27 W (pat) 135/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 33 260

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter

Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 40 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 30. August 2006 und vom 17. Juni 2008
aufgehoben. Die Léschung der Marke 304 33 260 wird angeord-
net.

Grinde

Die am 7. Juni 2004 angemeldete und am 29. Oktober 2004 eingetragene farbige
(gelb, weinrot, schwarz, weil3) Wort-/Bildmarke 304 33 260



ist nach einer Teilldschung nur noch fur die Dienstleistung der Klasse 40 "Materi-

albearbeitung” geschutzt.

Widerspruch erhoben ist aus der am 11. November 1995 angemeldeten und am
13. Juni 1996 eingetragenen farbigen (grin, weil3, schwarz, gelb) Wort-/Bildmarke
395 45 868




die fur eine Vielzahl von Waren in den Klassen 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24 - 26, 28

und 34, namlich fir

"Kleineisenwaren, Schliisselanhanger, Messer-Offner (Anhénger),
Waren aus Metall soweit sie in Klasse 06 enthalten sind, insbe-
sondere Schilder; Edelmetalle und deren Legierungen sowie dar-
aus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in
Klasse 14 enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edel-
steine; Uhren, insbesondere Wanduhren und ZeitmeRinstrumente;
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
sie in Klasse 16 enthalten sind, insbesondere Poster; Druckereier-
zeugnisse, insbesondere Adressbicher; Buchbinderartikel; Photo-
graphien; Schreibwaren und Buroartikel (ausgenommen Appara-
te); Klebstoffe fir Papier und Schreibwaren oder fur Haushalts-
zwecke; Autogrammkarten; Spielkarten; Leder und Lederimitatio-
nen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind,
insbesondere Taschen (auch bedruckt), Geldbdrsen, Brieftaschen,
Gurteltaschen; Schirme; Moébel, Spiegel, Rahmen; Waren soweit
sie in Klasse 20 enthalten sind, aus Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perl-
mutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststof-
fen; Gerate und Behalter fur Haushalt und Kiche (nicht aus Edel-
metall oder plattiert); Kdémme und Schwamme; Bursten (mit Aus-
nahme von Pinseln); Burstenmachermaterial;, Putzzeug; Stahlspa-
ne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von
Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in Klas-
se 21 enthalten sind, insbesondere Glaser, Bierglaser, Biertulpen,
Gartenzwerge; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie in Klasse 24
enthalten sind, insbesondere Fahnen, Banner und Wimpel, Aufna-
her, Handtlcher, Badehandticher, Bade-Saunatiicher, Bettwa-

sche, insbesondere Spannbettiicher, Bekleidungsstiicke, insbe-



sondere Sportbekleidung und Kopfbedeckungen, insbesondere
Spielerstutzen, Schals, Mutzen, Hite, Kappen, Pulswéarmer, Hals-
ticher, Hemden, Trikots, Sweat-Shirts, T-Shirts, Trainingsanzuge,
Bermuda-Shorts, Scharpen, Krawatten; Spitzen und Stickereien,
Bander, Bandmafie und Schnurbéander, insbesondere Kordeln;
Knopfe, Haken und Osen, Nadeln, insbesondere Krawattenna-
deln; Hosentrager; Spiele, Spielzeug, insbesondere Rasseln;
Spielbélle; Tabak, Raucherartikel, insbesondere Feuerzeuge und

Aschenbecher, Streichhoélzer; Kissen"

geschutzt ist. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke ge-
stutzt.

Die Markenstelle fir Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Erstbeschluss vom 30. August 2006 wegen fehlender Verwechs-
lungsgefahr zurtickgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an der fehlen-
den Ahnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und der Dienstleistung der an-
gegriffenen Marke. Es sei nicht branchentblich, dass die Hersteller oder Vertreiber
von Waren der beanspruchten Art sich mit Dienstleistungen in Bezug auf die Um-
wandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie jedes Verfahrens, das eine An-
derung seiner Grundeigenschaften zur Folge habe (= Materialbearbeitung), be-

fassten.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Be-
schluss vom 17. Juni 2008 zurtickgewiesen. Auch die Erinnerungspriferin halt die
Marken aufgrund der fehlenden Waren- bzw. Dienstleistungsahnlichkeit fir nicht
verwechselbar. Die Verbraucher unterlagen nicht der Fehlvorstellung, der Herstel-
ler der Widerspruchswaren trete auch mit der Dienstleistung "Materialbearbeitung"”
im Geschaftsverkehr auf. Regelmalig erfolgten Warenproduktion und reine Ma-
terialbearbeitung in unterschiedlichen Betrieben. Bei dieser Dienstleistung handle

es sich um eine fur die Warenherstellung erforderliche, unselbstandige Pro-



duktionsstufe, die regelmafig nicht fir AuRenstehende erbracht werde. Hinsicht-
lich von im Rahmen der Kundenbetreuung geleisteten Reparatur- und Service-
leistungen erfolge die damit unter Umstanden einhergehende Materialbearbeitung
ebenfalls als unselbstandige Nebendienstleistung. Daran andere auch die von
dem Widersprechenden behauptete Notorietéat ihrer Marke nichts. Abgesehen
davon, dass fiur die Dienstleistung “"Materialbearbeitung” keine Notorietét
angenommen werden konne, muiusse auch bei einer Notorietdt der

Widerspruchsmarke eine Warenéhnlichkeit vorliegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die nicht begriindete Beschwerde des Wi-

dersprechenden, mit der er sinngemal beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle vom 30. August 2006 und vom

16. Juni 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke zu l6schen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslun-
gen der Vergleichsmarken gemafld § 42 Abs. 2 Nr. 1, 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

kann im Ergebnis nicht verneint werden.

