BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 26 W (pat) 266/03
Entscheidungsdatum: 2. August 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: §8 9 Abs. 1 Nr. 2, 26 Abs. 5, 43 Abs. 1 MarkenG,;
Art. 10 Abs. 1 MRL

Focus Home Collection ./. FOCUS

1. Die Bestimmung des § 26 Abs. 5 MarkenG, wonach fir den Beginn der funfjahrigen
Benutzungsschonfrist an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Widerspruchs-
marke der Zeitpunkt des Abschlusses des gegen diese Marke gerichteten Wider-
spruchsverfahrens tritt, ist mit Art. 10 Abs. 1 der EU-Markenrechtsrichtlinie vereinbar.

2. ,Focus Home Collection” verwechselbar mit ,FOCUS".

(Rechtsbeschwerde ist zugelassen).



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 266/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 395 48 377

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 2. August 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen die Eintragung der am 27. November 1995 angemeldeten Marke
395 48 377

Focus Home Collection ,

die nach nur teilweiser Verlangerung der Schutzdauer und im Ubrigen erfolgter
Teilldschung seit dem 15. Mai 2006 noch fur die Waren der Klassen 20, 21 und 24

.Mobel, insbesondere Beistelltische, kleine Vitrinen, Kommoden,
Stuhle, und Sessel, Garten-Klappstuhle und -tische aus Holz und
Kunststoff und Gartenliegen; Spiegel, Kleiderstander; Webstoffe
und Textilwaren, namlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haus-
haltswasche, Tisch- und Bettwdsche, Bett- und Tischdecken,

Stoffservietten, Geschirrtiicher, Handtiicher, Kissen und Kissen-



bezlge; Waren aus Glas, Porzellan und Steingut fir Haushalt und
Kiche, Kunstgegenstéande aus Glas, Porzellan und Steingut, ins-
besondere Geschirr, Glaser, Karaffen, Vasen, Kerzenleuchter,
Seifenschalen; Topfe, Pfannen, Schneidebretter aus Holz und
Kunststoff, sonstige Unterséatze zum Brotschneiden, Brotbehélter,
Korkenzieher, Abfalleimer und sonstige Behalter fir Haushalt und
Kiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert)) Kamme und
Schwamme; Birsten (mit Ausnahme von Pinseln); farbige Glas-
kugeln fur Garten und Terrasse; Figuren aus Stein, Gips, Metall

fur Garten und Terrasse; Pflanztroge aus Stein oder Ton*

im Markenregister eingetragen ist, ist Widerspruch erhoben worden aus der nach

mehreren Teilléschungen noch fur

,Dienstleistungen eines Redakteurs; Produktion von Ton- und
Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildtréager; Veranstaltung und
Verbreitung von Hoérfunk und Fernsehsendungen; Organisation
von Veranstaltungen kultureller wissenschatftlicher sportlicher und
auch politischer Art sowie Vermittlung von Karten fir Veranstal-
tungen; Vermittlung von Reisen, von Unterkinften einschlief3lich
Hotels auch von Mietwagen; Seifen; Parfiimerien, atherische Ole,
Schminken, Kosmetika, Haarwasser, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, Rasierwéasser und -cremes, Deodorants; Toilet-
tenartikel, namlich Toilettenpapier, Reinigungsmittel und Zahn-
creme; Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Er-
zeugnisse fur die Gesundheitspflege, diatetische Erzeugnisse, auf
der Basis von Vitaminen, von Eiweil3 und/oder auf der Basis von
Kohlehydraten als Nahrungsmittel fur die Aufbau- oder néhrstoff-
reduzierte, kalorienkontrollierte Ernédhrung als sportliche Aufbau-
mittel, Vitamin- und Mineral- sowie spurenelementhaltige auch sti-

mulierende Aufbaupraparete o. 4.; Waren aus unedlen Metallen,



soweit in Klasse 6 enthalten, Schilder aus Metall und/oder Kunst-
stoff; Anstecknadeln, modische Assecoires, namlich Schnallen,
Schlésser bzw. Schliel3en aus Metall und/oder Kunststoff; motor-
getriebene Werkzeug-Maschinen, insbesondere motorgetriebene
Werkzeuge als Handwerker- und Hobbywerkzeuge; Messer-
schmiedewaren, Gabeln, Lo6ffel; handbetatigte Werkzeuge und
Gerate; Ubertragung von Signalen; Magnetaufzeichnungstrager;
Lautsprecher, elektronische Verstarker; Edelmetalle und deren
Legierungen; Juwelierwagen; Edelsteine; Uhren und andere Zeit-
mefinstrumente; Modeschmuck insbesondere Manschetten-
knopfe, Krawattennadeln, Armbander, Broschen, Anstecknadeln,
Ohrringe; Schmuckgegenstéande (soweit in Klasse 14 enthalten);
Aschenbecher; Musikinstrumente; Druckschriften, Zeitungen und
Zeitschriften, Bucher, Poster, Aufkleber, Kalender, Photographien;
Schreibwaren, Klebstoffe (fur Papier- und Schreibwaren),
Schreibmaschinen- und Buroartikel, namlich nichtelektrische Bu-
rogerate, Schreibgerate, Kugelschreiber, Fillfederhalter; Lehr und
Unterrichtsmittel auch in Form von Modellen und Anschauungsta-
feln; Ledergurtel; kleine handbetatigte Gerate und Behélter fir
Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall); Bursten; Glaswaren,
Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten); Web- und
Wirkstoffe; Bett- und Tischdecken; Textilwaren, soweit in
Klasse 24 enthalten; Handtiicher, Frotte-Textilien (soweit in
Klasse 25 enthalten); Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28
enthalten, Spielzeug, namlich Spielzeugautos, Modellautos;
Spiele, Computer-Spiele; Biere; Fruchtgetranke; Mineralwéasser
und kohlensaurehaltige Wéasser und andere alkoholfreie Getréanke;
milchhaltige Getranke; Spirituosen; Rohtabak und Tabakfabrikate;
Raucherartikel, namlich Zigarrenabschneider, Zigaretten- und Zi-
garrenspitzen, Streichhdlzer, Feuerzeuge; Beherbergung; Verpfle-

gung und Unterbringung von Géasten; Betrieb von Gymnastik- und



FitneBanlagen und Freizeitparks sowie Spielbanken; Betrieb von
Fan-Clubs*

eingetragenen prioritatsalteren nationalen Marke 394 07 564

FOCUS .

Die Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem
Widerspruch - unter Zugrundelegung des seinerzeit noch umfanglicheren Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke — mit Beschluss vom
16. Juli 1998 teilweise, namlich fur die Waren

~Spiegel, Kleiderstander; Teppiche, FulBmatten, Matten; Webstoffe
und Textilwaren, namlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos,
Haushaltswasche, Tisch- und Bettwasche, Bett- und Tischdecken,
Stoffservietten, Geschirrtiicher, Handticher, Kissen und Kissen-
beziuge; kiunstliche Blumen; Servietten und Tischtiicher aus Pa-
pier; Waren aus Glas, Porzellan und Steingut fur Haushalt und Ki-
che, Kunstgegenstande aus Glas, Porzellan und Steingut, insbe-
sondere Geschirr, Glaser, Karaffen, Vasen, Kerzenleuchter, Sei-
fenschalen; kunstgewerbliche Gegenstande, Ziergegenstande,
Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsatze, Aschen-
becher, Zigarren- und Zigarrenetuis, Zigarren- und Zigarettenspit-
zen, Kerzenleuchter, Serviettenringe, Tabletts; vorgenannte Wa-
ren aus Edelmetallen und deren Legierungen oder damit plattiert;
Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel; Waren aus Leder und
Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten), Sonnenschirme,
insbesondere fur Balkone, Terrassen und Garten; Bilder; Topfe,
Pfannen, Schneidebretter aus Holz und Kunststoff, sonstige Un-
tersdtze zum Brotschneiden, Brotbehdlter, Korkenzieher, Abfallei-

mer und sonstige Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus



Edelmetall oder plattiert); Seifen, Parfimerien, atherische Ole,
Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege, Haarwéasser, Raumdufte;
Kamme und Schwamme; Blrsten (mit Ausnahme von Pinseln);
farbige Glaskugeln fur Garten und Terrasse; Figuren aus Stein,
Gips, Metall fur Garten und Terrasse; Pflanztroge aus Stein oder
Ton; Garten-Grillgeréte; Fackeln und Windlichter; Zubehor far
Garten-Grillgerate, namlich Blasebalge, Zangen und Gabeln zum

Anfassen des Grillguts*

stattgegeben und den Widerspruch im Ubrigen zuriickgewiesen.

