Bundespatentgericht

32 W (pat) 33/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 31 905

BPatG 152
10.99



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter
Kruppa
beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlisse des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts — Markenstelle fir Klasse 30— vom

19. Dezember 2000 und vom 25. September 2002 aufgehoben.

Die Marke 399 31 905 wird gel6scht.

Grinde

Gegen die Eintragung der fir

Kaffee

geschutzten Marke 399 31 905 (angemeldet am 4. Juni 1999)

siehe Abb. 1 am Ende



(farbig: violett-braun, orange, hellgelb),

ist aus der prioritatsalteren deutschen Marke 397 57 685

Moccafix

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke geniel3t Schutz fur die Wa-

ren und Dienstleistungen

roher und gerosteter Kaffee, Kaffee-Zusatzmittel, Kaffeearomen,
Kaffeegewilrze, koffeinfreier Kaffee, Malzkaffee, Mischkaffee,
Kaffee-Ersatz und Kaffee-Ersatzmischungen; Extrakte und Essen-
zen aus Bohnenkaffee und/oder Malzkaffee zur Herstellung von
Getranken; Kaffee- und Malzkaffeepraparate sowie Kaffeemittel-
und Mischkaffee-Extrakte fur Genuf3zwecke, incl. fur Getranke;
Kaffeegetranke; Likore; Verpflegung von Gasten in Cafés, Hotels,

Restaurants.

Die Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-
nem ersten Beschluss vom 19. Dezember 2000 den Widerspruch zuriickgewie-
sen. Zwar lage Warenidentitat vor, jedoch sei die Widerspruchsmarke kennzeich-

nungsschwach. Die jingere Marke werde nicht durch die Wérter MOCCA und FIX
gepragt.

Die Erinnerung der Widersprechenden hat die mit einem Beamten des hdheren
Dienstes besetzte Markenstelle durch Beschluss vom 25. September 2002 zu-
rickgewiesen. Die Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke habe einen
wesentlich verminderten Schutzumfang zur Folge. "MOCCA" sei eine rein waren-
beschreibende Angabe und ebenso wie "fix" in der Bedeutung "schnell, ohne Ver-
zogerung" ohne Unterscheidungskraft. Die Schutzfahigkeit der Marke Moccafix

resultiere allein aus der Eigenpragung, die durch das Zusammenfligen der beiden



Markenbestandteile entstehe, und sei auf diesen Umfang beschréankt. Somit reich-
ten bereits geringe Abweichungen der Kollisionsmarken aus, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschlie3en. Insoweit sei durch die Wortbestandteile "Gold" und
"Kaffee" sowie durch die bildliche Gestaltung der jingeren Marke, welche in der
Widerspruchsmarke keine Entsprechung fanden, eine Verwechslungsgefahr in
jeder Hinsicht ausgeschlossen. Gegen eine prdgende Bedeutung des Markenbe-
standteils MOCCA FIX in der angegriffenen Marke spreche bereits die Schrift-
grof3e und die graphische Gestaltung. Zudem errege der Bestandteil "Gold" durch
die auffallende Frakturschrift, die abweichende Farbgestaltung und die zentrale
Stellung innerhalb des Gesamtbildes die vorrangige Aufmerksamkeit des unbe-
fangenen Betrachters.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den Antrag,

die Marke 399 31 905 im Register zu léschen.

MOCCA FIX sei schutzfahig und prage den Gesamteindruck der jingeren Marke,
weil diese in gleicher Schriftart und -grof3e ausgefuhrten Worter sich von den
weiteren Wortbestandteilen abgrenzten. Die Verwechslungsgefahr werde nicht
dadurch vermindert, dass die jingere Marke zusatzlich die Sachangabe "Kaffee"
und den Qualitatsbegriff "Gold" enthalte. Da der Verkehr auf dem Gebiet preis-
werter Verbrauchsguter die Neigung habe, Mehrwortzeichen zu verkirzen, liege
es nahe, die angegriffene Marke nur mit dem an erster Stelle stehenden Zeichen-
teil MOCCA FIX zu benennen. Sie — die Widersprechende — sei ein traditionsrei-
ches Unternehmen in der Kaffeebranche und habe die Marke MOCCA FIX seit

Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Benutzung.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geaul3ert.



Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache begrindet, weil
die sich gegeniberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr
nach 8 9 Abs.1 Nr. 2, 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen. Nach diesen Vor-
schriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu I6schen,
wenn wegen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetragenen Marke alteren Zeitrangs und
der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr ist unter Berlicksichtigung aller Umstédnde des Einzelfalls vor-
zunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu zie-
henden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit
der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen
héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhthte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;
vgl. BGH GRUR 2002, 626 — IMS).

