BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 84/01 Verkindet am
5. Dezember 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

6.70



betreffend die Marke 398 24 539

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 5. Dezember 2001 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewie-
sen.

Kosten werden nicht auferlegt

Grinde

Gegen die am 28. Juli 1998 fur die Waren "Werkzeuge, namlich handbetétigte

Schraubenausdreher" eingetragene und nachfolgend wiedergegebene Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritatsalteren Wortmarke 1 094 781
HYDAC,
die seit dem 4. August 1986 Schutz fir ein umfangreiches Warenverzeichnis der

Klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21 und 24, darunter Hydraulikgeréate, Hydrospeicher,

Spannwerkzeuge, Absperrvorrichtungen u.a., geniel3t.



Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, worauf
die Widersprechende zunéachst Unterlagen eingereicht hat, die eine rechtserhal-
tende Benutzung u.a. fur Hydrometer, Hubelemente und Nietzangen glaubhaft

machen sollen.

Die Markenstelle fir Klasse 8 hat den Widerspruch zuriickgewiesen, da vor dem
Hintergrund einer zweifelhaften Benutzungslage und allenfalls noch geringer Ahn-
lichkeit der sich gegenlberstehenden Waren zumindest fir den nahezu aus-
schlie3lich beteiligten Fachverkehr noch ein ausreichender Markenabstand

bestehe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt weitere
Benutzungsunterlagen vor, die sich auf hydraulische Ventile und Absperrgerate
beziehen, und meint, dafl} damit der Warenabstand erheblich reduziert worden sei,
zumal zwischen Maschinen und Werkzeugen in standiger Praxis immer schon
Gleichartigkeit angenommen worden sei. Die Marken selbst seien hochgradig
klanglich &hnlich und stimmten in Wortlange, Silbenlange, Wortanfang und Wort-

ende vollig Uberein, so dal’3 Verwechslungen nicht zu vermeiden seien.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Loschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen und der Widersprechenden
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.



Sie verneint weiterhin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da es sowohl an
einer Waren- wie Markenahnlichkeit fehle, ganz abgesehen davon, dal3 die Wider-
sprechende mit den von ihr eingereichten, in sich widersprichlichen Unterlagen
die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht
habe. Die Beschwerde sei damit letztlich willkirlich, was die Auferlegung von

Kosten rechtfertige.

Die zuladssige Beschwerde ist unbegrindet. Auch nach Auffassung des Senats
besteht zwischen der angemeldeten Marke und der Widerspruchsmarke keine

Gefahr von Verwechslungen im Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Priifung der Verwechslungsgefahr ist von der Ahnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so daf3 ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Zeichen durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000,
506, 508 - ATTACHE/TISSERAND).

Was die beiderseitigen Marken betrifft, ist entgegen der Auffassung der Markenin-
haberin nicht von der Hand zu weisen, dald diese sich bei Verkirzung der ange-
griffenen Marke auf die dominanten Wortteile und bei bestimmter Aussprache wie
"heitrack"/"heidack" bzw. "hitrack/hidack” durchaus klanglich annahern koénnen,
zumal die Abweichungen jeweils im Inneren der Zeichenworter liegen. Allerdings
kann nicht unbertcksichtigt bleiben, dal3 auf dem angesprochenen Warengebiet
vor allem im Bereich der Widersprechenden die Zahl der mindlichen Benennun-
gen der Marken deutlich reduziert ist, da Bestell- wie Lagervorgédnge Uberwiegend
schriftlich erfolgen; hinzukommt als weiteres kollisionshemmendes Moment die

nahezu ausschlief3lich Beteiligung von Fachverkehr, der erfahrensgemald im Um-



gang mit Waren und deren Kennzeichnungen besondere Sorgfalt walten lait und
Zeichen auch aus der Erinnerung heraus besser zu unterscheiden weil3, zumal

wenn wie vorliegend diese auch noch Begriffsanklange aufweisen.

Vor diesem Hintergrund konnte bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nur angenommen
werden, wenn im Verhéltnis der Waren zueinander ein zumindest durchschnittli-
cher Ahnlichkeitsgrad festgestellt werden konnte. Das ist indes nicht der Fall,
zumal eher Zweifel bestehen, ob die vorliegend relevanten Waren tberhaupt noch
ahnlich sind. Soweit auf die zuldssige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhabe-
rin seitens der Widersprechenden Unterlagen eingereicht worden sind, die den an
die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke zu stellen Anforderungen geniigen, erstrecken sich diese auf Waren wie
"hydraulische Ventile, Absperrgerate, Hydrospeicher”, mithin samtlich Sachge-
samtheiten in Form spezieller Endgerate, die (im Gegensatz zur behaupteten
Benutzung etwa fur unselbstdndige Teile dieser Gerate bzw. Geréate-Sets beige-
fugten Werkzeugen) vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zwar gedeckt
sind, denen auf seiten der Markeninhaberin aber ein spezielles Werkzeug gegen-
Ubersteht, das mit den Waren der Widerspruchsmarke in keinerlei funktionalem
Zusammenhang steht. Fir den Senat ist kaum nachzuvollziehen, weshalb zwi-
schen diesen Waren ausreichend regelmaflige Berihrungspunkte bestehen sol-
len, die dem Verkehr eine wirtschaftliche Zuordnung zu einem Hersteller nahe
legen kdnnten. Solche Berthrungspunkte und Schnittmengen lassen sich allen-
falls allgemein zwischen Maschinen und Werkzeugen bei Verwendung von Ober-
begriffen feststellen, wobei sich diese Uberschneidungen indes in dem MaRe
reduzieren, wie die Waren in ihrer Anwendung und Zweckbestimmung immer spe-
zieller werden. Ob im vorliegenden Fall damit bereits die Grenze der Waren&ahn-
lichkeit zur Unahnlichkeit Uberschritten ist, kann allerdings dahingestellt bleiben,
da selbst bei Bejahung einer Ahnlichkeit im Rechtssinne von einem ganz erhebli-

chen Warenabstand auszugehen ware, der im System der Wechselwirkung auch



bei durchschnittlicher Markenahnlichkeit zur Verneinung einer Verwechslungsge-
fahr fuhrt.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte damit im Ergebnis keinen Erfolg

haben.

Der Senat sieht keine Notwendigkeit, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Weder
ist eine Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfor-
dert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung der einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (8§83 Abs2 Nrl u 2
MarkenG). Vielmehr konnte sich der Senat bei der Beurteilung aller entschei-
dungserheblichen Rechtsfragen auf die veroffentlichte Rechtsprechung des BGH

stutzen.

Anlal3 zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bestand indes nicht (8§ 71
Abs 1 MarkenG), da schon angesichts der klanglichen Annaherung der Zeichen-
worter von einer willktrlichen Rechtsverfolgung durch die Widersprechende keine
Rede sein kann und irgendwelche Verstdl3e gegen prozessuale Sorgfaltspflichten
nicht erkennbar und von der Markeninhaberin auch nicht vorgetragen sind.

Stoppel Martens Voit
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