Die dagegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit
Beschluss vom 10. Juli 2003 zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefthrt,
zwischen den beiderseitigen Marken bestehe in dem im Erstbeschluss aus-ge-
sprochenen Umfang die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG. Die dort versagten Waren fielen wegen ihrer stofflichen Beschaffenheit und
ihres Verwendungszwecks samtlich in den engeren Ahnlichkeitsbereich der im
Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgefihrten Waren ,Glaswaren, Ge-
rate fur den Haushalt, Web- und Wirkstoffe, Porzellan und Steingut, Messer-
schmiedewaren, Gabeln, Loffel, Behalter fur Haushalt und Kiche, Birsten®. Auch
die beiderseitigen Marken wiesen eine die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen
begriindende Ahnlichkeit auf, obwohl die in der angegriffenen Marke enthaltenen
Worter ,Home Collection® in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fanden.
Eine Verwechslungsgefahr dem Gesamteindruck nach kénne auch dann beste-
hen, wenn nur jeweils ein Bestandteil der Marken identisch oder ahnlich sei, so-
fern dieser Bestandteil innerhalb der Gesamtmarken eine selbstandig kennzeich-
nende Stellung besitze. Dem Wort ,Focus* komme innerhalb der angegriffenen
Marke eine solche selbstandig kennzeichnende Stellung zu, da es uber eine nor-
male Kennzeichnungskraft verfige, wahrend die weiteren Worter ,Home Collec-
tion“ fur die fraglichen Waren rein beschreibender Natur seien. Angesichts ihrer

Zugehorigkeit zum englischen Grundwortschatz und der sprachlichen Nahe zu ih-



rer deutschen Bedeutung ,Heimkollektion* verstehe der angesprochene inlandi-
sche Verkehr sie ohne weiteres als Sachhinweis dahingehend, dass die so be-
zeichneten Waren zu einer Kollektion fur das Heim gehérten bzw. eine solche

Heimkollektion bildeten.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie bestreitet
nunmehr die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Zur Begrindung tragt sie vor, ihr sei bewusst, dass die
gegen die im Jahre 1996 eingetragene Widerspruchsmarke gerichteten Wider-
spruchsverfahren erst am 13. Januar 2004 abgeschlossen worden seien und dass
8§ 26 Abs. 5 MarkenG bestimme, dass in den Féllen, in denen gegen die Eintra-
gung einer Marke Widerspruch erhoben worden sei, sich die sog. Benutzungs-
schonfrist dergestalt verschiebe, dass fur das Anlaufen der Frist an die Stelle des
Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsver-
fahrens trete. Die Bestimmung des § 26 Abs. 5 MarkenG stehe jedoch im Wider-
spruch zu der Vorschrift des Art. 10 Abs. 1 der Ersten Markenrechtsrichtlinie
89/104/EG, die zwingend vorsehe, dass eine Marke, die fur die Waren und
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, innerhalb von funf Jahren nach dem
Tage des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft benutzt wird,
den in dieser Richtlinie in Art. 11 Abs. 2 vorgesehenen Sanktionen unterliegt. Das
Widerspruchsverfahren nach deutschem Recht sei nicht mehr Teil des Eintra-
gungsverfahrens. In Markensachen stelle die Eintragungsverfiigung gemaf § 41
MarkenG den abschlieRend tber die Markenanmeldung entscheidenden Verwal-
tungsakt dar. Dementsprechend werde in 8 42 MarkenG auch von einem Wider-
spruch gegen die Eintragung der Marke und nicht von einem Widerspruch gegen
eine angemeldete Marke gesprochen. Der Markeninhaber genie3e ab der Verof-
fentlichung der Eintragung die volle Schutzwirkung der Marke und sowohl das
Deutsche Patent- und Markenamt selbst als auch die Rechtsmittelgerichte und die
ordentlichen Gerichte seien an die Eintragung der Marke gebunden. Soweit in der
Kommentarliteratur gegenteilige Auffassungen vertreten wirden, seien diese nicht

