BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 10/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 398 54 033

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 19 des Patentamts vom
21. Februar 2000 und 15. November 2001 aufgehoben so-
weit der Widerspruch aufgrund der Marke 388 072 zurlickge-
wiesen worden ist.
2. Die Loschung der Marke 398 54 033 wird wegen des Wider-

spruchs aus der Marke 388 072 angeordnet.

Grinde

Die am 1. Marz 1999 eingetragene Marke 398 54 033

DINREC

ist fur die Waren

Baumaterialen nicht aus Metall (Klasse 19)

geschitzt.



Widerspruch erhoben hat die Inhaberin des rangalteren Verbandszeichens

das fur die Waren (der Klassen 1 — 34)

Ackerbau-, Forstwirtschafts-, Géartnerei- und Tierzuchter-
zeugnisse, Ausbeute von Fischfang und Jagd; Arzneimittel,
chemische Produkte fur medizinische und hygienische
Zwecke, pharmazeutische Drogen und Praparate, Pflaster,
Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfek-
tionsmittel, Konservierungsmittel fir Lebensmittel; Kopfbe-
deckungen, Friseurarbeiten, Putz, kinstliche Blumen; Schuh-
waren; Strumpfwaren, Trikotagen; Bekleidungsstiicke, Leib-,
Tisch- und Bettwasche, Korsetts, Krawatten, Hosentrager,
Handschuhe; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kihl-, Trok-
ken- und Ventilationsapparate und -gerate, Wasserleitungs-,
Bade- und Klosettanlagen; Borsten, Blrstenwaren, Pinsel,
Kamme, Schwamme, Toilettengerate, Putzmaterial, Stahl-
spane; chemische Produkte fir industrielle, wissenschatftli-
che und photographische Zwecke, Feuerléschmittel, Harte-
und Lotmittel, Abdruckmasse fiur zahnéarztliche Zwecke,
Zahnfullmittel, mineralische Rohprodukte; Dichtungs- und
Packungsmaterialien, Warmeschutz- und Isoliermittel,
Asbestfabrikate; Dingemittel; rohe und teilweise bearbeitete
unedle Metalle; Messerschmiedewaren, Werkzeuge, Sen-
sen, Sicheln, Hieb- und Stichwaffen; Nadeln, Fischangeln;

Hufeisen, Hufnagel; emaillierte und verzinnte Waren; Eisen-



bahn-Oberbaumaterial, Klein-Eisenwaren, Schlosser- und
Schmiedearbeiten, Schlosser, Beschlage, Drahtwaren,
Blechwaren, Anker, Ketten, Stahlkugeln, Reit- und Fahrge-
schirrbeschlage, Rustungen, Glocken, Schlittschuhe, Haken
und Osen, Geldschranke und Kassetten, mechanisch bear-
beitete Fassonmetallteile, gewalzte und gegossene Bauteile,
Maschinenguss; Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Automo-
bile, Fahrrader, Automobil- und Fahrradzubehdr, Fahrzeug-
teile; Farbstoffe, Farben, Blattmetalle; Felle, Haute, Darme,
Leder, Pelzwaren; Firnisse, Lacke, Beizen, Harze, Kleb-
stoffe, Wichse, Lederputz- und Lederkonservierungsmittel,
Appretur- und Gerbmittel, Bohnermasse; Garne, Seilerwa-
ren, Netze, Drahtseile; Gespinstfasern, Polstermaterial,
Packmaterial; Bier; Weine, Spirituosen; Mineralwésser, alko-
holfreie Getranke, Brunnen- und Badesalze; Edelmetalle,
Gold-, Silber-, Nickel- und Aluminiumwaren, Waren aus Neu-
silber, Britannia und &hnlichen Metallegierungen, echte und
unechte Schmucksachen, leonische Waren, Christbaum-
schmuck; Gummi, Gummiersatzstoffe und Waren daraus fur
technische Zwecke; Schirme, Stécke, Reisegerate; Brenn-
materialien, Wachs, Leuchtstoffe, technische Ole und Fette,
Schmiermittel, Benzin; Kerzen, Nachtlichte, Dochte; Waren
aus Holz, Knochen, Kork, Horn, Schildpatt, Fischbein, Elfen-
bein, Perlmutter, Bernstein, Meerschaum, Zelluloid und &hnli-
chen Stoffen, Drechsler-, Schnitz- und Flechtwaren, Bilder-
rahmen, Figuren fir Konfektions- und Friseurzwecke; arztli-
che, gesundheitliche, Rettungs- und Feuerlésch-Apparate,
-Instrumente und -Gerate, Bandagen, kinstliche Glied-
massen, Augen, Zahne; physikalische, chemische, optische,
geodatische, nautische, elektrotechnische, Wéage-, Signal-,

Kontroll- und photographische Apparate, -Instrumente und



-Gerate, Messinstrumente; Maschinen, Maschinenteile,
Treibriemen, Schlauche, Automaten, Haus- und Kiichenge-
rate, Stall-, Garten- und landwirtschaftliche Geréate; Md6bel,
Spiegel, Polsterwaren, Tapezierdekorationsmaterialien, Bet-
ten, Sarge; Musikinstrumente, deren Teile und Saiten;
Fleisch- und Fischwaren, Fleischextrakte, Konserven,
Gemiuse, Obst, Fruchtséafte, Gelees; Eier, Milch, Bultter,
Kase, Margarine, Speisedle und -fette; Kaffee, Kaffeesurro-
gate, Tee, Zucker, Sirup, Honig, Mehl und Vorkost, Teigwa-
ren, Gewurze, Saucen, Essig, Senf, Kochsalz; Kakao, Scho-
kolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, Hefe, Back-
Pulver; diatetische Nahrmittel, Malz, Futtermittel, Eis; Papier,
Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren, Roh- und Halbstoffe
zur Papierfabrikation, Tapeten; photographische und Drucke-
reierzeugnisse, Spielkarten, Schilder, Buchstaben, Druck-
stocke, Kunstgegenstande; Porzellan, Ton, Glas, Glimmer
und Waren daraus; Posamentierwaren, Bander, Besatzarti-
kel, Knopfe, Spitzen, Stickereien; Sattler-, Riemer-, Tasch-
ner- und Lederwaren: Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellier-
waren, Billard- und Signierkreide, Buro- und Kontorgerate
(ausgenommen Maobel), Lehrmittel; Schusswaffen; Parfime-
rien, kosmetische Mittel, atherische Ole, Seifen, Wasch- und
Bleichmittel, Starke und Starkepréparate, Farbzusatze zur
Wasche, Fleckenentfernungsmittel, Rostschutzmittel, Putz-
und Poliermittel (ausgenommen fur Leder), Schleifmittel;
Spielwaren, Turn- und Sportgerate; Sprengstoffe, Zindwa-
ren, Zundholzer, Feuerwerkskorper, Geschosse, Munition;
[Steine, Kunststeine, Zement, Kalk, Kies, Gips, Pech,
Asphalt, Teer,] Holzkonservierungsmittel, Rohrgewebe,
Dachpappen, transportable Hauser, Schornsteine, [Baumate-

rialien;] Rohtabak, Tabakfabrikate, Zigarettenpapier; Teppi-



che, Matten, Linoleum, Wachstuch, Decken, Vorhange, Fah-
nen, Zelte, Segel, Sacke; Uhren und Uhrteile; Web- und
Wirkstoffe, Filz

seit dem 16. Juni 1928 eingetragen ist.

Die Markenstelle fir Klasse 19 hat den Widerspruch durch Erstprifungsbeschluss
vom 21. Februar 2000 zurlickgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungs-
beschluss vom 15. November 2001 bestatigt. Zur Begriindung hat sie ausgefthrt,
dass der Widerspruchsmarke auf dem vorliegenden Warengebiet allenfalls ein
normaler Schutzumfang zukomme. Das von der Widersprechenden vorgelegte de-
moskopische Gutachten enthalte keine Differenzierung nach Produktbereichen
speziell fur ,Baumaterialien nicht aus Metall“. In der Klasse 19 lagen keine An-
haltspunkte fur einen gesteigerten Schutzumfang vor. Die angegriffene Marke
stimme nur in ihrer ersten Silbe mit der Widerspruchsmarke Uberein. Bei einem
einheitlichen, in Normalschrift geschriebenen Wort sei nicht zu prtfen, ob der Zei-
chenbestandteil ,DIN“ die jingere Marke prage. Auch die Gefahr eines gedankli-
chen In-Verbindung-Bringens sei nicht gegeben. Es sei bereits zweifelhaft, ob das
Zeichenelement ,DIN“ sich aus der jungeren Marke in einer Weise herauslose,
dass es tauglicher Stammbestandteil einer solchen mittelbaren Verwechslungsge-
fahr sein konnte. Jedenfalls scheitere die mittelbare Verwechslungsgefahr hier
daran, dass die Widersprechende keine Zeichenserie habe, in die sich die jungere
Marke so einfiige, dass nennenswerte Verkehrskreise annehmen koénnten, die

