BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 165/04 Verkindet am
12. Marz 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die angegriffene Marke 301 58 337

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 12. Mérz 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hin wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 9 vom 26. April 2004
insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der
Waren ,Digitale Kameras fir die Fotografie und Reprofoto-
grafie; digitale Kameras mit einem oder mehreren Detektoren
oder Kamerakopfen; Instrumente oder Geréate zur Modellie-
rung und Kalibrierung der Abbildungseigenschaften der vor-
genannten Kameras; Computerprogramme fir die vorge-
nannten Waren; Datentrager mit den abgespeicherten Com-

puterprogrammen® zurtickgewiesen worden ist.

2. Insoweit wird die Loschung der angegriffenen Marke
301 58 337 angeordnet.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Eingetragen am 12. November 2001 unter der Nummer 301 58 337 fur die Waren

und Dienstleistungen

,Digitale Kameras fur die Fotografie und Reprofotografie; digitale
Kameras mit einem oder mehreren Detektoren oder Kamera-
kopfen; digitale Kameras fir die Aufnahme von Luftbildern im
visuellen oder infraroten Spektralbereich; Instrumente oder Gerate
zur Modellierung und Kalibrierung der Abbildungseigenschaften
der vorgenannten Kameras; Instrumente oder Geréate zur Erzeu-
gung von Aufnahmen mit Hilfe der Methoden der digitalen Foto-
grammetrie fur fliegende oder stationdre Systeme; Instrumente
oder Gerate der digitalen Fotogrammetrie zur Auswertung von
Luftbildern oder Luftbildserien, die mit Hilfe der vorgenannten
Kameras erzielbar sind; Instrumente oder Geréate zur Herstellung
von digitalen Hohenmodellen, panchromatischen oder multispek-
tralen Orthofotos, Vektorkarten und/oder Datenbestéanden fur Geo-
informationssysteme (GIS); Computerprogramme fur die vorge-
nannten Waren; Datentrager mit den abgespeicherten Computer-
programmen; Dienstleistungen eines Ingenieurs oder eines Foto-

grafen unter Verwendung der vorgenannten Waren*

ist die Wortmarke

HIPAC.



Widerspruch erhoben wurde aus der unter der Nummer 1094 781 seit dem

4. August 1986 fur Waren verschiedener Klassen, u. a. fur folgenden Waren

....Schaltgerate, Uberwachungsgerate und Diagnostikgerate fir
den technischen Gebrauch; ...Einzelteile fur elektronische Appa-
rate, insbesondere logische Elemente, elektrotechnische und
elektronische Bauteile und daraus bestehende Baugruppen (so-
weit in Klasse 9 enthalten), insbesondere gedruckte Schaltungen,
Halbleiterbauelemente, integrierte Schaltungen, Speicherbaustei-
ne, Widerstande, Mikroprozessoren; ...elektronische, elektrotech-
nische und mechanische Apparate, Gerate und Instrumente (so-
weit in Klasse 7 und 9 enthalten), insbesondere fiir Computer und
aus den vorgenannten Waren zusammengestellte Systeme ein-
schlie3lich der daran angeschlossenen peripheren Gerate zur Er-
fassung, Anzeige, Ausgabe und Ubermittlung von Daten und fiir

die Fertigungs- und Verfahrenstechnik*

eingetragenen Wortmarke

HYDAC.

Die Markenstelle fiur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Wegen
ihres unterschiedlichen Verwendungszweckes kollidierten die von der jingeren
Marke beanspruchten Computerprogramme und Datentrager nicht mit den elek-
tronischen Steuerungs-, Regelungs- und Uberwachungsgeraten, fur die die Wider-
spruchsmarke Schutz geniel3e. Da tberwiegend Fachpublikum angesprochen sei,
seien die Markenunterschiede bei fehlender Warenahnlichkeit ausreichend.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesent-