1. Es liegt Warenidentitat vor.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus unter-
durchschnittlich, da Mocca eine generische Bezeichnung fur eine bestimmte
Kaffeesorte darstellt und auch fix (= schnell) fir Kaffee warenbeschreibend auf die
Moglichkeit eines schnellen Aufgusses (z. B. von Pulverkaffee) hinweisen kann.
Andererseits hat die Widersprechende aber unwidersprochen vorgetragen, dass
es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in der friheren DDR sehr bekannte
Marke gehandelt hat, die bis Anfang der 90er Jahre in Gebrauch war und nach
einer mehrjahrigen Unterbrechung jetzt wieder Verwendung findet. Dieser Um-
stand ist somit geeignet, die Kennzeichnungsschwéache der Widerspruchsmarke

(zumindest teilweise) zu kompensieren.



3. a) Eine unmittelbare schriftbildliche Markenahnlichkeit scheidet im Hinblick auf
die Gestaltung der jungeren Marke, die aus mehreren Wortelementen in unter-
schiedlicher Typographie und einer bildlichen Ausgestaltung besteht, aus.

b) Es lasst sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschlie3en, dass die
jungere Marke bei der Benennung nur auf MOCCA FIX — wobei diese Worter un-
beschadet der zweizeiligen Anordnung eine begriffliche Einheit darstellen — ver-
kidrzt wird. Von den Wortbestandteilen dieser Marke ist der in der unteren Zeile
stehende Begriff "Kaffee" glatt beschreibend, mithin nicht geeignet, die Marke mit-
zupragen; weitgehend wird er nicht mitverwendet werden und somit klanglich nicht
in Erscheinung treten. Der Annahme der Markenstelle, der mittlere Wortbestand-
teil "Gold" prage die Marke in starkerem Mal3e als die am Anfang stehenden
Worter MOCCA FIX, kann nicht gefolgt werden. MOCCA FIX erscheint als Unter-
nehmens- oder Dachmarke fir Kaffee, wéhrend Gold als Bezeichnug fur eine
Sorte gehobener Qualitat aufgefasst wird, wie es gerade auch fur Kaffee tblich ist
(z. B. (Kena) Gold (Aldi); Idee Kaffee Gold, Jacobs Cronat Gold; Granarom Gold
(Lidl), Gold Mocca (Tschibo) u. a.). Wem es auf die Sorte/Geschmacksrichtung
"Gold" ankommt, wird das Wort Gold mitverwenden, ein anderer Teil des Verkehrs
wird die Marke aber nur mit MOCCA FIX benennen, da es der einzige
Wortbestandteil des Zeichens ist, dem wenigstens etwas Hinweiskraft zukommit.
So besteht phonetisch Identitat mit der Widerspruchsmarke Moccafix und folglich

eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr.

c) Aber auch der Teil des Verkehrs, der die jungere Marke in ihrer Gesamtheit
wahrnimmt und sie bei mundlicher Bestellung als "MOCCA FIX Gold" benennt,
kann der Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke unter dem Ge-
sichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (8 9 Abs. 1 Nr. 2, Alterna-
tive 2 MarkenG) unterliegen. Hier erkennt der Verbraucher zwar, dass es sich um
zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von Uberein-
stimmungen in (pragenden) Markenteilen ein und derselben betrieblichen Herkunft

zu bzw. schlief3t auf sonstige wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Herstel-



lungsbetrieben. Mit Rucksicht darauf, dass "MOCCA FIX", das einzig kenn-
zeichnende Wortelement in der angegriffenen Marke ist, ist MOCCA FIX als
Stammbestandteil mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widersprechenden
geeignet, zumal diese — unwidersprochen — vorgetragen hat, sie habe bereits seit
langem die Widerspruchsmarke auch in der Form MOCCA FIX in verschiedenen
Kaffee-Marken, mithin nach Art eines Serienzeichens, benutzt. Gerade
verhaltnismalig aufmerksame Publikumskreise, auf die bei der assoziativen
Verwechslungsgefahr in erster Linie abzustellen ist (Strébele/Hacker, MarkenG,
7. Aufl, 8 9 Rdn. 470), werden deshalb beide Vergleichsmarken vielfach ein und

demselben Betrieb der Herkunft nach zuordnen.

Fir eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

Winkler Kruppa Viereck
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Abb. 1




