BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 7/04 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 2. Oktober 2006

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 79 863

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 2. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der fir Waren
und Dienstleistungen der Klassen9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 am
30. Oktober 2000 angemeldeten und am 30 November 2000 registrierten Marke
300 79 863
FOCUS-MONEY Call
aufgrund der am 18. Mai 1984 eingetragenen Marke 1 063 539
Focus

Widerspruch erhoben worden.

Der Widerspruch richtete sich urspringlich gegen ,alle identischen oder dhnlichen

Waren insbesondere Papier, Pappe".



Die Markenstelle fir Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom
6. November 2003 zurtckgewiesen. Sie hat ausgefuhrt, dass zwischen den Waren
der beiden Marken Identitdt im Bereich der Klasse 16 bestiinden. Bei einer als
normal einzuschatzenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei zur
Vermeidung von Verwechslungen ein deutlicher Markenabstand erforderlich. Die-
ser lage jedoch vor. Die Marken begannen zwar identisch, die angegriffene Marke
sei jedoch um die Worter ,MONEY Call* langer als die Widerspruchsmarke. Zu
Verwechslungen kénne es daher nur kommen, wenn der Gesamteindruck der an-
gegriffenen Marke von ihrem Bestandteil ,FOCUS" gepragt wirde. Dies sei jedoch
nicht der Fall. Insbesondere durch den Bindestrich zwischen den beiden ersten
Wortern erscheine ,FOCUS-MONEY* als ein einheitlicher Ausdruck. Dies gelte
umso mehr, als ihm auch ein begrifficher Gehalt als Gesamtausdruck namlich
.Brennpunkt Geld" zukomme. Da ,MONEY" zudem in Verbindung mit den Waren
im Identitatsbereich keine beschreibende Bedeutung besitze, seien keine Grinde
fur eine Verkirzung der jungeren Marke auf ihr Element ,FOCUS* ersichtlich. Zwi-
schen den beiden Marken bestehe somit keine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr. Auch fir eine assoziative Verwechslungsgefahr gebe es keine Anhalts-
punkte. Da keine Markenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil
.FOCUS" bekannt sei, sei es nicht wahrscheinlich, dass die angegriffene Marke
als ein Mitglied einer entsprechenden Markenserie verstanden werde.

Die Entscheidung wurde am 25. November 2003 an die damaligen Bevollméach-
tigten der Widersprechenden zugestellt. Am 27. Juni 2003 war bereits tUber das
Vermoégen der damaligen Widersprechenden das Insolvenzverfahren eroffnet

worden, wie dem Senat aus einem Parallelverfahren bekannt geworden ist.

Die ursprunglichen Verfahrensbevollmachtigten der Widersprechenden haben am
18. Dezember 2003 Beschwerde eingelegt.



Die damaligen Vertreter der Widersprechenden haben vorgetragen, dass der In-
solvenzverwalter im Zeitraum zwischen Insolvenzeroffnung und der Ubertragung
der Widerspruchsmarke auf die jetzige Widersprechende sie bevollméchtigt habe,
die Beschwerde einzulegen, sie legen ein entsprechendes Schreiben des Insol-

venzverwalter vom 8. Marz 2005 vor.

In der Sache tragt die Widersprechende vor, dass der Bestandteil ,FOCUS*" in der
angegriffenen Marke eine pragende Stellung einnehme. ,MONEY" sei ein kenn-
zeichnungsschwacher Begriff, da er gerade in Zusammenhang mit den Waren der
Klasse 16 als ,Papier fur Noten und Wertpapierdruck® fur eine besondere Papier-
qualitat stehe oder auch als ,Papier, dessen Verwendung Geld bedeute” verstan-
den werden kénne. Der Zusatz ,MONEY Call* in der angegriffenen Marke sei fur

den Verkehr lediglich eine Erlauterung und Spezifierung des Stammbestandteils.

Die Widersprechende beantragt nunmehr,

den angefochtenen Beschluss mit der Mal3gabe aufzuheben, dass
die Loschung der angegriffenen Marke fur ,Papier und Pappe” an-
geordnet wird.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Zurickweisung der Beschwerde.

Sie bezweifelt, dass bei der Einlegung der Beschwerde eine Bevollmachtigung
durch den Insolvenzverwalter vorgelegen hat. Sie tragt vor, dass es sich bei
,FOCUS-MONEY Call* um einen einheitlichen Gesamtbegriff handle. Eine Pra-
gung durch ,FOCUS* komme gerade auf dem hier vorliegenden Warengebiet nicht
in Betracht. Sie verweist insoweit auf Parallel-Entscheidungen der Zivilgerichte.
Der Entscheidung sei im Ubrigen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke zu Grunde zu legen.



Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll

der mindlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Der Senat hélt die Gefahr von Ver-
wechslungen gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG fir gegeben.

