registrierten Marke der bean-
tragte Schutz in Deutschland zu verweigern, wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit
eingetragenen Marken &lteren Zeitrangs sowie der Ahnlichkeit der durch die Ver-
gleichsmarken erfassten Waren und Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedank-
lich miteinander in Verbindung gebracht werden. Nach standiger héchstrichterli-
cher Rechtsprechung ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne der ge-
nannten Vorschriften vorliegt, unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maf3geblichen
Faktoren auszugehen, insbesondere der Identitat oder Ahnlichkeit der jeweiligen
Waren und Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der Kenn-
zeichnungskraft der prioritatsalteren Marke. Ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen kann durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 859, Nr. 16
- Malteserkreuz; BGHZ 171, 89, Nr. 33 - Pralinenform).

Waren- und Dienstleistungsidentitat bzw. -ahnlichkeit ist in dem im ersten Be-

schluss der Markenstelle aufgezeigten Umfang zwar nach der Registerlage vor-



handen, jedoch haben die Markeninhaber durch die in der mindlichen Verhand-
lung erklarte Beschrankung des Warenverzeichnisses bezuglich der Druckerzeug-
nisse in Klasse 16 ("Produits de l'imprimerie"), das nunmehr "Nachrichten-, Wo-
chen- und Monatsmagazine" ausdrucklich nicht mehr umfasst, einen erheblichen
Abstand zu den Druckerei- und Verlagserzeugnissen sowie den auf diese sich
beziehenden Publikationsdienstleistungen der Widersprechenden geschaffen.
Dem kommt insbesondere im Hinblick auf den Schutzumfang der Widerspruchs-
marken Bedeutung zu, weil "FOCUS" hohe Bekanntheit (nur) als Zeitschriftentitel,
vor allem fur das wochentlich erscheinende Nachrichtenmagazin, geniel3t, nicht
aber fur Druckerei- und mediale Erzeugnisse jeglicher Art (wie z. B. fur Handbu-
cher, Lehr- und Unterrichtsmaterial, auf welche sich der Schutz der IR-Marke in
Klasse 16 insbesondere bezieht) und erst recht nicht fir die sonstigen zugunsten
der Widerspruchsmarken geschitzten Dienstleistungen, etwa im Bereich der Wer-

bung.

Bei somit zugrundezulegender durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken - die seitens der Markeninhaber geltend gemachte weitere Schwa-
chung wegen der Wortbedeutung und wegen zahlreicher Drittzeichen sieht der
Senat nicht als gegeben an, zumal Uber den Bestand und die Benutzung der Dritt-
zeichen keine Erkenntnisse vorliegen - besteht trotz teilweise gegebener Waren-
und Dienstleistungsidentitdt bzw. -&hnlichkeit keine Verwechslungsgefahr in ir-
gendeiner Hinsicht, weil der Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden
Zeichen nur sehr gering ist. Bei der gebotenen Gesamtabwagung aller Faktoren
scheidet sowohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, bei der die Unterschiede
beider Marken unbemerkt blieben, als auch die Gefahr einer Verwechslung infolge
gedanklichen In-Verbindung-Bringens der als unterschiedlich erkannten Kenn-

zeichnungen aus.

Beim schriftbildlichen Vergleich kommt zwar der unterschiedlichen Schriftform - ei-
nerseits kleine Buchstaben, andererseits Versalien - keine Bedeutung zu, wohl

aber der abweichenden Wortlange und der besonderen bildlichen Ausgestaltung



des Buchstabens "0" in "metafocus”. Vor allem unterscheiden sich die Zeichen
durch die nur in der IR-Marke enthaltenen Eingangssilben "meta”, die - unabhan-
gig davon, ob ihnen isoliert oder in Verbindung mit "-focus" ein Bedeutungsgehalt
entnommen wird - weder tbersehen und Gberlesen noch bei der schriftlichen Wie-
dergabe weggelassen werden. Auch klanglich tritt der Eingangsbestandteil "meta”
der jungeren Marke stets deutlich in Erscheinung, weil der Verkehr keinen Anlass
hat, diesen bei mundlicher Benennung zu vernachlassigen. Der Umstand, dass
"meta” breiten Verbraucherkreisen moglicherweise nichts sagt, legt keine andere
Beurteilung nahe; ganz Gberwiegend wird das Publikum "metafocus” eben als ein-
heitlichen Phantasiebegriff auffassen, den es nicht weiter zergliedern oder ver-
kirzen wird. Unabhangig davon, ob "metafocus” ein Sinngehalt zugeordnet wird
- und ggf. welcher -, wird dieses Markenwort jedenfalls nicht mit "FOCUS" gleich-
gesetzt werden, so dass auch eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr

ausscheidet.

Die Gefahr, dass die als unterschiedlich erkannten Marken wegen des Bestand-
teils "-focus” der IR-Marke mit den Widerspruchsmarken gedanklich in Verbindung
gebracht und die IR-Marke deshalb irrtimlich der Widersprechenden zugeordnet
wird (oder auf sonstige wirtschaftliche bzw. organisatorische Verbindungen zwi-
schen den Beteiligten, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwor-
tung, geschlossen wird), ist vorliegend ebenfalls nicht gegeben. Dem steht bereits
entgegen, dass die jungere Marke - wie ausgefihrt - von der auf3eren Erscheinung
her, d. h. der Zusammenschreibung in einem Wort, und wegen der begrifflichen
Unbestimmtheit wie ein einheitliches Phantasiewort wirkt, innerhalb dessen "fo-
cus" keine selbstandig kennzeichnende Stellung aufweist. Mit einem Begriff wie
"AUTOFOCUS", der einen konkreten Produktbezug aufweist, ist "metafocus" nicht
vergleichbar. Die sonstigen Serienzeichen der Widersprechenden sind in anderer
Weise gebildet; die IR-Marke fugt sich von ihrer Gestaltung her nicht in diese Serie

ein und wird daher nicht der Widersprechenden zugeordnet.
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Da bei der Beurteilung der Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens von
Marken nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alt. 2 MarkenG - in noch starkerem Mal3 als bei der
unmittelbaren Verwechslungsgefahr - auf informierte, aufmerksame Verbraucher-
kreise abzustellen ist, welche die jeweiligen Marken in ihrer der Registrierung ent-
sprechenden Form, nicht aber aufgrund flichtiger akustischer Aufnahme wahr-
nehmen (vgl. BPatG GRUR 2006, 868 = MarkenR 2006, 452 - go seven), wirkt
sich vorliegend auch die besondere bildliche Gestaltung der IR-Marke - d. h. das
"0" im Wortteil "focus” -, welche in den "FOCUS"-Marken der Widersprechenden
keine Entsprechung findet, gegen die Annahme einer solchen Verwechslungsge-

fahr aus.

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemaR 8 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach 8§ 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht gebo-
ten, weil der Fall keine ungeklarten Rechtsfragen von grundséatzlicher Bedeutung
aufweist und eine Befassung des Bundesgerichtshofs auch zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht erforderlich

ist.

Prof. Dr. Hacker Dr. Kober-Dehm Viereck

Hu/Cl