lichen ausgefiihrt, es bestehe Ahnlichkeit zwischen den von der jiingeren Marke



beanspruchten Waren ,Digitale Kameras“ und ,Diagnostikgerate fur den techni-
schen Gebrauch® - wie z. B. Mikroskope — der Widerspruchsmarke andererseits,
sowie den Waren ,Datentragern” der jungeren Marke und ,Speicherbausteinen®
andererseits und den von der jingeren Marke beanspruchten ,Dienstleistungen
eines Ingenieurs”. So wirden bei der industriellen Analyse von Olen zur Erfassung
der Feststoffkontamination mit den Messgeraten der Widersprechenden die Ol-
proben mit einem Messmikroskop vermessen und mit der eingebauten CCD-
Kamera (zur Bilddigitalisierung) auf einem Bildschirm sichtbar gemacht. Im Ubri-
gen besitze die Widerspruchsmarke eine erhdhte Kennzeichnungskraft, da die Wi-
dersprechende mit der Marke HYDAC fur Produkte der Fluidtechnik und der Hy-
draulik in 2004 einen Umsatz von 350 Mio. Euro erzielt habe. Die in der Wortmitte
vorhandenen Markenunterschiede seien nicht ausreichend, um eine Verwechs-

lungsgefahr auszuschliel3en.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom

26. April 2004 aufzuheben und die angegriffene Marke zu I6schen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen.
Sie fuhrt aus, dass schon keine Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
gegeben sei, da die altere Marke im Wesentlichen Waren fir pneumatische und
hydraulische Antriebe und Steuerung betreffe, wahrend sich die jingere Marke auf

digitale Kameras beziehe.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Marken-
stelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch
auch bezuglich der Waren ,Digitale Kameras fur die Fotografie und Reprofoto-
grafie; digitale Kameras mit einem oder mehreren Detektoren oder Kamerakdpfen;
Instrumente oder Gerate zur Modellierung und Kalibrierung der Abbildungs-
eigenschaften der vorgenannten Kameras; Computerprogramme fir die vorge-
nannten Waren; Datentréager mit den abgespeicherten Computerprogrammen* zu-
rickgewiesen hat. Die angegriffene Marke ist gemall 8 9 Absatz 1 Nr. 2, § 42
Absatz 2 Nr. 1 MarkenG insoweit teilweise zu l6schen, weil sie hinsichtlich dieser
Waren der Widerspruchsmarke so nahe kommt, dass die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht, was hinsichtlich der tbrigen Waren und Dienstleistungen nicht ge-

geben ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritdtsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere 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; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang;
GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen
Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Der Bestandteil ,HYD-* der Wider-
spruchsmarke hat zwar beschreibenden Anklang an den Begriff ,Hydraulik®, fihrt
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. Teil-
weise Verwechslungsgefahr ist bereits bei Annahme eines normalen Schutzum-

fangs gegeben.

2. Ausgehend von der Registerlage kdnnen die Vergleichsmarken zum einen zur

Kennzeichnung teils identischer, teils eng ahnlicher Waren verwendet werden.

Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren ,Uberwa-
chungsgerate und Diagnostikgerate fur den technischen Gebrauch; elektronische,
elektrotechnische und mechanische Apparate, Gerate und Instrumente (soweit in
Klasse 7 und 9 enthalten)* und den von der angegriffenen Marke erfassten Waren
.Digitale Kameras fir die Fotografie und Reprofotografie; digitale Kameras mit
einem oder mehreren Detektoren oder Kameraképfen; Instrumente oder Gerate
zur Modellierung und Kalibrierung der Abbildungseigenschaften der vorgenannten

Kameras" ist von Warenidentitat auszugehen.

Digitale Kameras sind Fotoapparate, die einen elektronischen Bildwandler und ein
digitales Speichermedium enthalten. Als sog. CCD-Digitalkameras verfiigen sie
Uber einen lichtempfindlichen Chip, mit dem Bilder gespeichert werden kdnnen
(CCD = charge coupled device). Diese CCD-Sensoren (als Zeilen- oder Bildsen-
sor) bieten einen breiten Raum fur fotografische Anwendungen. So kénnen Digital-
kameras als Webcams eingesetzt werden, die auch fur Aufnahmen durch ein Mi-
kroskop geeignet sind. In der Messtechnik werden CCD-Zeilenkameras z. B. in
Spektroskopen und Scannern eingesetzt. CCD-Kameras in der Industrie sind oft
ferngesteuert und speichern die Bilder automatisch auf Datentragern; oftmals ist
eine Bildauswertung angeschlossen, um bestimmte Bildbereiche schneller aus-
lesen zu kénnen (vgl. Online-Lexikon Wikipedia.org unter den Stichworten ,Digital-
kamera“, ,CCD").

