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betreffend die angegriffene Marke 300 33 836

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 21. Marz 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 6 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 1. Juli 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus
der Marke 395 44 114 auch fir die Waren

"Metalltrennwande, Aluminiumverbundpaneele, MetallfuBboden,
Metallwandpaneele, gewolbte Metallpaneele, Vorhangwande aus

Metall, Wandpaneele, Verbundpaneele"
zuruckgewiesen worden ist. Insoweit wird wegen der Gefahr von
Verwechslungen mit der Marke 39 544 114 die Léschung der an-

gegriffenen Marke 300 33 836 angeordnet.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Eingetragen seit dem 16. Oktober 2000 unter der Nr 300 33 836 ist die Wortmarke

ALUCOLOR

ua fur die Waren

"Metallschilder, Metalltrennwande, Aluminiumverbundpaneele,
Metalldekorationspaneele, rostfreie Stahldecken, Metallful3leisten,
MetallfuBbtden, Metallwandpaneele, gewdlbte Metallpaneele,
Vorhangwéande aus Metall, Gerduschschutzplatten aus Metall,
Warmeschutzplatten aus Metall, feuerfeste Platten aus Metall;

Wandpaneele, Verbundpaneele™

Die Verdffentlichung der Eintragung erfolgte am 16. November 2000.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 31. Januar 1996 fur die Wa-

ren

"unedle Metalle zumindest teilweise mit Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung in rohem oder halbverarbeitetem Zustand,
Blocke, Platten, Bleche, Bander, Folien, Barren, Stangen, Rohre
und andere Profile, auch in Kombination mit anderen Werkstoffen,
insbesondere Kunststoffen (ausgenommen Metall- und Kunststoff-
Verbundfolien und -bé&nder); Konstruktionsplatten, Verbundplatten,
Platten bzw. Paneele fur Dacher sowie Innen- und Aul3enverklei-
dungen von Gebauden, Trennwénde, Seitenwande und Gelander

fur Balkone, Dacher, Turen, Fenster, Fenster- und Turrahmen, alle



Waren zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung; Platten, Kunststoffprofile als Halbfabri-
kate teilweise aus Kunststoff in Verbund mit unedlen Metallen,
zumindest teilweise mit Aluminium oder einer Aluminiumlegierung;
Konstruktionsplatten, Verbundplatten, Platten bzw. Paneele fir
Dacher sowie Innen- und Auf3enverkleidungen von Geb&uden,
Trennwande, Seitenwande und Gelander fur Balkone, Dacher, Tu-
ren, Fenster, Fenster- und Turrahmen, alle Waren zumindest teil-
weise unter Verwendung von Aluminium oder einer Aluminiumle-
gierung; Mobel und Teile davon zumindest teilweise unter Ver-

wendung von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung"

eingetragenen Wortmarke

ALUCORE.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die

Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle fur Klasse 6 hat den Widerspruch zuriickgewiesen wegen feh-

lender Glaubhaftmachung der Benutzung.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und den Widerspruch in der
mindlichen Verhandlung beschrankt auf die oben genannten Waren der ange-
griffenen Marke. Sie hat im Beschwerdeverfahren neue Benutzungsunterlagen zur
Glaubhaftmachung vorgelegt. Zur Begrindung fuhrt sie im wesentlichen aus, bei
der Wabenkernverbundplatte "ALUCORE" handele es sich um ein sogenanntes
Kundenteil fur den Innenausbau, bei dem der Markenname aus wirtschaftlichen
Grinden nicht angebracht sei. Die Kennzeichnung auf der Verpackung sowie in
Rechnungen und Prospekten und die eidesstattliche Versicherung belegten eine

stetig steigende Benutzung seit der Eintragung. Bei Warenidentitat bzw starker



Warenahnlichkeit und (berdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke bestehe schriftbildliche und klangliche Verwechslungsgefahr.