1. Die Eintragung einer Marke ist im Falle eines Widerspruchs zu léschen,
wenn wegen ihrer Identitat oder Ahnlichkeit mit einer Marke &lteren Zeitrangs
und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist

unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei



besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Fakto-
ren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ih-
nen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit
der Marken oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z.B. BGH
GRUR 2005, 419, 422 - Raucherkate). Eine Verwechslungsgefahr kann nur
dann nicht angenommen werden, wenn entweder die Vergleichszeichen oder
die von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen ganzlich undhnlich sind
(vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2003, 428, 432
- BIG BERTHA; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS, jeweils zur Warenunahn-
lichkeit).

Da die angegriffene Marke mit der zumindest normal kennzeichnungskréfti-
gen Widerspruchsmarke klang- und begriffsidentisch ist und sich auch visuell
nur durch die verschiedenen Farben unterscheidet, konnte eine Verwechs-
lungsgefahr nach der Wechselwirkungstheorie nur verneint werden, sofern
die Dienstleistung "Materialbearbeitung” der angegriffenen Marke mit den fur
die Widerspruchsmarke geschutzten Waren keinerlei Ahnlichkeit aufweisen
wirde. Eine solche kollisionsausschlieRende Unahnlichkeit vermag der Se-

nat entgegen der Auffassung der Markenstelle aber nicht anzunehmen.

Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist
nach standiger Rechtsprechung unter Bericksichtigung aller erheblichen
Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen; hierzu
gehoren insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre
Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander
erganzende Produkte oder Leistungen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923,
Rdn. 23 - Canon); daneben kénnen auch ihre regelmallige betriebliche Her-

kunft, der Vertriebs- und Erbringungsort sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung



Berlicksichtigung finden (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., §9
Rdn. 77 m. w. Nachw.). Abzustellen ist aber vor allem darauf, ob zwischen
den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen
bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistun-
gen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss auf-
drangt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder wirtschaft-
lich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR
1998, 922, 924, Rdn. 29 - Canon).

Nach diesen Grundsétzen besteht zwischen der fir die angegriffenen Marke
allein geschitzten Dienstleistung "Materialbearbeitung" und den Wider-
spruchswaren jedenfalls eine entfernte Ahnlichkeit. Samtliche Widerspruchs-
waren kénnen das Ergebnis einer Materialbearbeitung sein bzw. bei der
Erbringung dieser Dienstleistung zum Einsatz kommen. Bei der Dienstleis-
tung "Materialbearbeitung” handelt es sich ebenso um einen weiten Ober-
begriff wie z. B. bei der "Dienstleistung eines Einzelh&ndlers". Beziglich
dieser Dienstleistung hat das EuG eine Ahnlichkeit mit den gehandelten Wa-
ren damit begriindet, dass die Einzelhandelsdienstleistungen und die betref-
fenden Waren in einem notwendigen Erganzungsverhaltnis stiinden (EuG,
Urteil vom 24.09.2008 T - 116/06, Nrn. 52 - 58 - O STORE/THE O STORE).

Nichts anderes kann fir die hier zu beurteilende Dienstleistung "Materialbe-
arbeitung" und die Widerspruchswaren gelten. Bei der Herstellung samtlicher
Widerspruchswaren wird notwendigerweise die Dienstleistung der Material-
bearbeitung erbracht. Dies gilt insbesondere fiir die Waren, die auf Bestel-
lung individuell hergestellt werden, wie Kleineisenwaren, Waren aus Metall,
Schilder, Glaswaren, Textilwaren etc., die als Schliissel speziell gefrast wer-
den oder mit Gravuren oder Stickereien versehen werden. Der Senat geht
daher zumindest von einer entfernten Ahnlichkeit zwischen der Dienstleis-
tung der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren aus, was in An-

betracht der hochgradigen Markenahnlichkeit und durchschnittlichen Kenn-



zeichnungskraft der Widerspruchsmarke genigt, um eine Verwechslungsge-
fahr zu bejahen. Der Beschwerde war daher stattzugeben und die Loschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da die Frage der Ahnlichkeit zwi-
schen der Dienstleistung "Materialbearbeitung” und den fir die Wider-
spruchsmarke geschitzten Waren bisher nicht entschieden wurde und daher
hdchstrichterlicher Klarung bedarf (8 83 Abs. 2 MarkenG).

3. Da Grinde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden nach § 71
Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen, noch anderweitig ersichtlich sind,
hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen aul3erge-
richtlichen Kosten selbst zu tragen haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht Dr. van Raden Kruppa

Bb