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten Digitalkameras — die

hinsichtlich ihres Verwendungszwecks keine Einschrankung enthalten — kdnnen



daher zum einen als ,Uberwachungsgerate und Diagnostikgerate fir den tech-
nischen Gebrauch” Einsatz finden und fallen zum anderen unter den von der Wi-
dersprechenden beanspruchten weitgefassten Warenbegriff ,elektronische, elek-
trotechnische und mechanische Apparate, Gerate und Instrumente”. Die weiter
beanspruchten ,Instrumente oder Gerate zur Modellierung und Kalibrierung der
Abbildungseigenschaften der vorgenannten Kameras“ kdnnen dazu dienen, eine
Einstellung bzw. Justierung beispielsweise der Schérfe der Bildaufnahme einer zur
Uberwachung im industriellen Fertigungsprozess eingesetzten Digitalkamera vor-
zunehmen und ein Ablaufschema fur den Einsatz dieser Kameras vorzugeben wie
beispielsweise einen automatischen Positionswechsel oder Kamerakopfwechsel.
Damit fallen diese Waren begrifflich ebenfalls unter die obengenannten von der

Widersprechenden beanspruchten Waren.

Die vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten ,Datentrdger mit den ab-
gespeicherten Computerprogrammen® kénnen unter den von der Widersprechen-
den beanspruchten Warenbegriff ,Einzelteile fur elektronische Apparate, insbe-

sondere Speicherbausteine” fallen.

~Ccomputerprogramme fir die vorgenannten Waren* der angegriffenen Marke lie-
gen als erganzende Waren jedenfalls im engeren Ahnlichkeitsbereich.

3. Unter Anwendung des damit anzulegenden strengen Mal3stabs ist ein zur Ver-
meidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr eingehal-

ten.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-
gen Gesamteindruck der sich gegeniuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht
dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmaRig in der Form aufnimmit,
in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,

maoglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-



zieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des
Gesamteindrucks nicht aul3er Betracht, sondern ist mit zu beriicksichtigen. Zudem
ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr grundsétzlich mehr auf die gegebe-
nen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede
abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegentberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ahnlich sind. Selbst
fur die mit den beiderseitigen Waren, teils, namlich insbesondere auf Seiten der
Widerspruchsmarke, angesprochenen Fachkreise, von denen eine beruflich
bedingte erhbhte Aufmerksamkeit erwartet werden kann, sind die Vergleichsmar-
ken in ihrem klanglichen Gesamteindruck zu stark angenédhert. Die Wertigkeit der
Waren legt nicht nahe, dass sie im Allgemeinen "auf Sicht” erworben werden,
sondern dem Kauf insbesondere mindliche Beratung, Nachfragen und Empfeh-
lungen vorausgehen. Es ist davon auszugehen, dass die jeweils zweisilbigen, aus
funf Buchstaben bestehenden Markenwdrter keine Kurzworter darstellen (vgl.
BPatG Mitt. 1971, 50, 51 — Crenin/Kreon), die durch einzelne Abweichungen stér-

ker beeinflusst wirden als - wie vorliegend - langere Markenworter.

Die beiden Marken stimmen bei Ubereinstimmender Silbengliederung und Wort-
lange in Betonung und Sprechrhythmus Uberein. Der dem identischen Anfangs-
konsonanten ,H" nachfolgende Vokal ,i* der jingeren Marke ist dem an vergleich-
barer Stelle in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben ,y* klanglich sehr
ahnlich. Wenn fir die Widerspruchsmarke von der Aussprache des Buchstaben
"y" wie "0” - wie in Hymne, Hyper, Hydro - ausgegangen wird (vgl. auch Duden,
Aussprachewdrterbuch S. 95), weisen die Vergleichsmarken damit deutliche An-

naherungen auf.

Der Erfahrungssatz, dass Wortanfange regelmafig starker beachtet werden, wird
im vorliegenden Vergleichsfall durch die beiderseitig klangstarken Wortendungen

.~ac” relativiert, die Ublicherweise wie ,ack” ausgesprochen werden, was beiden
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Markenwdrtern tUbereinstimmend eine gleichsam abgehackte und damit zugleich
betonte Endung verleint. Das Klangbild wird damit durch den hell eingefarbten
Wortanfang ,Hi-/HU-* und das abrupte Wortende ,-ack” klanglich Gbereinstimmend

gekennzeichnet.

