BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 20/04 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 22. Juni 2006

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die angegriffene Marke IR 731 520

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 21. Oktober 2003 aufgehoben. Der international re-
gistrierten Marke 731 520 wird der Schutz fir die Bundesrepublik
Deutschland wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der
Marke 2 026 593 verweigert.

Grinde

International registriert - Schutzbewilligung fur die Bundesrepublik Deutschland
wurde beantragt - und veréffentlicht in Mint am 8. Juni 2000 - unter der Nummer
731 520 fur die Waren

Unité électronique de contrdle pour acquisition et communication
de données



ist

Widerspruch erhoben -gegen das Schutzersuchen fur die Bundesrepublik
Deutschland - wurde aus der unter der Nummer 2 026 593 seit dem 15. Dezem-

ber 1992 fiir die folgenden Waren und Dienstleistungen

"Computer, insbesondere Forschungs-, Wissenschafts- und In-
dustrie-Computer, insbesondere fir technisch-naturwissenschatftli-
che und kaufmé&nnisch-wirtschaftswissenschaftliche Anwendun-
gen; Peripheriegerate fur diese Computer, namlich Speicherge-
rate, Ein- und Ausgabegeréate wie Datensichtgerate und Drucker
oder Plotter; auf maschinenlesbaren Datentragern, insbesondere
Magnetplatten und -b&ndern sowie Disketten aufgezeichnete Da-
tenverarbeitungsprogramme fir diese Computer; Software;
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Sammeln,
Speichern, Auswerten und Wiedergabe von Daten und Informatio-
nen durch den Betrieb von Computern, Datenbanken und Daten-
verarbeitungsanlagen; Beratung von Anwendern auf allen Gebie-
ten der Computertechnologie sowie Durchfiihren von Datenverar-

beitung fur andere”

eingetragenen Wortmarke

HYDAC.



Deren Benutzung ist bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt bestritten worden. Die Widersprechende hat Unterlagen zur

Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Markenstelle fur Klasse 9 IR hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr zurtickgewiesen. Selbst bei einer zu Gunsten der Widerspre-
chenden unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und
Annahme einer beachtlichen Warenéhnlichkeit sei der gebotene Abstand der Ver-

gleichsmarken noch eingehalten.

Hiergegen hat die Widersprechende unter Vorlage weiterer Unterlagen zur Glaub-
haftmachung der Benutzung Beschwerde eingelegt. Die Widerspruchsmarke be-
sitze erhohte Kennzeichnungskraft, da die Widersprechende mit der Marke
HYDAC fur Produkte der Fluidtechnik und der Hydraulik in 2003 einen Umsatz von
300 Mio Euro erzielt habe.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 21. Okto-
ber 2003 aufzuheben und der IR-Marke den nachgesuchten

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Die Markeninhaberin macht geltend, dass sich die Glaubhaftmachungsunterlagen
fur "Handmessgerate und Kanalanzeigegerate® nicht auf von der Widerspruchs-
marke beanspruchte Waren und Dienstleistungen bezdgen, zudem seien diese mit
"Elektronischen Kontrollgeraten zur Datenerfassung und Datenibermittiung® nicht

ahnlich. Eine Verkehrsbekanntheit fir den deutschen Raum sei nicht belegt. We-



gen des stark beschreibenden Gehalts des Widerspruchszeichens sei die Kenn-
zeichnungskraft eher als unterdurchschnittlich einzustufen, da dem deutschen
Verkehr die Vorsilbe "HY* fir Wasser aus zahlreichen Wortern bekannt sei.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Die angegriffene Marke ist der Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hin-
sicht so &hnlich, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht. Der angegriffenen
Marke ist daher der Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern
(88 42 Abs. 2,9 Abs. 1 Nr. 21i. V. m. 88 107, 114 Abs. 3 MarkenG).

1. Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die Einrede mangelnder Benut-
zung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt zuléassig erhoben.

Bei der Entscheidung Uber den Widerspruch kénnen damit nur die Waren beruck-
sichtigt werden, fir die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fiir beide Benutzungszeitrdume des 8§ 43 Abs. 1
MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (8§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Wider-
sprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach 88 114 Abs. 1, 43
Abs. 1 S. 1 fur den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veroffentlichung
der IR-Marke in Mint glaubhaft zu machen, namlich fir die Jahre 1995 bis 2000
sowie nach 843 Abs.1 Satz2 MarkenG fir die Zeit innerhalb der letzten
funf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, namlich von Mai 2001 bis
Mai 2006 (vgl. Strobele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 6, 32).

Fur Handmessgerate, Zubehor fur Handmessgerate und HDA-Kanal-Anzeigege-
rate hat die Widersprechende ausreichende Benutzungsnachweise vorgelegt. Den

von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu ent-



nehmen, dass die oben genannten Waren mit der Widerspruchsmarke "HYDAC"
seit 1996 kennzeichenmallig versehen sind. Dies ergibt sich aus der im Be-
schwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 1. Februar 2006 vorgelegten eidesstattli-
chen Versicherung des Herrn A... vom 30. Januar 2006 und der in der

mindlichen Verhandlung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn

B... vom 2. Februar 2006 sowie den den eidesstattlichen Versiche-

rungen beigeflgten Produktabbildungen und den Aufstellungen der Umsatze fir
2000 bis 2006. Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 30. Januar 2006
und 2. Februar 2006 genannten Jahresumsatze fir Handmessgerdate von zwi-
schen rund 47.000 und 114.000 €, fir Zubehor fir Handmessgerate von zwischen
rund 29.000 und 78.000 € sowie fur HDA Anzeigegerate von zwischen rund
33.000 bis 140.000 € belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Die Waren "Handmessgerate, Zubehor fir Handmessgerate, HDA-Kanal-Anzei-
gegerate” fallen unter die eingetragenen Waren "Computer, Peripheriegerate fur
Computer namlich Speichergerate, Ein- und Ausgabegerate* (8§ 43 Abs.1 S. 3
MarkenG). Handmessgerate sind in der Regel elektronisch, verfliigen u. a. Uber
Datenspeicher und programmierbare Messmethoden und eine Schnittstelle fur
den PC zur Datendokumentation und weiteren Verarbeitung. Sie sind daher als
Peripheriegerate eines Computers einsetzbar oder werden auch selbst als Com-

puter in Form eines Handmessgerates betrieben.

2. Das Bestehen der Verwechslungsgefahr ist unter Berticksichtigung aller rele-
vanten Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; dabei stehen die Fak-
toren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in Wechselbezie-
hung zu einander, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004,
1281 - Mustang; WRP 2004, 1043 — NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX;
WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling).



Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen
Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Der Bestandteil "HY-* der Widerspruchsmarke hat zwar beschreibenden Anklang,
fuhrt jedoch nicht zu einer Kennzeichnungsschwache des in seiner Gesamtheit zu
beurteilenden Zeichens. Ob der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft zuerkannt werden kann, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Ver-
wechslungsgefahr ist bereits bei Annahme eines normalen Schutzumfangs gege-

ben.

Hinsichtlich der gegentberstehenden Waren "Computer und Peripheriegerate fur
Computer, namlich Speichergeréte, Ein- und Ausgabegerate” der Widerspruchs-
marke und elektronische Kontrolleinheiten zur Datenerfassung und Dateniber-
mittlung der angegriffenen Marke ist - wenn nicht gar von Warenidentitat - jeden-
falls von engster Ahnlichkeit auszugehen. Wie oben ausgefiihrt kénnen elektroni-
sche Kontrollgerate, die auch Messdaten erheben und diese speichern, als Peri-
pheriegerate eines Computers eingesetzt werden, um diesem die erhobenen Da-
ten zu Ubermitteln. Sie kdnnen auch als eigenstandige Computer ausgestaltet

sein.

3. Die unter diesen Umstanden geltenden strengen Anforderungen an den
Markenabstand hélt die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein; auch
fur die mit den beiderseitigen Waren angesprochenen Fachkreise, von denen eine
beruflich bedingte erhéhte Aufmerksamkeit erwartet werden kann, sind die Ver-
gleichsmarken in ihrem klanglichen Gesamteindruck zu stark angenahert. Der Se-
nat geht davon aus, dass der Verkehr in der angegriffenen Wort-Bild-Marke dem
Wort als einfachste und kirzeste Bezeichnungsform eine pragende Bedeutung
zumisst und sie mit "VIDAC” benennt (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 434
m.w.N.). Auch legt die Art der Waren nicht nahe, dass sie im Allgemeinen "auf
Sicht” erworben werden, sondern dem Kauf insbesondere mundliche Beratung,

Nachfragen und Empfehlungen vorausgehen.



Die jeweils zweisilbigen, aus fiinf Buchstaben bestehenden Markenwdérter stellen
keine Kurzwdrter dar (vgl. hierzu Strobele/Hacker a. a. O.). Sie stimmen bei zu-
dem gegebener gleicher Betonung und gleichem Sprechrhythmus in der zweiten
Silbe "DAC” - und damit in drei von funf Buchstaben - Uberein. Zwar liegt das Au-

genmerk allgemein mehr auf den Wortanfangen.

Aber auch hier sind die klanglichen Unterschiede nicht ausreichend markant.
Wenn fur die Widerspruchsmarke von der Aussprache des Buchstaben "y” wie "0”
- wie in Hymne, Hyper, Hydro - ausgegangen wird (vgl. auch Duden, Aussprache-
worterbuch S. 95), weisen die Vergleichsmarken ("i” gegentber "0") deutliche An-
naherungen auf. Ebenso verhalt es sich mit den Anfangsbuchstaben beider Mar-
ken. In den Buchstaben "V” - gleich, ob ausgesprochen wie "W” oder wie "F” - und
"H” stehen sich klangschwache Konsonanten gegenuber, so dass sich auch inso-
weit kein hinreichend verschiedenes Gesamtklangbild ergibt. Andere Ausspra-
chemdglichkeiten, die zu einem ausreichend abweichenden Gesamtklangbild fuh-
ren konnten - wie etwa englische Aussprache der IR-Marke und deutsche oder
franzosische Aussprache der Widerspruchsmarke - sind von der Wortbildung her
nicht nahe gelegt; die Markenwdrter erscheinen nicht als Woérter fremder Spra-
chen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass

(8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften



