BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 41/00 Verkindet am
14. November 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 1 156 669

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 14. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, der Richterin Friehe-Wich und des Richters

Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschlul3 der Markenstelle fur Klas-
se 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 1999
aufgehoben, soweit wegen der Widerspriiche aus den Marken
974 895 und 951 570 die Léschung der Marke 1 156 669 ange-

ordnet wurde.



Grinde

Gegen die am 28. Marz 1990 gem WZG 8§ 6 a erfolgte Eintragung der Wortmarke

ORION

far

Stoppuhren, Drehzahlmesser, Hubzahler, Umdrehungszahler,
Stuckzahler; Harteprifer in Form von Handwerkzeugen, insbe-
sondere Brinellzangen und Hartepriffeilen, und in Form von
Harteprifgeraten, insbesondere Rickprallharteprifer; Pendel-
schlagwerke als Messgerate zur Bestimmung der Kerbschlag-
zahigkeit; Waagen; Taschen fur Messgerate; Schichtdickenmess-
gerate nach magnetoinduktivem, koulometrischem und radioakti-
vem Messprinzip; Rissprufmittelsatze, im wesentlichen bestehend
aus UV-Lampen, Permanentmagneten und chemischen Risspruf-
mitteln; Mel3- und Voreinstellplatze, im wesentlichen bestehend
aus einem Messtisch; Messvorrichtungen zum dreidimensionalen
Vermessen von Gegenstdnden mittels  photoelektrischer
Messvorrichtungen, im wesentlichen bestehend aus einem
Messtisch, einer photoelektrischen, bertuhrungslosen Messvor-
richtung und elektronischen Auswerte- und Anzeigegeraten;
Laser-Positioniersysteme, bestehend aus einem Laserlichtsender
und einem —empfanger sowie einem elektronischen

Signalauswertegerat; Montagestral3en, bestehend aus



Montagemaschinen, maschinellen und/oder handbetatigten
Transport- und Handhabungsgeraten fur Werkstiicke und Werk-
zeuge sowie Werkzeugmaschinen; Zubehor fur Werkzeug-
maschinen und maschinenbetétigte Werkzeuge, namlich Wischer
zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen an Maschinenspindeln,
bestehend aus einem Hartholzkern mit aufgerauhten Leder-
streifen, Schaltgerate fir Magnetspannplatten, maschinell
und/oder handbetatigte Wendeplattenwerkzeuge; Ausstech-
apparate, Bohrmesser, Ausdrehvorrichtungen fur Backenfutter als
Werkzeuge fur Werkzeugmaschinen; automatische Schmierstoff-
geber; Spaneschutzschild aus Kunststoff und/oder Metall; Ge-
windeschneidapparate als Werkzeuge fur Werkzeugmaschinen;
Zubehor fur Vakuumspannvorrichtungen, namlich Vakuumrund-
futter, Vakuumpumpen, Vakuumspeicher aus Metall, Flissigkeits-
abscheider, Drehdurchfiihrungen und Verteiler in Form von
Schlauchverbindungsstiicken, Abdichtmaterialien; KahImittelpum-
pen, -absperrventile, -behélter; Kihlmittelzufihrungen in Form von
Kunststoffschlauchen, Metallschlauchen oder Metallrohren;
Hydraulikpressen, -werkzeug, -pumpen und deren Zubehor,
namlich Abzieher, Hydraulikschlauche aus Kunststoff oder Metall,
Kupplungen aus Metall, Ventile aus Metall, Verteilerstiicke aus
Metall und/oder Kunststoff; Hydraulikdl; Hydraulikzylinder; Hyd-
raulikseilschneidgeréate; Hydraulikverschraubungsgerate; Hydrau-
likschraublocher; Handhebelpressen, hydraulische Pressen,
Zweihand-Sicherheitssteuerungen fir hydraulische Pressen,
Drehspindelpressen, pneumatische Pressen; handbetatigte und
hydraulische Einbettpressen; elektrische Tauchgerate und chemi-
sche Tauchmassen hierfir, beides zur Bildung eines Schutzuber-
zuges fur Werkzeuge; Reinigungs- und Pflegemittel fir Endmalie
und Steinplatten, Reinigungsblécke und Reinigungsplatten zur