Uberzeugend. Sie fanden insbesondere auch keine Stitze im Protokoll zu Art. 10



Abs. 1 der Richtlinie, das nur gestatte, die Benutzungsschonfrist nicht vom Zeit-
punkt der Eintragung, sondern vom Zeitpunkt der Verotffentlichung der Eintragung
an laufen zu lassen, nicht aber zulasse, diese Frist erst mit der Beendigung des
dem Eintragungsverfahren nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens in Lauf zu
setzen. Die Markeninhaberin stellt ferner in Abrede, das die versagten Waren
~Spiegel* und ,Kleiderstander” allein auf Grund des Umstands, dass sie demsel-
ben Zweck, namlich der Raumausstattung, dienen, eine Ahnlichkeit mit Textilwa-
ren aufweisen. Sie bestreitet weiterhin, die Bekanntheit bzw. Beriihmtheit der Wi-

derspruchsmarke.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

die Beschliisse der Markenstelle vom 16. Juli 1998 und 10. Ju-

li 2003 aufzuheben und den Widerspruch zuriickzuweisen.

Sie regt hilfsweise an, wegen der Frage der Vereinbarkeit des § 26 Abs. 5 Mar-
kenG mit Art. 10 Abs.1 der Ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG die
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen oder die Sache dem
Europaischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung Uber diese Rechtsfrage

vorzulegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie héalt die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede fir unzu-
l&ssig und tritt der Ansicht der Markeninhaberin, 8 26 Abs. 5 MarkenG sei nicht
richtlinienkonform, entgegen. Das deutsche Widerspruchsverfahren sei Teil des
Eintragungsverfahrens. Sie verweist insoweit insbesondere auf den Wortlaut des
Artikels 4 Abs. 1 der EU-Markenrechtsrichtlinie, nach dem eine Marke von der

Eintragung ausgeschlossen sei, wenn sie mit einer alteren Marke identisch sei.



Eine deutsche Marke, die zwar eingetragen, aber widerspruchsbehaftet sei, gelte
im Sinne der Richtlinie also als nicht eingetragen. Fur eine Vorlage der Sache an
den Européischen Gerichtshof bestehe kein Raum, weil die Vereinbarkeit des § 26
Abs. 5 MarkenG mit der Richtlinie offenkundig sei. Die Widersprechende macht
ferner geltend, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine in der Me-
dien-branche bekannte Marke, die gegen eine Verwasserung geschutzt werden
misse, die auch durch Marken in ganzlich fremden Bereichen eintreten kdnne.
Die nach Teilldschung der angegriffenen Marke verbliebenen Waren seien mit den
Waren, fir die Widerspruchsmarke weiterhin geschutzt sei, zum Teil identisch und
im Ubrigen hochgradig ahnlich, sodass die angegriffenen Beschliisse der Marken-

stelle zu bestatigen seien.

Der Senat hat in der Sache auf Antrag der Beteiligten mindlich verhandelt und ist
mit deren Einverstandnis ins schriftiche Verfahren tGbergegangen. Der Versuch
einer gutlichen Einigung zwischen den Beteiligten ist gescheitert.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als unbegrindet.

1. Die seitens der Markeninhaberin erhobene, auf § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ge-

stutzte Einrede der Nichtbenutzung ist unzulassig.

Auf Grund der genannten Bestimmung hat der Inhaber einer eingetragenen Marke
mit alterem Zeitrang bei einem zuldassigen Bestreiten die Benutzung seiner Marke
gemal 8 26 MarkenG grundsatzlich dann glaubhaft zu machen, wenn diese lan-
ger als funf Jahre im Markenregister eingetragen ist. § 26 Abs.5 MarkenG
schrankt diese Obliegenheit des Widersprechenden fir den Fall, dass gegen die
Eintragung der prioritatsalteren Marke Widerspruch erhoben worden ist, dahinge-

hend ein, dass in diesem Fall an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeit-
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punkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens tritt. Dies bedeutet mit ande-
ren Worten, dass der gemeinhin als Benutzungsschonfrist bezeichnete Zeitraum
von funf Jahren, in dem der Widersprechende von der Glaubhaftmachung der Be-
nutzung freigestellt ist, erst mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des gegen die pri-

oritatsaltere Marke gerichteten Widerspruchsverfahrens in Lauf gesetzt wird.