Waren der jungeren Marke stammten aus demselben Betrieb.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
tragt vor, dass der Widerspruchsmarke ein gesteigerter Bekanntheitsgrad zukom-
me. Es handle sich um eine seit Jahrzehnten benutzte Kollektivmarke, die im Ver-
kehr einen Uberdurchschnittlich hohen bis zur Gberragenden Verkehrsgeltung rei-
chenden Bekanntheitsgrad aufweise und zwar unabhangig von den mit der Marke

gekennzeichneten Produkten und Dienstleistungen.



Angesichts der vorliegenden Warenidentitat sei zu beriicksichtigen, dass die Wort-
endung ,REC* der jungeren Marke ohne Weiteres als Hinweis auf den beschrei-
benden Begriff ,Recycling” verstanden werde. Der identisch Ubereinstimmende
Zeichenteil DIN verbleibe als selbststandig kennzeichnender und auf die betriebli-
che Herkunft hinweisender Bestandteil. Auch eine assoziative Verwechslungsge-
fahr sei zu bejahen. Die Widersprechende besitze weitere Marken mit dem Be-
standteil ,DIN®, wie beispielsweise die deutsche Marke ,DIN EN“ sowie die Marke
,DIN-GEPRUFT*. Fur weite Teile des Verkehrs liege es somit nahe, die angegrif-
fene Marke als eine Fortbildung bestehender Normreihen im Sinne einer speziel-
len Kennzeichnung der Widersprechenden fur ,nach DIN-Vorschriften recycelte

Baumaterialien“ zu verstehen.

Die Widersprechende beantragt,
unter Aufhebung der angefochtenen Beschlisse der Markenstel-
le die Loschung der angegriffenen Marke 398 54 033 anzuord-
nen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemal,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Sache hat sie sich weder vor der Markenstelle noch vor dem Bundespatentge-
richt geaul3ert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Der Senat halt die Verwechslungsgefahr
gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegeniber stehenden Mar-
ken fur gegeben.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der
Identitat oder Ahnlichkeit der sich gegeniiber stehenden Marken einerseits und an-
dererseits von der Identitat oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken erfassten
Waren ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksa-
men und verstdndigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (EuGH GRUR
1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 — Attaché/Tisserand). Dartber
hinaus sind alle weiteren Umstande zu berticksichtigen, die sich auf die Verwechs-
lungsgefahr auswirken konnen, insbesondere die Kennzeichnungskraft der alteren
Marke (EuUGH aaO — Leut; BGH aaO — Attaché/Tisserand; GRUR 1999, 995,
- Honka). Dabei stehen die verschiedenen fur die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z.B. ein ge-
ringerer Grad an Markenéhnlichkeit durch eine hohere Kennzeichnungskraft der
alteren Marke bzw. durch einen héheren Grad an Warenahnlichkeit ausgeglichen
werden kann (stRspr. vgl. BGH GRUR 2000, 603 — Cetof/ETOP). Nach diesen
Grundsatzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Nachdem Benutzungsfragen hier nicht angesprochen worden sind, ist fur die Fra-
ge der Warenéahnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die ,Baumaterialien
nicht aus Metall“ der angegriffenen Marke sind identisch mit den Waren der Wider-

spruchsmarke, insbesondere ,Baumaterialien.

Der Senat unterstellt zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke eine nur
normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Selbst wenn die Behaup-
tung der Widersprechenden zutrifft, dass die Bezeichnung ,DIN* Gber einen hohen

Bekanntheitsgrad verfiigt, sagt dies nicht unbedingt etwas darliber aus, ob sich die



hohe Bekanntheit auf ,DIN“ als Verbandsmarke oder als Bestandteil von Normbe-

zeichnungen bezieht.

Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenlber ste-
henden Marken nicht ein. Zwar liegt nach Auffassung des Senats eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr nicht vor, da es grundsatzlich nicht zulassig ist, ohne
Vorliegen besonderer Umstéande aus einer angegriffenen jingeren Ein-Wort-Mar-
ke ein Element heraus zu greifen und dessen Ubereinstimmung mit der Wider-
spruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198 — Springende Raubkatze).

Jedoch ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu bejahen. Diese setzt
voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den
Vergleichsmarken erkennen und somit keinen unmittelbaren Verwechslungen un-
terliegen, gleichwohl einen in beiden Marken Ubereinstimmend enthaltenen Be-
standteil als Stammzeichen des Inhabers der alteren Marke werten, diesem Be-
standteil also fur sich schon die malRRgebliche Herkunftsfunktion beimessen und
daher die ubrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Kennzeichen fir be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen aus dem Geschaftsbetrieb des Inhabers der
alteren Marke ansehen (stRspr vgl. BGH GRUR 1996, 267 — Aqua; BGH GRUR
1999, 240 — STEPHANSKRONE 1).

So verhalt es sich im vorliegenden Fall. Die angegriffene Marke stimmt mit der Wi-

derspruchsmarke im Bestandteil ,DIN“ Uberein.

Zu bertcksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Beschwerdefiihrerin
vorgetragen hat, dass sie Inhaberin weiterer Marken mit dem Bestandteil ,DIN“ ist,
wie beispielsweise der deutschen Marken 2063359 ,DIN EN“ und 398 31 387
,DIN-GEPRUFT*. Ein markenrechtlich noch ins Gewicht fallender Teil von Ab-
nehmern der hier in Betracht kommenden Waren der angegriffenen Marke wird mit
der Bezeichnung ,DIN“ nicht nur und ausschlie3lich die Angabe einer Norm ver-

binden, sondern dieses Zeichens, gerade weil das Wort ,DIN“ die Einhaltung ge-
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wisser Normen garantieren soll und insofern eine Gutefunktion erfullt auch kenn-
zeichnungsmalliig im Sinne eines Verbandzeichens verstehen und in ihm daher
nicht einen freien Namen sehen, sondern es mit der Verbandsmarke der Wider-
sprechenden in Beziehung bringen. Dieser nicht unerhebliche Teil des Verbrau-
cherpublikums wird beim Auftreten der angegriffenen Marke leicht zu der An-
nahme verleitet werden, es handle sich um die Weiterbildung der ihm bekannten
Verbandsmarke (so auch BPatGE 10, 273 ff. - DINACOR).

Hinzukommt, dal’ der weitere Bestandteil ,REC", wie sich aus den von der Wider-
sprechenden vorgelegten Unterlagen ergibt, auf dem hier einschlagigen Waren-
gebiet der ,Baumaterialien nicht aus Metall* als Abkurzung fur ,Recycling” ver-
wendet wird. So werden beispielsweise an der Fachhochschule Mannheim unter

www.fh-mannheim.de und der Fachhochschule Braunschweig (public.rz.fh-wolfen-

battel. de) Studiengénge ,Recycling”, abgekirzt ,Rec”, angeboten; eine Papier-
firma verkauft unter www.e-papernet.at, Recyclingpapier mit der entsprechenden
Abklrzung, eine Baumaterialienfirma verwendet die Abklrzung ebenfalls bei der
Werbung fur ihren Verkauf (www.schneider-reisen.com/material). Zumindest ei-
nem entscheidungserheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier im
wesentlichen Fachkreise aus dem Baugewerbe, ist der beschreibende Gehalt
dieses Bestandteils ohne Weiteres verstandlich.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Grinden der
Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens
gemal 8 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Vorsitzender Richter Pagenberg Dr. Hock
Winkler ist im Urlaub

und daher gehindert

zu unterschreiben

Pagenberg

Ko/Cl


http://www.fh-mannheim.de/

	Gründe

