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betreffend die Marke 30 2015 207 943 
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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 

12. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin 

Kriener und des Richters Dr. Nielsen 

 

beschlossen: 

 

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-

schluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- 

und Markenamts vom 28. September 2016 aufgehoben, 

soweit der beschränkt erhobene Widerspruch aus der Uni-

onsmarke 011 455 474 zurückgewiesen worden ist. Aufgrund 

dieses Widerspruchs wird die Löschung der Marke 

30 2015 207 943 im Umfang des erhobenen Widerspruchs 

angeordnet, nämlich in Bezug auf sämtliche beanspruchten 

Waren der Klasse 36. 

 

2. Der Antrag der Widersprechenden, der Markeninhaberin die 

Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurück-

gewiesen. 

 

 

G r ü n d e  
 

I. 
 

Die am 16. Mai 2015 farbig angemeldete Wort-/Bildgestaltung 
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ist am 14. Juli 2015 unter der Nummer 30 2015 207 943 für die Dienstleistungen 

der Klassen 35, 36, 38 und 41, unter anderem für die Dienstleistungen der 

 
Klasse 36: 
Abwicklung darlehensbezogener Geschäfte [Finanzdienstleistungen]; Bank- und Finanz-
dienstleistungen; Beratung betreffend Schulden, deren Wert unter ihrem Nominalwert 
liegt [Finanzdienstleistungen]; Computergestützte Finanzdienstleistungen; Computerge-
stützte Finanzdienstleistungen für den Einzelhandel; Computergestützte Finanzdienst-
leistungen in Bezug auf Devisengeschäfte; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Zinsrisi-
komanagements [Finanzdienstleistungen]; Dienstleistungen des Investmentportfolio-
Managements; Dienstleistungen einer Clearingstelle [Finanzdienstleistungen]; Entwick-
lung von Investmentportfolios als Finanzdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über 
Finanzdienstleistungen; Erteilen von Auskünften über Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungen; Erteilen von Preisauskünften in Bezug auf Rohstoffe [Finanzdienstleistungen]; 
Erteilen von Preisauskünften in Bezug auf Termingeschäfte [Finanzdienstleistungen]; 
Finanz-Portfolio-Management; Finanzdienstleistungen; Finanzdienstleistungen auf dem 
Gebiet des elektronischen Zahlungsverkehrs; Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des 
Geldverleihs; Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des Rohstoffhandels; Finanzdienst-
leistungen betreffend Aktientauschprogramme; Finanzdienstleistungen betreffend den 
Aufbau von Treuhandvermögen; Finanzdienstleistungen betreffend den Aufbau von Wert-
papierbeständen; Finanzdienstleistungen betreffend den Handel mit Aktienkontrakten; 
Finanzdienstleistungen betreffend die Initiierung eines elektronischen Aktientransfers; 
Finanzdienstleistungen betreffend die Sicherung von Geldanlagen; Finanzdienstleistun-
gen betreffend die Sicherung von Geldanlagen für den Erwerb von Immobilien; Finanz-
dienstleistungen betreffend Hypothekengeschäfte; Finanzdienstleistungen betreffend Ka-
pitalanlagen; Finanzdienstleistungen betreffend Zinstermingeschäfte; Finanzdienstleis-
tungen einer Nomineegesellschaft in Bezug auf Finanzanlagen; Finanzdienstleistungen 
einer Verrechnungsstelle; Finanzdienstleistungen eines Nominees in Bezug auf den Be-
sitz von Liegenschaften für Dritte; Finanzdienstleistungen eines Nominees in Bezug auf 
den Besitz von Wertpapieren für Dritte; Finanzdienstleistungen für Ausgabe von Waren-
gutscheinen; Finanzdienstleistungen für Bargeldauszahlungen; Finanzdienstleistungen 
für den Aktienhandel; Finanzdienstleistungen für den Erwerb von Grundbesitz; Finanz-
dienstleistungen für den Erwerb von Immobilien; Finanzdienstleistungen für den Handel; 
Finanzdienstleistungen für den Kauf und Handel mit Verbrauchsgütern; Finanzdienstleis-
tungen für den Kauf von Fahrzeugen; Finanzdienstleistungen für den Kauf von Flugzeu-
gen; Finanzdienstleistungen für den Verkauf von Grundbesitz; Finanzdienstleistungen für 
die Ausgabe und den Verkauf von durch Hypotheken gesicherten Wertpapieren; Finanz-
dienstleistungen für die Vergabe von Darlehen; Finanzdienstleistungen für die Versiche-
rung von Kraftfahrzeugen; Finanzdienstleistungen für Hauskäufe; Finanzdienstleistungen 
für Immobilien; Finanzdienstleistungen für Immobilien und Gebäude; Finanzdienstleistun-
gen für Personengesellschaften; Finanzdienstleistungen für Privatpersonen; Finanz-
dienstleistungen für Reisende in Notsituationen; Finanzdienstleistungen für Unterneh-
men; Finanzdienstleistungen für Unternehmen zur Sicherung von Finanzen; Finanz-
dienstleistungen für Versicherungen; Finanzdienstleistungen im Bereich der Beschaffung 
von Finanzinformationen; Finanzdienstleistungen im Bereich Treasury; Finanzdienstleis-
tungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Rohstoffbörse; Finanzdienstleistungen 
in Bezug auf Aktien; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Aktiensparpläne; Finanzdienst-
leistungen in Bezug auf den Motorhandel; Finanzdienstleistungen in Bezug auf den 
Transport von Waren; Finanzdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf und Kauf von 
Wertpapieren; Finanzdienstleistungen in Bezug auf die Wartung von Fahrzeugen; Fi-
nanzdienstleistungen in Bezug auf Eigentum; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Einla-
gen von Sparern; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Hypotheken; Finanzdienstleistun-
gen in Bezug auf Immobilien; Finanzdienstleistungen in Bezug auf internationale Wertpa-
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piere; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kapitalanlagen; Finanzdienstleistungen in Be-
zug auf Kraftfahrzeuge; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kreditbriefe; Finanzdienst-
leistungen in Bezug auf Spareinlagen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Wertpapiere; 
Finanzdienstleistungen in Bezug auf Zwangsenteignungen; Finanzdienstleistungen in 
Form von Wertpapiergeschäften; Finanzdienstleistungen mit Obligationen; Finanzdienst-
leistungen per Telefon und über ein weltweites Computernetz oder das Internet; Finanz-
dienstleistungen von Banken für Privatpersonen; Finanzdienstleistungen von Versiche-
rungsgesellschaften; Finanzdienstleistungen zur Absicherung gegen Risiken; Finanz-
dienstleistungen zur Sicherung von Fonds; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von 
Geldanlagen Dritter; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Geldmitteln; Finanz-
dienstleistungen zur Zahlungsabwicklung; Finanzdienstleistungen über ein weltweites 
Computernetz oder das Internet; Finanzdienstleistungen, nämlich Schuldenregulierung; 
Finanzielles Risikomanagement [Finanzdienstleistungen]; Geschäftsliquidationen [Fi-
nanzdienstleistungen]; Gewähren verschiedener Zahlungsmöglichkeiten mittels kunden-
betätigter elektronischer Terminals in Einzelhandelsgeschäften [Finanzdienstleistungen]; 
Immobiliengeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Insolvenzverwaltung [Finanzdienstleistun-
gen]; Karitative Dienstleistungen, nämlich Finanzdienstleistungen; Management und Ana-
lyse von Finanzinformationen; Management von Finanzrisiken [Finanzdienstleistungen]; 
Managementdienstleistungen in Bezug auf Anlagen in Immobilien; Organisation des Ein-
zugs von Forderungen [Finanzdienstleistungen]; Organisation eines Börsenhandels zum 
Zwecke des Handels mit Aktien und anderen Finanzwerten [Finanzdienstleistungen]; 
Organisation von Handelsplätzen für derivative Instrumente [Finanzdienstleistungen]; 
Organisation von Handelsplätzen für Finanzdienstleistungen [Finanzdienstleistungen]; 
Unterstützung Dritter beim Erwerb von Immobilien [Finanzdienstleistungen]; Vermitteln 
von Finanzdienstleistungen; Verwaltung von Exportkrediten [Finanzdienstleistungen]; 
Verwaltung von Kreditkartendienstleistungen [Finanzdienstleistungen]; Verwaltung von 
Programmen zur persönlichen Vermögensbildung [Finanzdienstleistungen]; Zahlung und 
Entgegennahme von Geldern in der Funktion eines Vermittlers [Finanzdienstleistungen] 

 

als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Mar-

kenregister eingetragen worden. 
 

Gegen die Eintragung der am 14. August 2015 veröffentlichten Marke hat die (zum 

Widerspruchszeitpunkt eingetragene) Inhaberin der seit dem 24. Oktober 2014 

unter der Unionsmarkennummer 011 455 474 für die Dienstleistungen der 

 
Klasse 36: 
Finanzdienstleistungen, nämlich Vermögens- und Anlageverwaltung; Finanzdienstleis-
tungen, nämlich Verwaltung von Investment-Dachfonds; Finanzielle Beratung; Versiche-
rungsmanagement- und Versicherungsagentendienstleistungen, nämlich Versicherungs-
dienstleistungen im Bereich der standardisierten und nicht standardisierten Katastrophen-
versicherungen und -rückversicherungen einschließlich Forderungsmanagement und 
Verwaltungsdienstleistungen; Alle vorstehend genannten Dienstleistungen erbracht im 
Zusammenhang mit der Versicherungs- und der Rückversicherungsbranche 

 

eingetragenen Unionsmarke 
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BLUE CAPITAL 

 

Widerspruch gezielt gegen die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 der 

angegriffenen Marke erhoben. 

 

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit 

dem Beschluss vom 28. September 2016 eine Verwechslungsgefahr im Sinne des 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ver-

neint und den Widerspruch zurückgewiesen, ohne einer Seite die Kosten aufzuer-

legen. Zwar bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der 

Klasse 36 zum Teil Identität oder eine hochgradige Ähnlichkeit, da die gezielt 

angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 der jüngeren Marke in ihren Ober-

begriffen die spezielleren Dienstleistungen der älteren Widerspruchsmarke um-

fassten. Insoweit sei zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ein größerer 

Abstand einzuhalten. Dieser werde aber insgesamt (gerade noch) eingehalten. 

Denn es stünden sich eine Wort-/Bildmarke und eine reine Wortmarke gegenüber. 

In der Regel würde sich der angesprochene Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke 

regelmäßig an dem Wortbestandteil orientieren. Bei dem klanglichen Zeichenver-

gleich stünden sich daher vorliegend nach ihrem Gesamteindruck die fünfsilbige 

als [iks-blu-kä-pi-täl] gesprochene angegriffene Marke und die viersilbig als 

[blu-kä-pi-täl] wiedergegebene Widerspruchsmarke gegenüber. Anders als etwa 

im Bereich der Bekleidungsbranche, sei der Buchstabe X im vorliegend einschlä-

gigen Bereich der Finanzdienste weder als Größenangabe, noch darüber hinaus 

als Angabe etwa der Menge, der Ertragskraft des Kapitals oder der Qualität einer 

Kapitalanlage bekannt und belegt, noch dem Wort „extra“ gleichzusetzen. Insoweit 

hätten die angesprochenen Verkehrskreise auch keine Veranlassung, den Buch-

staben „X“ in der konkreten Kombination mit den weiteren Bestandteilen „blue 

capital“ abzuspalten oder aus anderen Gründen zu vernachlässigen. Gerade der 

Wortanfang eines Zeichens werde in der Regel stärker beachtet, wobei vorliegend 

der zudem klangstarke Konsonant „X“ das Gesamtklangbild der angegriffenen 

Marke entscheidend präge. Insoweit sei durch den zusätzlich vorhandenen An-
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fangsbuchstaben X am Zeichenanfang der jüngeren Marke und durch die sich 

daraus ergebende unterschiedliche Silbenzahl ein anderes Gesamtklangbild mit 

einem anderen Sprechrhythmus als bei der Widerspruchsmarke, der dieser An-

fang fehle, gegeben. Aufgrund der konkreten Wiedergabeform der jüngeren Mar-

ke, dem vorhandenen Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung, dem zusätz-

lichen Bildelement und Logo, die in Widerspruchsmarke keine Entsprechung fän-

den, scheide auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus. Anhaltspunkte 

für weitere Arten der Verwechslungsgefahr der Zeichen seien nicht gegeben. Dem 

Kostenantrag der Widersprechenden hat die Markenstelle nicht entsprochen. 

 

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, 

dass die jüngere Marke angesichts der von Seiten der Markenstelle richtigerweise 

festgestellten beiderseits identischen bzw. hochgradig ähnlichen Finanzdienstleis-

tungen einen wesentlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten habe, 

der vorliegend aber gerade deshalb nicht gewahrt sei, weil sämtliche Wortele-

mente der älteren Widerspruchsmarke in identischer Weise in die jüngere Marken 

übernommen worden seien. Die Markenstelle sei zwar richtigerweise von einem 

zu fordernden größeren Markenabstand ausgegangen, setze dieses Erfordernis 

aber dann nicht richtig um. Die Widerspruchsmarke werde unverändert in die jün-

gere Marke übernommen, wobei ihr lediglich ein einzelner Buchstabe in Klein-

buchstaben vorangestellt werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das 

übernommene ältere Zeichen in der jüngeren Marke unschwer erkennen können. 

Der Schutzbereich des älteren Zeichens werde zu Unrecht und zu weit herabge-

setzt, wenn im vorliegenden Kollisionsfall die Gefahr der Verwechslung der Zei-

chen verneint würde. Zudem sei der Buchstabe „x“ im Bereich der Finanzdienst-

leistungen ein häufig verwendeter Buchstabe, der zum einen für das englische 

Wort „Exchange“ mit der Bedeutung von „Börse“ und damit für den Ort, an dem 

mit Wertpapieren und Anleihen gehandelt werde und zum anderen als Werbekür-

zel für den Begriff der „Maximierung“ bzw. „maximal“ verwendet werde. Daher sei 

der Buchstabe „x“ in der jüngeren Marke ein sachbeschreibender und naheliegen-

der Hinweis darauf, dass es sich um Finanzdienstleistungen handele, die an der 
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Börse getätigt würden oder bei denen man hohe (maximale) Gewinne erzielen 

könne. Auch deshalb sei der zusätzlich in der jüngeren Marke vorhandene Buch-

stabe „x“ nicht geeignet, den notwendigen ausreichenden Abstand zu der Wider-

spruchsmarke herzustellen. 

 

Die Widersprechende beantragt sinngemäß, 

 

auf die Beschwerde der Widersprechenden den Beschluss der 

Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 28. September 2016 

aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Unionsmarke 

011 455 474 die Löschung der Marke 30 2015 207 943 im bean-

tragten Umfang anzuordnen. 

 

Außerdem stellt sie den Antrag, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen. 

 

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der ihr am 2. Februar 2017 

zugestellten Beschwerde der Widersprechenden vom 2. November 2016 und der 

Beschwerdebegründung vom 23. Dezember 2016 nicht geäußert und auch keine 

Anträge gestellt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle für Klasse 36 sowie auf die Schriftsätze der Widersprechenden und den 

weiteren Akteninhalt Bezug genommen. 
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II. 
 

1. Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG 

statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat 

auch in der Sache Erfolg. Zwischen der beschränkt auf die Dienstleistungen der 

Klasse 36 angegriffenen Wort-/Bildmarke  und der älteren 

Widerspruchsmarke BLUE CAPITAL besteht im Umfang des erhobenen Wider-

spruchs eine Verwechslungsgefahr nach § 125b Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 

MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit unter entsprechen-

der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle die Löschung 

der jüngeren Marke anzuordnen war, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. 

 

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger 

Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-

richtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu 

beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; 

GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 

– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 

Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 

2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit 

insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte 

(Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken 

sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Wi-

derspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen vonei-

nander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff 

der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte 

Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 

2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markenge-

setz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beur-

teilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswir-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE115770964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
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ken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrs-

kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwar-

tende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der 

Kennzeichen. 

 

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke 

 und der älteren Unionswiderspruchsmarke „BLUE CAPITAL“ 

eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 

MarkenG. 

 

a. Bei der Widerspruchsmarke ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft 

auszugehen, Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeich-

nungskraft sind weder vorgetragen noch ansonsten erkennbar. 

 

b. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der Wider-

spruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Die Vergleichsmarken können 

sich im beschwerdegegenständlichen Umfang auf identischen und hochgradig 

ähnlichen Dienstleistungen begegnen. 

 

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen besteht, wenn 

diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zuei-

nander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen 

betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem 

Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Ei-

genart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder 

anderer, für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge 

Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung 

sein könnten, sie stammten regelmäßig aus denselben oder gegebenenfalls wirt-

schaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markenge-

setz, 12. Aufl., § 9 Rn. 59, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/14va/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE310132004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM). Diese zur Warenähnlichkeit entwickel-

ten Grundsätze werden in entsprechender Weise bei der Beurteilung der Ähnlich-

keit von Dienstleistungen untereinander herangezogen (vgl. BGH GRUR 2002, 

544 – BANK 24; GRUR 2001, 164 – Wintergarten). 

Bei den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 der jüngeren Marke handelt 

es sich um Finanzdienstleistungen in Bezug auf diverse Geschäftsfelder und Ge-

schäftsbereiche, auch um solche von Banken und für Versicherungen sowie in 

Bezug auf den Verkauf und Kauf von Wertpapieren und Kapitalanlagen. Dem ent-

sprechen die Finanzdienstleistungen der Widersprechenden weitgehend, auch 

wenn die Widerspruchsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Versiche-

rungs- und der Rückversicherungsbranche erbracht werden. Insoweit liegt zwi-

schen den angefochtenen Finanzdienstleistungen der angegriffenen Marke und 

den auf die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche bezogenen Finanz-

dienstleistungen der Widerspruchsmarke angesichts der branchenmäßigen Über-

schneidungen sowie der nach ihrer Art und dem wirtschaftlichem Nutzen der 

Dienste engen Berührungen jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit vor. Insoweit kann 

auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle verwie-

sen werden. 

 

c. Den bei dieser Ausgangslage jedenfalls zu fordernden noch strengen Anfor-

derungen an den Markenabstand wird die jüngere Marke indes nicht gerecht. 

Denn ein ausreichender Zeichenabstand ist, auch wenn in Finanzangelegenheiten 

in der Regel von einer eher erhöhten Aufmerksamkeit der zum Teil jedenfalls auch 

angesprochenen allgemeinen Verbraucher ausgegangen werden kann, bei durch-

schnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher 

Hinsicht nicht eingehalten. 

 

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit 

im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil 

Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher 

und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zei-
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chenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahr-

nehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch 

die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere 

ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen 

sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist 

dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der 

eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiede-

nen Einzelheiten achtet (so z. B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet 

m. w. N.). 

Mit der Wort-Bildmarke  und der Widerspruchswortmarke 

BLUE CAPITAL stehen sich wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlich ent-

haltenen Bildbestandteils, der keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke fin-

det, schriftbildlich insgesamt ausreichend unterschiedliche Marken gegenüber. 

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu besorgen. 

 

Allerdings sind die Vergleichsmarken klanglich identisch bzw. hochgradig ähnlich, 

denn insoweit ist von einer klanglichen Prägung der angegriffenen Marke durch 

den Bestandteil „Blue Capital“ bzw. „Blue Capital AG“ auszugehen. Die angegrif-

fene Marke ist eine grafisch ausgestaltete Wort-/Bildmarke, die neben der Wieder-

gabe in den Farben blau, hellblau, dunkelblau und schwarz auf der linken Seite 

eine Grafik aufweist. Diese Grafik kann von den mit den Dienstleistungen ange-

sprochenen Verkehrskreisen, gewerblich Tätigen wie auch Endverbrauchern, als 

ein grafisch besonders ausgestaltetes X-Zeichen verstanden werden oder aber 

ebenso als ein Häkchen, das sich auf einem nach unten hin offenen Winkel befin-

det oder als zwei aufeinander platzierte Winkel oder aber als ein lediglich dekora-

tives, dynamisch wirkendes (bloßes) grafisches Logo. Selbst wenn – mit der Mar-

kenstelle – in einem entscheidungserheblichen Umfang ein Verständnis der Grafik 

als ein bildlich besonders ausgestalteter Buchstabe „X“ unterstellt wird, ist davon 

auszugehen, dass dieses als Logo ausgestaltete grafische Element in der vorlie-

genden konkreten Gestaltung angesichts seiner vor allem dekorativen Wirkung 
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jedenfalls bei der mündlichen Wiedergabe des Zeichens in entscheidungserhebli-

chem Umfang nicht mitgesprochen wird. Denn zum einen ist bei Wort-/Bildmarken 

von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in 

der Regel dem Wort als der einfachsten und kürzesten Bezeichnungsform die 

prägende Bedeutung beimisst, weil dieses die einfachste Möglichkeit bietet, die 

Marke zu benennen (stRspr. vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; 

GRUR 2009, 1055, 1057 Nr. 28 – airdsl). Zum anderen wirkt die konkrete grafi-

sche Anordnung der weiteren Zeichenbestandteile BLUE CAPITAL und AG ange-

sichts der Art und Weise der Wiedergabe in der gleichen Größe und nebeneinan-

der stehend bzw. aufeinander folgend, aufeinander bezogen und als das eigentlich 

kennzeichnende Element des Zeichens. Die angesprochenen Verkehrskreise wer-

den sich daher in entscheidungserheblichem Umfang bei einer klanglichen Wie-

dergabe der Marke allein an dem Bestandteil „Blue Capital AG“ orientieren. Somit 

stehen sich nach dem klanglichen Gesamteindruck die Wörter „Blue Capital AG“ 

bzw. „Blue Capital“ und „BLUE CAPITAL“ und damit nahezu identische Marken 

gegenüber. Denn der in der angegriffenen Marke am Wortende befindliche Wort-

bestandteil „AG“ (Aktiengesellschaft) wird lediglich als Bezeichnung der Rechts-

form der Anbieterin bzw. Erbringerin der Dienstleistungen als reine Sachangabe 

und damit als nicht kennzeichnend völlig in den Hintergrund treten, so dass er für 

den Gesamteindruck der Marke als Kennzeichen außer Betracht zu bleiben hat. Er 

eignet sich daher nicht dazu, die insoweit bestehende klangliche Verwechslungs-

gefahr der Zeichen zu verhindern. 

 

Im Hinblick auf die festgestellte Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der sich 

gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 36, die durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die klangliche Identität der Ver-

gleichszeichen in den prägenden Bestandteilen kann eine Verwechslungsgefahr 

nicht verneint werden. Daher ist die angegriffene Wort-/Bildmarke 

 im Umfang des erhobenen Widerspruchs zu löschen, so 

dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war. 
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2. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen 

Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Nach der Gesetzeslage kommt eine Kostenaufer-

legung im patentgerichtlichen Verfahren nach der Regelung des § 71 Abs. 1 

Satz 2 MarkenG nur aus Billigkeitsgründen in Betracht, was nach ständiger Recht-

sprechung dahingehend ausgelegt wird, dass Kosten in der Regel nur dem Ver-

fahrensbeteiligten auferlegt werden, der in einer nach anerkannten Beurteilungs-

gesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg verspre-

chenden Situation sein Interesse am Erhalt oder am Erlöschen des Markenschut-

zes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 

§ 71 Rn. 12 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 11 ff. und Büscher 

in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, 

Rn. 2 ff., 5 ff.; siehe dazu nur beispielhaft die Entscheidungen BPatG Aktenzei-

chen 25 W (pat) 18/15 vom 28. April 2016; 26 W (pat) 47/10 vom 2. Februar 2011 

und BPATG Aktenzeichen 24 W (pat) 16/07 vom 27. Januar 2009; die genannten 

Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts zugänglich). 

Von einem sorgfaltswidrigen Verhalten der Markeninhaberin kann entgegen der 

Ansicht der Widersprechenden nicht allein deshalb ausgegangen werden, weil 

eine Markenanmeldung ohne vorherige Recherche nach älteren Rechten erfolgt 

(vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 14). Im Übrigen 

liegen die Voraussetzungen für einen Kostenfall nicht vor, was schon die für die 

Widersprechende negative Entscheidung der Markenstelle zeigt. 

 

 

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden wer-

den. Eine solche war von keinem Beteiligten beantragt worden und war auch nicht 

aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG. 
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III. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das 

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 

 
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des 

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der 

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten 

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat, 

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei 

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden 

sind, oder 

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. 

 
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim 

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich 

oder in elektronischer Form einzulegen. 

 

 

Knoll Kriener Dr. Nielsen 
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