Die sich aus 88 43 Abs. 1 S. 2, 26 Abs. 5 MarkenG ergebende Benutzungsschon-
frist war im vorliegenden Fall zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungs-
einrede durch die Markeninhaberin noch nicht abgelaufen, weil das gegen die
Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren erst am
13. Januar 2004 abgeschlossen worden ist. Das hat nach den vorstehend ge-
nannten Bestimmungen des Markengesetzes zur Folge, dass die Widerspre-
chende flur einen von diesem Tag an beginnenden Zeitraum von funf Jahren, also
bis zum 13. Januar 2009, von der grundséatzlich im Markenrecht bestehenden
Verpflichtung befreit ist, die Benutzung ihrer Marke glaubhaft zu machen.

Die Bestimmung des 826 Abs.5 MarkenG, durch die die Inhaberin der
prioritatsalteren, am 23. Mai 1996 eingetragenen Widerspruchsmarke derzeit noch
von der Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke befreit ist, steht nicht im
Widerspruch zu Art. 10 Abs. 1 der Ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG (MRL).
Diese Bestimmung sieht den Eintritt von Sanktionen fur den Fall vor, dass der In-
haber einer Marke diese fur die Waren und Dienstleistungen, fur die sie eingetra-
gen ist, innerhalb von funf Jahren ,nach dem Tag des Abschlusses des Eintra-

gungsverfahrens® nicht ernsthaft benutzt hat.

Die Markenrechtsrichtlinie enthalt keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich der
Ausgestaltung des in Art. 10 Abs. 1 MRL erwahnten Eintragungsverfahrens und
des Zeitpunkts, in dem prioritatséltere Rechte geltend gemacht werden mussen.
Sie enthalt insbesondere auch keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich der
Ausgestaltung des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens. Dem deutschen

Gesetzgeber war es deshalb unbenommen, sich — in Abweichung von den bis
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Ende 1994 geltenden Bestimmungen des WZG und der fir Gemeinschaftsmarken
geltenden Bestimmung des Art. 42 GMV — fur ein der Eintragung der Marke nach-
geschaltetes Widerspruchsverfahren zu entscheiden, wie dies im Ubrigen auch
andere Staaten der EU (Danemark, Finnland, Schweden) getan haben. Dieses
Widerspruchsverfahren ist entgegen der Ansicht der Markeninhaberin Teil des
Eintragungsverfahrens i. S. d. Art. 10 Abs.1 MRL (Amtliche Begrindung zum
Markenrechtsreformgesetz, BIPMZ 1994, 45 ff., 86, zu § 42 MarkenG; Fezer, Mar-
kenG, 8 42 Rdn. 2; Strébele/Hacker, Markengesetz, § 42 Rdn. 1; PAVIS PROMA
HABM, R 0561/04-2, Beschluss vom 2.2.2005), was auch dadurch im Markenge-
setz hinreichend zum Ausdruck gebracht worden ist, dass der mit der Uberschrift
~Eintragungsverfahren“ versehene Abschnitt 1 des Teils 3 ,Verfahren in Marken-
angelegenheiten* auch die das Widerspruchsverfahren betreffenden Bestimmun-

gen der 88 42 ff. umfasst.

Die demgegeniber von der Markeninhaberin vorgebrachten Bedenken greifen
nicht durch. Entgegen der von ihr gedul3erten Ansicht verschafft die Eintragung
einer Marke im Falle des nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens dem Inhaber
der Marke namlich zunachst noch kein bestandskraftiges, sondern ein unter dem
Vorbehalt der Léschung wegen im Widerspruchsverfahren erfolgreich geltend ge-
machter alterer Markenrechte stehendes, quasi vorlaufiges Recht, dessen Benut-
zung dem Markeninhaber wegen der damit verbundenen rechtlichen Risiken bis
zur Bestandskraft der Eintragung nicht zuzumuten ist (Fezer a.a.O. 826
Rdn. 130).

Dieser Grundsatz gilt im Ubrigen nicht nur fur nationale Markensysteme mit einem
auf die Registereintragung folgenden, sog. nachgeschalteten Widerspruchsver-
fahren, wie dem deutschen, sondern auch fur internationale Registrierungen mit
Schutzwirkungen fir die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, bei denen hinsichtlich
des Zeitpunkts der Eintragung des élteren Rechts ebenfalls nicht auf den Zeit-
punkt der registerrechtlichen Eintragung, sondern auf denjenigen ihrer tatsachli-

chen Bestandskraft abgestellt wird, die frihestens mit dem Ablauf der Jahresfrist
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nach der internationalen Registrierung der Marke gemaf Art. 5 Abs. 2 MMA eintritt
(8 115 Abs. 2 MarkenG).

Fir die Prufung der Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist da-

her von der Registerlage auszugehen.

2. Zwischen den Marken besteht in dem von der Markenstelle festgestellten Um-
fang Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung
ist unter Berilicksichtigung aller maRRgeblichen Umsténde des Einzelfalls zu beur-
teilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabel/Puma). Dabei besteht eine Wechselwir-
kung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlich-
keit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so-
wie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922,
923, Nr. 17 — Canon; BGH GRUR 2005, 513, 514 — MEY/Ella May).

Die Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist unter Beriicksichtigung aller
erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere
ihrer Beschaffenheit, ihrer regelm&Rigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmani-
gen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung,
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander ergdnzende Produkte und Leistungen oder anderer fur die Frage
der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde zu beurteilen und dann anzuneh-
men, wenn sie so enge Beriihrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Ver-
kehrskreise der Meinung sein kénnten, sie stammten aus denselben oder ggf.
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH a. a. O. — Canon;
BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Soweit unter der Geltung des
Warnezeichengesetzes die Gleichartigkeit von Waren festgestellt worden ist, ist im
Regelfall davon auszugehen, dass die friher festgestellte Gleichartigkeit auch fur

eine nunmehrige Annahme der Ahnlichkeit spricht, weil der Ahnlichkeitsbereich
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gegentber dem Gleichartigkeitsbereich im Allgemeinen weiter zu ziehen ist (BGH
GRUR 1996, 404, 405 — Blendax Pep).

Ausgehend von diesen Grundsatzen hat die Markenstelle die teilweise Ahnlichkeit
der Waren der angegriffenen Marke mit denen der Widerspruchsmarke in den an-
gegriffenen Beschlissen im Ergebnis in vollem Umfang zutreffend angenommen.
Dies gilt auch fir die Waren ,Spiegel* und ,Kleiderstander*, deren Ahnlichkeit die

Markeninhaberin in der Beschwerdebegrindung explizit in Zweifel gezogen hat.

Spiegel sind spezielle Glaswaren und deshalb mit den Glaswaren, fur die die Wi-
derspruchsmarke eingetragen ist, nach standiger Rechtsprechung zum WZG als
gleichartig erachtet worden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 13. Auflage, S. 284 rechte Spalte und S. 285 linke Spalte
m. w. N.). Soweit nicht ohnehin davon ausgegangen werden muss, dass sie von
dem weiten Oberbegriff ,Glaswaren® mitumfasst werden, ist ihre Ahnlichkeit doch

als zumindest mittelgradig zu bewerten.

Kleiderstander kbnnen eine Vielzahl von Ausfuhrungsformen aufweisen. Sie kon-
nen aus sehr unterschiedlichen Materialien, wie Holz, Metall und Kunststoff, be-
stehen und klappbar oder transportabel sein. Zu ihnen z&hlen u. a. auch die sog.
,Sstummen Diener”. Diese fallen aber ebenso unter den im Warenverzeichnis der
Widerspruchs-marke enthaltenen Oberbegriff ,kleine handbetéatigte Gerate fir
Haushalt und Kuche®, weshalb bereits eine teilweise Warenidentitat mit diesem
Oberbegriff bestehen kénnte und weshalb auch in standiger Rechtsprechung und
Praxis die Gleichartigkeit der beiderseitigen Waren angenommen worden ist
(Richter/Stoppel a. a. O. S. 157 mittlere Spalte). Jedenfalls kbnnen an der min-
destens mittelgradigen Ahnlichkeit dieser Waren keine ernsthaften Zweifel beste-
hen.
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Auch die Ubrigen Waren der angegriffenen Marke weisen mit den Waren der Wi-
derspruchsmarke, soweit nicht ohnehin Warenidentitat besteht, eine mindestens
mittelgradige Ahnlichkeit auf.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist fur die Waren, die denen der
angegriffenen Marke ahnlich sind, als durchschnittlich zu bewerten. Das Wort
,FOCUS" weist fur diese Waren des Einrichtungs- und Haushaltsbereichs keinen
beschreibenden Begriffsgehalt auf. Eine nachtragliche Steigerung der Kenn-
zeichnungskraft ist fur diesen Warenbereich nicht nachgewiesen. Fur die An-
nahme der Widersprechenden, die auf dem Mediensektor erworbene gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahle auch auf das Gebiet der hier
malf3geblichen Waren aus, fehlt es angesichts der deutlichen Entfernung der Ge-
schéaftsbereiche an einem Tatsachenvortrag, der eine solche Schlussfolgerung

nahelegen kénnte.

Letztlich kann diese Frage jedoch dahingestellt bleiben, weil selbst bei
Zugrundelegung einer nur durchschnittichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke und einer nur mittleren Ahnlichkeit der fraglichen Waren
wegen der groRen Ahnlichkeit der Marken die Gefahr von Verwechslungen
besteht.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Marken, die - wie die angegriffene Marke -
aus mehreren getrennten Bestandteilen bestehen, ist zwar von der registrierten
Form, also von der Marke als Ganzes auszugehen (EuGH GRUR 2005, 1042,
1044 — THOMSON LIFE). Dies schliel3t es jedoch nicht aus, dass im Einzelfall ein
Bestandteil eines mehrgliedrigen Zeichens dessen Gesamteindruck pragt bzw. in
der Marke, obwohl nicht dominierend, eine selbstandig kennzeichnende Stellung
behélt (EuGH a. a. O. Rdn. 30, 31 — THOMSON LIFE). Fur die Beantwortung der
Frage, welcher Markenteil eine mehrgliedrige Marke pragt, kommt es vor allem auf
die Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenteile an; denn rein warenbeschrei-

benden oder aus anderen Grinden kennzeichnungsschwachen Elementen fehlt
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die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen (BGH GRUR 2004, 778,
779 — URLAUB DIREKT). Die Hinzufiigung beschreibender Elemente zu einem
mit der &lteren Marke Ubereinstimmenden Bestandteil kann die Ahnlichkeit der
Marken regelmaRig nicht beseitigen und eine Verwechslungsgefahr nicht aus-
schlieen (EuG GRUR Int 2005, 497, 498 — NEGRO MODELO).

In der angegriffenen Marke kommt allein dem Wort ,Focus” eine normale Kenn-
zeichnungskraft zu, wahrend die weiteren Worter ,Home Collection” einen fir den
Durchschnittsverbraucher ohne weiteres verstandlichen Gesamtbegriff mit der Be-
deutung ,Heimkollektion* bilden, der die so bezeichneten Waren ihrer Art und Be-
stimmung nach dahingehend beschreibt, dass es sich um eine Warenkollektion
handelt, die fur das Heim, also fur das eigene Haus bzw. die eigene Wohnung, be-
stimmt ist. Deshalb wird ein rechtserheblicher Teil der inlandischen Verbraucher
den kennzeichnenden Schwerpunkt der angegriffenen Marke in dem Wort ,Focus*
sehen, das mit der Widerspruchsmarke, die Schutz fir alle tGblichen Schriftarten
genieRt, nicht nur Ahnlichkeit aufweist, sondern klanglich und schriftbildlich voll-

standig Ubereinstimmt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage musste der Beschwerde der Markeninhaberin
der Erfolg versagt bleiben.

3 Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine
Beteiligten aus Grunden der Billigkeit (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) hat der Senat
keine Veranlassung gesehen.

4. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil mit der Frage, ob 8§ 26
Abs. 5 MarkenG in Einklang mit Art. 10 Abs. 1 MRL steht, tber eine Rechtsfrage
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von grundsatzlicher Bedeutung fiir eine Vielzahl von markenrechtlichen Wider-
spruchsverfahren entschieden worden ist, die — soweit ersichtlich — bisher nicht
hdchstrichterlich beantwortet worden ist.

gez.

Unterschriften