1. Insbesondere ist von einer wirksamen Beschwerdeeinlegung gemal § 66
Abs. 2 MarkenG auszugehen. Dahingestellt bleiben kann, ob der Beschluss der
Markenstelle hatte ergehen dirfen und wirksam zugestellt worden ist, nachdem
bereits am 27. Juni 2003 Uber das Vermdgen der damaligen Widersprechenden
das Insolvenzverfahren eroffnet worden ist. Jedenfalls hatten die Vertreter der
damaligen Widersprechenden die Befugnis, die Beschwerde einzulegen. Dies er-
gibt sich aus dem Schreiben des Insolvenzverwalters vom 8. Mérz 2005. In die-
sem Schreiben bestatigt er, dass die damaligen Bevollméachtigten der damaligen
Widersprechenden im Zeitraum zwischen Insolvenzeréffnung und der Ubernahme
der Marken durch die jetzige Widersprechende im Auftrag des Insolvenzverwalters

tatig waren und soweit auch zur Beschwerdeeinlegung befugt waren.

2. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von
der Identitat oder Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Marken einerseits und
andererseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken er-
fassten Waren ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl.
EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TIS-
SERAND). Darlber hinaus sind alle weiteren Umstande zu bertcksichtigen, die
sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken konnen, insbesondere die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke (EuGH a.a.O. -Lloyd; BGH a.a.O.
- ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995 - HONKA). Dabei stehen die ver-



schiedenen flur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Fak-
toren in einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Markenahn-
lichkeit durch eine hohere Kennzeichnungskraft der &lteren Marke bzw. durch ei-
nen héheren Grad an Warenahnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. BGH
GRUR 2000, 603 - Cetof/Etop).

Nach diesen Grundsatzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsge-
fahr.

a. Die sich nach der Beschrankung des Widerspruchs jeweils noch gegenuber-
stehenden Waren ,Pappe” und ,Papier” sind identisch.

b. Der Senat legt seiner Beurteilung mangels anderer Anhaltspunkte eine nor-

male Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Grunde.

c. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegen-
Uberstehenden Marken ein. Soweit die Marken in ihrer Gesamtheit verglichen
werden, unterscheiden sie sich dadurch, dass die angegriffene Marke zusatzlich
zu dem Bestandteil ,FOCUS" noch die Bestandteile ,MONEY* verbunden durch
einen Bindestrich und ,Call” enthalt.

Es gibt auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafiir, dass die angegriffene
Marke lediglich durch den Bestandteil ,FOCUS" gepragt wird. Es ist namlich
grundsatzlich nicht zulassig, aus einer angegriffenen jingeren Marke ohne weite-
res ein Element herauszugreifen um dessen Ubereinstimmung mit der Wider-
spruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 90 - Springende Raubkatze). Et-
was anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigen-
standige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass
darin der markenmalige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden
kann (BGH GRUR 1996, 775 - SaliToft; GRUR 1998, 930 - Flaminger).



Dagegen spricht im vorliegenden Fall bereits die konkrete Ausgestaltung der an-
gegriffenen Marke. Der Bestandteil ,FOCUS" ist durch einen Bindestrich mit dem
Wort ,MONEY* zu einem Gesamtbegriff verbunden. Dieser Gesamtbegriff hat zu-
dem noch den ohne weiteres zu Ubersetzenden Inhalt: ,Brennpunkt-Geld“. Auch
ist nicht ersichtlich, inwieweit die Bestandteile ,MONEY* und ,Call* fir die hier re-
levanten Waren ,Papier® und ,Pappe“ beschreibend sein kénnten. Selbst wenn
man davon abgehen wirde, dass ,MONEY* auf spezielles Papier zum Druck von
Banknoten hinweist - was nach Auffassung des Senats bereits weitere analysie-
rende Gedankenschritte erforderlich macht - ist zu bertcksichtigen, dass die an-
gegriffene Marke dartber hinaus weiterhin den Bestandteil ,Call* enthalt. Fur die-
sen Markenbestandteil ist eine beschreibende Bedeutung auf dem hier einschlagi-

gen Warengebiet nicht ersichtlich.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass in der angegriffenen Marke die drei
Markenbestandteile gleichwertig nebeneinander stehen, so dass eine Verwechs-

lungsgefahr nicht bejaht werden kann.

Auch fur eine assoziative Verwechslungsgefahr gibt es keine ausreichenden An-
haltspunkte. Es nicht vortragen, dass die Widersprechende eine Serie mit dem
Bestandteil ,FOCUS*" besitzt oder sonstige Gesichtspunkte vorliegen, die auf eine

weitergehende Verwechslungsgefahr schliel3en lassen.
Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens

jeweils selbst (8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.
Unterschriften