Entfernung von Oxyd- und Schmutzbelagen auf Spannbacken;



maschinell angetriebene Werkzeug- und Werkstlcktragergerate
zum Foérdern und Positionieren von Werkzeugen und Werksticken
fur CNC-Werkzeugmaschinen; Gerate zum Transport von
Werkzeugen und Werkstlicken, insbesondere zur Verwendung in
FertigungsstralRen; numerische Steuerungen far
Werkzeugmaschinen und Teilapparate; maschinell angetriebene
Gerate und Apparate fur die Fertigung elektronischer Bauteile und
Komponenten, Gerate und Apparate fur die Montage von mecha-
nischen, elektrischen und elektronischen Bauteilen; Roboter;
Datenverarbeitungsgerate fiur die Programmierung von Werk-
zeugmaschinen, fur die Messtechnik und Fertigungsprifung sowie
Sicherungs-, Kontroll- und Uberwachungsgerate hierfiir; Da-
tentbertragungs- und -verwaltungsgerate; Koordinatographen in
Form elektronischer Zeichengeréte; Zeichnungshalter; Zubehor zu
Handwerkzeug und maschinengetriebenen Werkzeugen, namlich
Ersatzteile wie Hammerstiele, Sageblatter, Feilengriffe, Klingen fir
Messer und Schraubendreher, Schonaufsatze fur Hammer;
Zubehor fur elektrische Handbohrmaschinen, namlich Getriebe,
Winkelbohrkopfe, Elektromotoren mit biegsamer Welle als
Werkzeugantrieb; hand- und maschinenbetétigte Fettpressfull-
gerate; Montierhilfen und Maschinenlagerungsteile aus Kunststoff
und/oder Metall zum Aufstellen von Werkzeugmaschinen; nicht-
elektrische Beschriftungsgerate, namlich Buchstabenstempel,
Pragegerate fur Metall- und Kunststoffoander, Graviermaschinen,
Metallatzstifte; Bleiplomben und Plombendraht; Unterrichtsappa-
rate und —instrumente fur die mechanische Lehrwerkstatt, insbe-
sondere Lehrmittel und —gerate fur die Lehrwerkstatt, Universal-
zug- und Druckpressen, Vorrichtungen fur die Blechverarbeitung,
Tiefziehvorrichtungen, Maschinen fir die Verarbeitung von Kunst-
stoffen, Vorrichtungen fir die Herstellung von Zahnréadern,

Brunieranlagen; Ofen; Schmiedevorrichtungen und —werkzeuge



einschlieBlich Zubehoér, namlich Herde, Essen, Gesenkplatten,
Gesenke, Richtplatten und —gestelle; hand- und maschinell be-
triebene Hebe- und Handhabungsgerate und deren Teile; Hohen-
verstellgerate fur Schraubstdcke, namlich Greifwerkzeuge, Hand-
habungsgerate, Greifer, Manipulatoren, Parallelarmgeréate, He-
bemagnete, Magnetklauen, Magnetgreifer, Blechklauen, Schékel,
Krantraversen, Stromb&ander fur Krane, Hebeb&nder, Rund- und
Rechteckzangen, Wendetraversen; Schleppkabelanlagen, im
wesentlichen bestehend aus Laufschienen, Flachbandkabel oder
Rundkabel sowie auf der Laufschiene verfahrbare Kabelwagen;
elektrisch betriebene Reinigungsgrof3gerate zum Reinigen von
Werkzeugen und Werkstlicken, Auswaschbehélter aus Kunststoff-
und/oder Metall, elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgerate,
insbesondere Entfettungsgerate und Ultraschallreinigungsgeréte;
Destilliergerate; Dampfstrahlgerate; Industrie-Staubsauger;
Wasserstrahlschneidgeréate; Plasmaschneidgeréte;
SchweilRausristungen, namlich nichtelektrische SchweiRapparate,
Schweil3brenner sowie Dusen hierflr; elektrische Schweil3geréte,
Elektrodenhalter, Stromgleichrichter aus Metall; elektrische und
nichtelektrische Lotapparate, Entl6tgerate, Lotmittel,
Flammensperren in Form von Flammschutzmatten, im wesent-
lichen bestehend aus edelstahlverstarktem Keramikfasergewebe,
Dusenreinigungsnadeln, Gasanzinder, Gas- und Sauerstoff-
schlauche aus Kunststoff und/oder Metall, Heil3luftschweil3gerate,
elektrische Schweil3gerate fur Kunststoffverpackungen, Schweil3-
kabinen, im wesentlichen bestehend aus Standern, Schienen so-
wie daran befestigten Kunststoffvorhdngen, Schweil3spiegel;
Laser; hand- und elektrischbetriebene Pumpen fur Gase und
Flissigkeiten, Kompressoren zum Betreiben von Druckluftwerk-
zeugen; Arbeitsstéander aus Stahl, Ambol3-Untersatze aus Stahl,

Schraubstock-Unterbauschrédnke sowie Richtplattenuntergestelle



aus Holz und/oder Stahl; handbetétigte und maschinengetriebene
Transportwagen fur Gasflaschen, Werkzeuge, Vorrichtungen und
Gesenke, Plattformwagen, Tischwagen, Kastenwagen, Sack-
karren, Regalwagen und Waélzwagen fir Schwerlasttransporte,
samtliche vorgenannten Wagen und Karren als Werkstattaus-
rastungen; Labormoébel, insbesondere Einrichtungsgegenstande
fur das Elektroniklabor; Reinigungsmittel fir industrielle Zwecke;
Abfallbehalter aus Metall und Kunststoff; Gipsanrihrbecher aus
Kunststoff; Bursten, Handfeger, Pinsel; Lagergestelle und Lager-
vorrichtungen, im wesentlichen bestehend aus Lagerschranken
oder Regalen aus Metall zum Lagern von Schleifscheiben;
Schleifmittel und Trennscheiben, soweit in den Klassen 3, 7 und 8
enthalten, insbesondere Schleifstifte, Blrsten, Schleifpapier,
Leinwand, Fiberschleifblatter; maschinell- und handbetatigte Ab-
richtwerkzeuge fur Schleifscheiben, Stative und Halter hierfur;
Rohlinge fur Schleifwerkzeuge; FufRRbodenroste aus Kunststoff
oder Metall; Materialstander und Rollenbdcke aus Metall; Klein-
teilesortimentkoffer aus Kunststoff oder Metall; Werkzeugmarken
aus Metall; Vorhangeschlol3; Batterieladegerate; Stromgenerato-
ren; Schlauchfolie aus Kunststoff fir Verpackungszwecke;
elektrisch betriebenes Standgeblase fur die Verarbeitung von

Kunststoffen; elektrische Schneidgerate fiur Kunststoffe
wurde Widerspruch eingelegt aus den prioritatsélteren Wortmarken
ORION
eingetragen zugunsten der Widersprechenden 1 unter der Nr. 974 895 fur
"elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse

9 enthalten), Radios, Fernseher, Tonbandgerate, Teile dieser Waren, sofern in

Klasse 9 enthalten, samtlich ohne Ausdehnung auf elektrische Batterien und



Akkumulatoren sowie auf bespielte Akkumulatoren sowie auf bespielte Bild- und

Tontrager"

und zugunsten der Widersprechenden 2 unter der Nr. 951 570 fir "Waschmittel,
Wascheweich-Spulmittel, Scheuerpulver, WC- und Rohrreinigungsmittel, Seifen-
praparate, Parfumerien, Eau de Cologne, atherische Ole, Toiletteseifen, Rasier-
seifen, Starke und Starkepraparate fir kosmetische und Wéaschezwecke, Fleck-

wasser, Autopflegemittel".

Die Markeninhaberin hat fehlende rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarken geltendgemacht; die Widersprechende 1 hat Benutzungsunterla-

gen vorgelegt.

Die Markenstelle fur Klasse 7 hat durch Beschlul3 eines Beamten des hdheren
Dienstes die teilweise Loschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar

wegen der Widerspruchs 1 fur

"Waagen; Mel3vorrichtungen zum dreidimensionalen Vermessen von Gegenstan-
den mittels photoelektrischer Mel3vorrichtungen, im wesentlichen bestehend aus
einem Melftisch, einer photoelektrischen, berthrungslosen Mef3vorrichtung und
elektronischen Auswerte- und Anzeigegeréaten; Laser-Positioniersysteme, be-
stehend aus einem Laserlichtsender und -empfanger sowie elektronischem Sig-
nalauswertegeréat; numerische Steuerungen fur Werkzeugmaschinen und Teil-
apparate; maschinell angetriebene Gerate und Apparate fur die Fertigung
elektronischer Bauteile und Komponenten, Gerate und Apparate fur die Montage
von mechanischen, elektrischen und elektronischen Bauteilen; Datenverarbei-
tungsgerate fur die Programmierung von Werkzeugmaschinen, fur die Mel3technik
und Fertigungsprifung sowie Sicherungs-, Kontroll- und Uberwachungsgerate

hierflir; Datenlibertragungs- und -verwaltungsgerate™

und wegen des Widerspruchs 2 fir



"Reinigungs- und Pflegemittel fir Endmal3e und Steinplatten; Reinigungsmittel fur

industrielle Zwecke"

und im Ubrigen die Widerspriche 1 und 2 zurtickgewiesen.

Die Widersprechende 1 habe die Benutzung ihrer Marke fir Videorecorder, Fern-
seher, Camcorder und Monitore hinreichend glaubhaft gemacht, zumal anhand
der GroRenordnung des in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ge-
nannten Umsatzes von ... DM nicht von einem unwahrscheinlichen oder auf
Scheinbenutzung gerichteten Benutzungsumfang gesprochen werden koénne.
Auch dal3 die Umsatzzahlen nicht nach einzelnen Geraten aufgeschlisselt seien,
sei nicht schadlich. Die vorgenannten benutzten Gerate wiesen zu denjenigen
Apparaten und Instrumenten, fir die die Loschung angeordnet wurde, eine mittlere
Ahnlichkeit auf, so daR aufgrund der Identitait der Marken insoweit Ver-

wechslungsgefahr bestehe.

Gegen diesen Beschlul3 richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die das
Warenverzeichnis ihrer Marke durch Streichung von "Waagen; Datentbertra-
gungs- und -verwaltungsgerate" beschrankt hat. Sie meint, die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke 1 sei nicht glaubhaft gemacht. Aus den vor-
gelegten Rechnungskopien lieRen sich nur Lieferungen von Fernsehgeraten und
Videorecordern nach Hamburg ersehen. Auf welche Waren sich die pauschale
Umsatzangabe von mehr als ... DM beziehe, bleibe auch nach Vorlage wei-
terer Unterlagen offen. Im Ubrigen seien Videorecorder, Fernseher, Camcorder
und Monitore - flr letztere sei eine Benutzung auszuschlieBen - zu den im
BeschluRtenor enthaltenen Waren nicht ahnlich. Die Waren der jingeren Marke
richteten sich an ein Fachpublikum und betrafen insbesondere die Ausstattung
von Werkstatten der Kraftfahrzeugindustrie. Die Waren, fur die nach dem Vortrag

der Widersprechenden 1 deren Marke benutzt werde, seien Konsumprodukte, die



-10 -

fur ein breites Publikum gedacht seien und hinsichtlich Beschaffenheit und Ver-

wendung nicht mit den Waren der jungeren Marke vergleichbar seien.

Der Widerspruch 2 wurde mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1999 zuriickgenommen.

Die Widersprechende 1 begehrt die Zuriickweisung der Beschwerde. Sie hat
weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und meint, die Widerspruchsmarke weise
aufgrund jahrelanger intensiver Benutzung eine erhdhte Kennzeichnungskraft auf.
Da die relevanten Waren aus dem Warenverzeichnis der jungeren Marke wie
Fernseher, Videorecorder und Camcorder elektronische Gerate seien, konnten sie
derselben Herstellungsstatte entstammen. Vertriebsweg und Verkaufsstétte
konnten angesichts der Tendenz zu FachgroRmaéarkten tbereinstimmen, so dal3

eine Verwechslung wahrscheinlich sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und begrindet, weil zwischen den Waren, fur die die
Benutzung der Widerspruchsmarke 1 glaubhaft gemacht wurde, und den Pro-
dukten, hinsichtlich derer die Ldschung der angegriffenen Marke angeordnet
wurde und die nunmehr im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke noch vor-
handen sind, eine Waren&hnlichkeit oder -identitat nicht besteht und die Voraus-

setzungen des MarkenG § 9 Abs 2 Nrn 1 oder 2 daher nicht vorliegen.

Die Benutzungsunterlagen hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 sind zwar (vor
allem im Hinblick auf den behaupteten Umfang von mehr als ... DM) wenig
aussagekraftig; fur die Glaubhaftmachung einer Benutzung von Videorecordern,

Fernsehern und Camcordern reichen sie aber noch aus.
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Bei den Waren, hinsichtlich derer die Markenstelle die Léschung der jungeren
Marke angeordnet hat und die nunmehr - nach Streichung der Waren "Waagen;
Datenubertragungs- und -verwaltungsgerate" - noch im Warenverzeichnis der an-
gegriffenen Marke enthalten sind, handelt es sich um Melvorrichtungen, Laser-
positioniersysteme, numerische Steuerungen, Fertigungs- und Montagegerate und
-apparate sowie spezielle Datenverarbeitungsgerate, mithin vorwiegend um

Gerate und Apparate sowie EDV der Mel3-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Samtliche Gerate, fur die die Benutzung glaubhaft gemacht wurde, sind solche der
Unterhaltungselektronik; sie richten sich damit grundsatzlich an andere Ver-
kehrskreise als die Waren, hinsichtlich derer die Markenstelle die Léschung der
angegriffenen Marke angeordnet hat. Hierbei handelt es sich um Produkte, die
regelmaRig fur den gewerblichen bzw industriellen Bedarf bestimmt sind. Zwar
mag der Facharbeiter, der tagstuber mit den Produkten der Markeninhaberin in
Berthrung kommt, durchaus am Nachmittag im Fachgroldmarkt Fernseher, Video-
gerate oder Camcorder der Widersprechenden sehen. Gleichwohl ist nicht davon
auszugehen, dald die jeweils angesprochenen Verkehrskreise aus der jeweils
identischen Kennzeichnung auf die Herkunft aus ein und demselben Unternehmen
schlieBen. Denn Gerate der Unterhaltungselektronik werden idR in einer anderen
Herstellungsstatte produziert und auf anderen Wegen vertrieben als Mef3- und
Steuergerate fur die industrielle Produktion. Zwar mag die Stoffbeschaffenheit
(elektronische Bauteile, mogliche Verwendung von Bildschirmen fur die Anzeige
von Werten bei den Waren der jingeren Marke) Ubereinstimmen,
Zweckbestimmung und Verwendungsweise sind aber unterschiedlich. Dies gilt im
Regelfall auch fur die Vertriebsstatten; Ublicherweise werden Waren wie die
streitgegenstandlichen fur den gewerblichen und industriellen Bedarf auf anderen
Wegen vertrieben als Unterhaltungselektronik. Nach alledem werden die ange-
sprochenen Verkehrskreise die streitigen Waren einander eher als nicht ahnlich

ansehen.



-12 -

Da der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 zuriickgenommen wurde, war
der angefochtene Beschluf3 der Markenstelle insoweit aufzuheben, als die LO-
schung der angegriffenen Marke wegen der Widerspriche 1 und 2 angeordnet

wurde.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des MarkenG 8§ 71 Abs 1 S 2.

Grunde, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Hellebrand Schwarz Friehe-Wich

Wi
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