Die vorhandenen klanglichen Unterschiede sind demgegenuber nicht ausreichend
markant. Die abweichenden Konsonanten ,d*“ und ,p* befinden sich zum einen je-
weils in der allgemein weniger beachteten Wortmitte, zum anderen wird der

Sprenglaut ,p“ in der angegriffenen Marke Uberlagert durch die pragnante
Schluss-Silbe ,ac”, so dass sich damit in der Wortmitte im klanglichen Ergebnis
eher klangschwache Konsonanten gegenuberstehen. Im vorliegenden Fall be-
stehen damit keine Anhaltspunkte daflr, dass dem Verkehr der abweichende
Mittelkonsonant besonders auffallen wirde, so dass sich diese Abweichung auf
den Klangvergleich nicht wesentlich auswirkt. Andere Aussprachemoglichkeiten,
die zu einem ausreichend abweichenden Gesamtklangbild fuhren kdnnten - wie
etwa englische Aussprache der Marke und deutsche oder franzésische Aus-
sprache der Widerspruchsmarke - sind von der Wortbildung her nicht nahe gelegt;

die Markenwdrter erscheinen nicht als Warter fremder Sprachen.

Wegen des hohen MaRes an Ubereinstimmungen besteht somit insoweit eine

nicht unerhebliche klangliche Zeichenahnlichkeit.

4. Soweit zum anderen die Widersprechende die Loschung der angegriffenen
Marke auch fur die Waren ,digitale Kameras fur die Aufnahme von Luftbildern im
visuellen oder infraroten Spektralbereich; Instrumente oder Geréte zur Erzeugung
von Aufnahmen mit Hilfe der Methoden der digitalen Fotogrammetrie fur fliegende
oder stationare Systeme; Instrumente oder Gerate der digitalen Fotogrammetrie
zur Auswertung von Luftbildern oder Luftbildserien, die mit Hilfe der vorgenannten
Kameras erzielbar sind; Instrumente oder Gerate zur Herstellung von digitalen
Hohenmodellen, panchromatischen oder multispektralen Orthofotos, Vektorkarten

und/oder Datenbestanden fiur Geoinformationssysteme (GIS)* sowie fur ,Dienst-
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leistungen eines Ingenieurs oder eines Fotografen unter Verwendung der vorge-
nannten Waren“ begehrt, konnte ihre Beschwerde wegen bestehender Waren-
ferne keinen Erfolg haben.

Eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese in Beriick-
sichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen
—insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nut-
zung, ihrer Eigenart als einander erganzende Produkte — so enge Beruhrungs-
punkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnen,
sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken ge-
kennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004,
600, 601 — d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in
irgendeiner Hinsicht erganzen konnen, zur Feststellung der Ahnlichkeit noch nicht
aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergdnzung in dem Sinne notwendig, dass da-
durch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungs-
statten nahegelegt wird (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 — ASTRO BOY/Boy).

Die obengenannten Waren liegen von ihrem Verwendungszweck — Luftbildaufnah-
men und deren Auswertung, Erhebung und Auswertung von Daten fir Geoinfor-
mationssysteme (GIS) - erkennbar aul3erhalb des Verwendungszwecks der von
der Widersprechenden beanspruchten Waren. Es ist daher allenfalls von einer

eher entfernten Warenahnlichkeit auszugehen.

Hinsichtlich der vom Widerspruch umfassten Dienstleistungen der angegriffenen
Marke besteht zu den Waren der Widerspruchsmarke eine noch gréRRere Entfer-
nung, zumal wegen der grundlegenden Abweichungen von Ware und unkorper-
licher Dienstleistung besondere Umsténde vorliegen missen, um eine relevante
Ahnlichkeit zu begriinden. MaRgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den
beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleis-
tung unterlagen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienst-

leistungs-Unternehmen sich selbstandig auch mit der Herstellung bzw. dem Ver-



-12 -

trieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -Vertreiber sich auch
auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstandig gewerblich betatigt
(vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 — MICROTONIC; GRUR 1999, 731, 733 - Ca-
non I1). Auch die Widersprechende hat insoweit keine substantiierten Anhaltspunk-

te vorgetragen, die diese Wertung in Frage stellen konnten.

Den insoweit erforderlichen nur geringen Markenabstand halten die Vergleichs-

worter dann ein, da insoweit die Abweichung in deren Wortmitte ausreicht.

Soweit der Widerspruch auch gegen diese Waren und Dienstleistungen gerichtet
ist, konnte die Beschwerde daher keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen Anlass
(8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften