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die Loschung der angegriffenen Marke im Umfang des Wider-

spruchs anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie macht im wesentlichen geltend, die nachgereichten Benutzungsunterlagen
seien aufgrund von Verspatung nicht mehr bertcksichtigungsfahig. Es gebe keine
zwingenden wirtschaftlichen Griinde zur Nichtkennzeichnung der Ware mit dem
Zeichen. Es konne allenfalls eine Benutzung flr Verbundplatten angenommen
werden. Die der eidesstattlichen Versicherung beigefiigten Umsatzzahlen seien
nicht aussagekraftig, da keinerlei Bezug zum Marktublichen hergestellt werde. Es
liege keine Zeichené&hnlichkeit vor, der identische Bestandteil sei kennzeichnungs-
schwach, der Verkehr richte daher keine Aufmerksamkeit auf die unterschiedli-

chen Bestandteile, die zudem einen unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat nach Beschrankung des Widerspruchs in der Sa-
che Erfolg , soweit die Markenstelle fir Klasse 6 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamtes den Widerspruch auch beztglich der im Tenor genannten Waren zu-



rickgewiesen hat. Die angegriffene Marke ist nach 8 9 Absatz 1 Nr 2, § 42 Ab-
satz 2 Nr 1 MarkenG insoweit teilweise zu I6schen, weil sie hinsichtlich dieser Wa-
ren der Widerspruchsmarke noch so ahnlich ist, dass die Gefahr von Verwechs-

lungen besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier allein mafl3gebliche Einrede
mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG
bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulassig erho-
ben. Da die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Verotffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke noch nicht funf Jahre eingetragen war, ist die Einrede
nach § 43 Abs 1 Satz 1 Markengesetz hier nicht zulassig.

Bei der Entscheidung Uber den Widerspruch kénnen damit nur die Waren berick-
sichtigt werden, fir die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (8§ 43 Abs 1 Satz 3
MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach
8 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG fur die Zeit innerhalb der letzten funf Jahre vor die-
ser Beschwerdeentscheidung, namlich von Juli 2000 bis Juli 2005 glaubhaft zu
machen (vgl Strobele/Hacker MarkenG 7. Aufl 8§ 43 Rdn 6, 32). Die von der Wi-
dersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegten Glaubhaftmachungsunter-
lagen sind nicht als verspéatet zurtickzuweisen. Da es sich beim patentgerichtli-
chen Verfahren um die erste gerichtliche Tatsacheninstanz handelt, wird die das
zivilprozessuale Berufungsverfahren betreffende Vorschrift des 8 531 Absatz 2
Nr 3 ZPO nicht angewendet. Eine Zurickweisung der Glaubhaftmachungsunterla-
gen als verspétet nach § 296 Absatz 2 ZPO kommt nicht in Betracht, da sie recht-

zeitig (vgl 8 132 ZPO) vor der mundlichen Verhandlung vorgelegt worden sind.

Eine Zurtuckweisung wegen Verspéatung kame zudem nicht in Betracht, da die Er-
ledigung des Rechtsstreits sich nicht verzégern wirde. Eine Entscheidung ist

namlich auch dann nicht verzdgert, wenn sie zwar nicht sofort, aber in einem Ver-



kiindungstermin bzw in der Form der Zustellung an Verkindungs Statt erfolgen
kann (vgl Thomas/Putzo ZPO 24. Aufl 8 296 Rdn 20).

Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu
entnehmen, dass Wabenkern-Aluminiumverbundplatten mit der Widerspruchs-
marke "ALUCORE" kennzeichenmallig versehen waren. Dies ergibt sich aus der
mit der Beschwerdebegrindung vom 26. September 2003 vorgelegten eidesstatt-
lichen Versicherung des Herrn G... vom 24. September 2003 sowie
dem der eidesstattlichen Versicherung beigefligten Photo und der Aufstellung der

Umsatze.

Soweit vor der Markenstelle Prospektmaterial und Verkaufsbestatigungen einge-
reicht wurden, kbnnen nur die darin enthaltenen Waren berticksichtigt werden, auf
die sich die vorgelegte eidesstattliche Versicherung bezieht.

Die vor der Markenstelle vorgelegten Dokumente, auf die sich die Widerspre-
chende auch im Beschwerdeverfahren bezieht, lassen namlich weder die Waren
der Widersprechenden - auch nicht in eingebauter Form- noch deren Kennzeich-
nung durch die Widerspruchsmarke - auch nicht auf Verpackungsmaterial oder
Schutzfolien - erkennen. Zudem enthalten diese Dokumente keine auf die kon-

kreten Waren bezogenen Angaben zu erzielten Umsétzen.

Die von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung erfillt da-
gegen die fur die Glaubhaftmachung der Benutzung erforderlichen Voraussetzun-
gen.

Sie bringt unter Bezugnahme auf das beigeflgte Photo klar zum Ausdruck, dass
spatestens seit Januar 1996 die Widerspruchsmarke auf der Schutzhille ange-
bracht ist, mit der die Verbundplatten Typ "ALUCORE" vor Lieferung versehen
werden. Die eidesstattliche Versicherung bezieht sich dabei nicht auf einen ein-
maligen Benutzungsvorgang, sondern beschreibt die Lieferpraxis der Widerspre-

chenden.



Unabhangig von der Frage, ob es sich bei der betreffenden Verbundplatte der Wi-
dersprechenden tatsachlich um ein Kundenteil handelt, ist es hinsichtlich der Art
der Benutzung ausreichend, dass die Marke zwar nicht auf der Verbundplatte,
sondern auf der diese umgebenden Schutzfolie angebracht ist. Die Schutzfolie ist
kein allgemeines Verpackungsmaterial, sondern umhllt erkennbar jede einzelne
Verbundplatte, die zudem als Innenausbauteil verwendet wird, so dass es aus
wirtschaftlichen Grinden nachvollziehbar ist, keinen Aufdruck auf der Verbund-
platte direkt anzubringen (vgl Strobele/Hacker aaO § 26 Rdn 28).

Die in der eidesstattichen Versicherung des Herrn G... vom
26. September 2003 genannten Umsatze von jahrlich zwischen ... und

... € belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Die Widersprechende hat damit die Benutzung glaubhaft gemacht fur die Ware
"Wabenkern-Aluminiumverbundplatten”. Diese fallen unter den eingetragenen Wa-
renbegriff "Verbundplatten zumindest teilweise unter Verwendung von Aluminium”
und reduzieren diesen auf "Verbundplatten unter Verwendung von Aluminium mit
Aluminiumkern” (8 43 Abs 1 S 3 MarkenG).

In Anwendung der sog. erweiterten Minimallésung ist bei der Berucksichtigung der
benutzten Waren nicht nur die konkreten Einzelware zugrundezulegen, fur welche
die Marke benutzt worden ist, sondern vielmehr von der konkreten Ware ausge-
hend ein weiterer Warenbereich anzuerkennen, da der Markeninhaber nicht unge-
bahrlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschrankt und auf die
tatsachlich gegenwartig vertriebene Ware in allen Einzelheiten festgelegt werden
darf (vgl Strobele/Hacker aaO § 26 Rdn 212).

Nach diesem Grundsatz, wonach die Benutzung fir eine Spezialware die Marke
auch fir einen, diese Spezialware umfassenden, nicht zu weiten Warenoberbegriff
rechtswirksam erhalt, ist die Widersprechende nicht auf "Aluminiumverbundplatten
mit einem Aluminiumkern in Wabenform™ als benutzte Ware beschrankt, sondern
weiter gefasst auf "Verbundplatten unter Verwendung von Aluminium mit einem

Aluminiumkern".



Alu-Verbundplatten kénnen jedoch auch ohne Alukern hergestellt werden und da-
bei unterschiedlichsten Zwecken dienen. Es erscheint deshalb nicht gerechtfertigt,
die Benutzuing fur Aluverbundplatten (allgemein) anzuerkennen, da dieser Ober-

begriff zu umfassend ware.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller Um-
stédnde, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke zu beurteilen, wobei
insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH
in st Rspr, vgl zB WRP 2004,1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX;
GRUR 2004, 235, 236 — DAVIDOFF 1I).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Bei der Kombination
"ALUCORE" handelt es sich in bezug auf die beanspruchten Waren um eine deut-
lich sprechende Marke mit mindestens beschreibenden Anklangen (Alukern). Die
Schwache mag zu einem gewissen Teil durch die nicht unerheblichen Umsatze,

die mit der Marke erzielt wurden, kompensiert sein.

3. Zwischen der von der Widerspruchsmarke beanspruchten und wie oben
ausgefuhrt als benutzt anzusehenden Ware "Verbundplatte unter Verwendung von
Aluminium mit Aluminiumkern" und den von der angegriffenen Marke erfal3ten und
von der Widersprechenden noch angegriffenen Waren besteht teilweise ldentitat
und zwar hinsichtlich der im Tenor genannten Waren, da diese sich sowohl in
Material (aus Aluminium) als auch in Form und Zweckbestimmung (Verbundplat-
ten) entsprechen konnen.

So kdnnen die verschiedenen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke ge-
nannten Wandpaneele aus langen Aluminiumverbundplatten bestehen, die einen

Aluminiumkern in beliebiger Struktur aufweisen, um neben dem Vorteil des gerin-
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gen Gewichtes des Werkstofes Aluminium zusatzliche Stabilitat zwischen den Ein-
zelplatten und gleichzeitig Biegefahigkeit und damit gute Verarbeitungsmog-
lichkeiten der gesamten Verbundplatte zu erreichen.

Gleiches qilt fur Metalltrennwénde und Vorhangwande aus Metall, bei denen
ebenfalls das geringe Gewicht sowie Stabilitat der Einzelplatten eine wichtige
Rolle spielen.

MetallfuBbéden kénnen aus Aluminiumverbundplatten mit Aluminiumkern beste-
hen und Einsatz finden etwa im Flugzeug- und Schiffsbau, um neben Stabilitat ein
gleichzeitig geringes Gewicht der Bauteile zu erreichen und so das zulassige Ge-
samtgewicht der Transportmittel nicht zu tberschreiten, sie werden wegen ihres
geringen Gewichtes auch von der Widersprechenden fir Bodenplatten in Ret-

tungsfahrzeugen angeboten.

4. Unter Anwendung des damit anzulegenden Mal3stabs ist bei diesen Waren ein
zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr

eingehalten.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Fur die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Ubereinstimmung
in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich
gegenuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der
Verkehr Marken regelmaRig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten
und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, mdglichen Bestandteilen und
deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein
beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht aul3er
Betracht, sondern ist mit zu berlcksichtigen. Schutzunfahige oder kennzeich-
nungsschwache Markenelemente kénnen im Zusammenhang mit weiteren Ahn-
lichkeiten beider Marken als zusatzlicher Grund fiir die Bejahung der Verwechs-
lungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl Strébele/Hacker aaO 8§ 9 Rdn 331). Zudem
ist bei der Prufung der Verwechslungsgefahr grundséatzlich mehr auf die gegebe-



-11 -

nen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen, als auf die Unterschiede
abzustellen, (vgl BGH aaO NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar &hnlich sind. Die bei-
den Marken stimmen in den drei Anfangssilben identisch tberein sowie in einem
Konsonanten "R" der Schluf3silbe. Der Bestandteil "ALU-" ist zwar rein beschrei-
bend, bestimmt aber den Gesamteindruck in beiden Marken mit und ist daher bei
der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit mitzuberlcksichtigen. Da die letzte Silbe
der Widerspruchsmarke "ALUCORE" stimmlos ist - das "E" am Schluss wird bei
englischer Aussprache, die hier zumindest von einem Teil der angesprochenen
Verkehrskreise verwendet wird, nicht gesprochen und das vorausgehende "R"
wird zur dritten Silbe gezogen — wird die an sich viersilbige Widerspruchsmarke
dreisilbig gesprochen. Damit ergeben sich gleichlautende Wortendungen auf "R",
namlich "ALUCOLOR" und "ALUCOR". Das in der weniger beachteten Wortmitte
der angegriffenen Marke eingefugte "-LO" kann insbesondere wegen des gleich-
lautenden Vokals "R" unter Umstanden verschluckt werden und féllt daher nicht
immer so auf, zumal "ALUCORE" wohl auch mit langem "O" gesprochen wird.
Demgegeniber tritt ein unterschiedlicher Sinngehalt der beiden Bestandteile
"COLOR" und "CORE" nicht ausreichend deutlich hervor, um angesichts der weit-

gehenden Gemeinsamkeiten eine Verwechslungsgefahr ausschlie3en zu kénnen.

5. Hinsichtlich der weiteren noch angegriffenen Waren kann nicht mehr von
Identitdt der Vergleichswaren ausgegangen werden, so dass insoweit der erfor-
derliche Markenabstand eingehalten ist. Es handelt sich dabei um Waren, die eine
andere Ausgestaltung und einen anderen Verwendungszweck aufweisen.

Gerauschschutzplatten aus Metall, Warmeschutzplatten aus Metall sowie feuer-
feste Platten aus Metall werden wegen der physikalischen Eigenschaften des
Werkstoffes Aluminium nicht aus Alu mit Alukern hergestellt, sondern mit
gerausch- bzw. waremedammenden Zwischenschichten versehen. Metallplatten

sind aufRerdem als solche keine Verbundplatten. FuUr Metallschilder und
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Metalldekopaneele ist die Ausgestaltung als Verbundplatten mit Aluminiumkern
nicht naheliegend; Metallfu3leisten weichen in ihrer aul3eren Form schon deutlich
von Platten- oder Paneelelementen ab; rostfreie Stahldecken sind zudem auch

dem Werkstoff nach keine Aluminiumverbundplatten.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,

8 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb

Hu



