BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 241/99 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 395 17 650

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 12. April 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Forst, des Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richterin Klante

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.
2. Die AnschluBbeschwerde der Widersprechenden wird
verworfen.
Griunde

Beim Deutschen Patentamt ist die Bezeichnung

“"Concorde"

fur

Puddingpulver, Pudding, Dessertspeisen, in der Hauptsache beste-

hend aus SuRungs-, Geschmacks- und Geliermitteln; Backpulver;
Cremepulver, namlich eine in der Hauptsache aus Geliermittel,



Milchpulver, SuRungsmittel und Schaumbildner bestehenden Sub-
stanz zur Herstellung von einer cremeartigen zur Dekoration von
Pudding, Suppen, und Geback dienenden Masse; Speiseeis; Spei-
seeispulver; siflRe Sol3en; alle vorgenannten Waren auch als diateti-
sche Nahrmittel (nicht fur medizinische Zwecke); Hefe; Gewdlrz-
mischungen; Wirzmischungen fur Suppen, Solien, Salate, Gemuse,
Fleischgerichte, Wurstwaren, Fisch, Wild, Gefligel;, Sol3enbasen;
WirzsoRRen; Saucen (einschlie3lich Salatsol3en), auch in Instantform;
Koch- und Rezeptbicher, SoRen; Saucen (einschliel3lich Sa-
latsaucen), auch in Instantform; Fruchtdessertspeisen, Fruchtsup-
pen; Eipulver; Geleepulver, namlich pulverférmiges Geliermittel;
Milchsuppenpulver; Joghurt auch mit Fruchtzusatzen; Speisen aus
Quark; sURe Suppen; Eiererzeugnisse; alle vorgenannten Waren
auch als diatetische Nahrmittel (nicht fir medizinische Zwecke);
Gelatine fur Nahrungszwecke; Suppen; Suppenpulver; Brihen;
Bouillons; Fertigsuppen, im wesentlichen bestehend aus Gemise,
Fleisch, Pilzen, Getreide, Teigwaren und Fett, unter Hinzufligung von

Gewirzen, Geschmacksverstarkern und/oder Bindemitteln

unter der Nr 395 17 650 in das Register eingetragen worden. Im Beschwerde-

verfahren hat die Markeninhaberin den Zusatz "(Alle Waren ohne die Verwendung

von Kakao, Schokolade und deren Erzeugnisse hergestellt)" angefiigt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritatsalteren IR-Marke 611 512

"CONCORDE",

die Schutz geniel3t fur

30 Produites a base de chocolat et de cacao tels que: chocolat,

cacao, poudre de cacao et tous produits de confiserie.



Mit Beschluf® vom 16. Juni 1998 hat die Markenstelle fur Klasse 30 die teilweise

Ldschung der jungeren Marke fur die Waren

"Puddingpulver; Speiseeis; Speiseeispulver”

durch einen Beamten des gehobenen Dienstes angeordnet. Zur Begrindung
wurde ausgefiihrt, es bestehe insoweit eine Ahnlichkeit mit den durch die altere
Marke geschitzten Produkten (unter Bezugnahme auf Richter/Stoppel 10. Aufl,
S 127: "Kakaopuder = Puddingpulver”; S 229, 230 "Schokolade = Speiseeispulver,
Puddingpulver”). Im Ubrigen sei eine Warenéhnlichkeit zu verneinen zwischen
"Konditorwaren" und "Bouillionfabrikaten, Creme-Gelee-Pulver, diatetischen Nahr-
und Kraftigungsmitteln, Eierteigwaren, Kompotten, Milchprodukten, Sirup,
Starkepraparaten” sowie "Kakao" und "Creme-Gelee-Pulver, Geschmackspulver
fur Nahrungsmittel, Speisepulver, Pasteten, Backpulver, Molkereiprodukten” (unter
Bezugnahme auf Richter/Stoppel S 138 und 126/127).

Gegen diesen Beschlul3 hat ausschlieBlich die Inhaberin der jungeren Marke Er-
innerung eingelegt. Durch Beschlul3 vom 17. Dezember 1998 hat die Markenstelle
fur Klasse 30 - besetzt mit einer Beamtin des h6heren Dienstes - die Erinnerung
zuriickgewiesen und sich hierbei auf die Grinde des Erstbeschlusses bezogen,
nachdem die Markeninhaberin den Rechtsbehelf zunachst nicht begrindet hatte.
Die Erinnerungsbegrindung ging erst am 29. Dezember 1998 beim Deutschen

Patentamt ein.

Gegen diesen Beschlul3 richten sich die Beschwerde der Markeninhaberin und die
nach Ablauf der Beschwerdefrist eingegangene AnschluRbeschwerde der Wi-

dersprechenden.

Die Markeninhaberin macht geltend, der 27. Senat habe in einem Beschluf3 vom
24. Juli 1974 - 27 W (pat) 66/73 nach Einholung einer Auskunft des Fachverban



des der Back- und Puddingpulverindustrie festgestellt, dal3 keine Warengleichar-
tigkeit zwischen "Kakao, Schokoladenerzeugnisse, namlich Schokolade in Form
von Pulver" mit "Puddingpulver, Speiseeispulver" bestehe. An den zugrundelie-
genden Feststellungen habe sich seitdem nichts gedndert, so dal3 auch eine Wa-

renahnlichkeit zu verneinen sei.

Sie beantragt,

beide Beschlisse der Markenstelle im Umfang der Léschungsan-
ordnung aufzuheben und
den Widerspruch insoweit zurtickzuweisen und die Anschlul3be-

schwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen und beide Beschlisse aufzuheben,
soweit der Widerspruch hinsichtlich der im Schriftsatz vom
10. Februar 2000 genannten Waren zurtickgewiesen wurde und die
Ldschung auch hinsichtlich dieser Waren anzuordnen.

Sie macht geltend, es sei schon aul3erst zweifelhaft, ob die technische Differen-
zierung der Herstellungsstatten flr Schokolade/Kakaopulver von derjenigen fir
Speiseeispulver zur Zeit der 25 Jahre alten Entscheidung zutreffend gewesen sei.
Jedenfalls habe sich seither die Lebensmitteltechnologie geéndert. Demgemali
habe auch das Bundespatentgericht in einer Entscheidung von 1981 ohne weite-
res eine Ahnlichkeit zwischen Speiseeis und Schokolade/Kakaopulver angenom-
men (BPatG Mitt 1981, S 60, 61). Zudem seien fur den allgemeinen Verbraucher
Aspekte wie Verwendungsweise, Zweckbestimmung und Vertriebswege viel wich-
tiger als die Herstellungsstéatten. Dementsprechend sei der Begriff der Warenahn-
lichkeit auch weiter zu ziehen als der Begriff der Warengleichartigkeit nach altem

Recht. Die Waren der Widerspruchsmarke umfaften als Oberbegriff auch Scho-



koladenpuddingpulver und Schokoladeneispulver, so dal3 sogar Warenidentitat
hinsichtlich der Waren "Puddingpulver" und "Speiseeis" bzw "Speiseeispulver"”
bestehe. Zumindest bestehe engste Warenéhnlichkeit, da Schokolade- und Kon-
fiseriewaren ebenso wie Puddingpulver und Speiseeispulver alternativ als Dessert
verwandt bzw konsumiert wirden. Auch werde Kakaopulver verwandt um
Speiseeis, Pudding und Speiseeispulver einen bestimmten Geschmack zu verlei-
hen, ferner zum Dekorieren und Bestreuen von Speisen. Insoweit handele es sich
um einander erganzende und einander ahnliche Waren. Schlie3lich fanden sich
samtliche genannten Waren mit Ausnahme von Speiseeis in den meisten Ver-

kaufsstatten in unmittelbarer Nahe zueinander.

Darlber hinaus macht sie mit ihrer Anschlul3beschwerde geltend, die Warenahn-
lichkeit sei noch weiterzuziehen. Insoweit reiche angesichts der Markenidentitat
eine geringe Warenéahnlichkeit aus, die etwa bei "Pudding” oder "Dessertspeisen”
sowie "sUfRen SoRRen" und "Cremepulver" bestehe. Die Vielfalt der in der Bundes-
republik Deutschland angebotenen Speisen fuhre dartber hinaus sogar zu einer
Warenahnlichkeit mit "Wirzmischungen" und "Gewdirzmischungen”, "WirzsoRRen"
und "SoRRen". Demgemald seien die Waren im weiteren Umfang als bisher ge-
schehen wegen Ahnlichkeit zu streichen, wenn die Marke nicht sogar vollstandig

zu loschen sei.

In den Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschlieRlich der Amtsakte

der Marke 395 17 650 Bezug genommen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulassig (8 66 Abs 2 und 5 MarkenG),
wahrend die unselbstandige Anschlul3beschwerde der Widersprechenden als un-

zulassig zu verwerfen ist.



Die Anschlu3beschwerde mul3 sich auf den Gegenstand der angefochtenen Ent-
scheidung beschranken. So kann mit der AnschlieBung an ein Rechtsmittel gegen
eine zweitinstanzliche Entscheidung nicht gegen einen erstinstanzlichen Beschlul3
vorgegangen werden, soweit dieser mangels Rechtsmitteleinlegung rechtskraftig
geworden ist (BGH NJW 1983, 1858; OLG Munchen NJW 1971, 763, 764; KG
NJW-RR 1987, 132, 134). Diese Grundsatze gelten auch fir das
Erinnerungsverfahren (Althammer/Strobele, MarkenG, 5. Aufl, 8 66 Rdn 43).
Hierflr ist ohne Bedeutung, dal? mit dem Erinnerungsverfahren kein Instanzwech-
sel verbunden ist. Abgesehen davon, dal3 das Erinnerungsverfahren den Grund-
satzen eines justizférmigen Rechtsmittelverfahrens unterliegt
(Althammer/Strobele, aaO, § 64 Rdn 4), mul} sich die Anschlul3beschwerde auf
den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, also den Erinnerungsbeschlul3
beziehen. Der Erinnerungsbeschlul3 enthalt indes keine die Warenahnlichkeit
betreffende Entscheidung zu Lasten der Widersprechenden, so dal3 die An-
schluf3beschwerde unzulassig ist.

Die demgegenuber zuldssige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache
unbegriindet, da die Markenstelle zutreffend von einer Ahnlichkeit der durch die
Widerspruchsmarke geschitzten Waren mit "Puddingpulver, Speiseeis; Speise-
eispulver" ausgegangen ist, so dal3 eine Verwechslungsgefahr angesichts der

Markenidentitat gegeben ist.

Fur die Beurteilung der Warenéhnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu be-
ricksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu ge-
horen insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung
sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende
Waren (EuGH MarkenR 1999, 22, 24 "Canon"; BGH MarkenGR 1999, 93/94
"TIFFANY"). Dies schlief3t nicht aus, in Anlehnung an die Rechtsprechung zur
Warengleichartigkeit grundsatzlich darauf abzustellen, ob die gegeniberstehen-
den Waren regelmafig von denselben Unternehmen hergestellt werden, ob sie in

ihrer stofflichen Beschaffenheit Ubereinstimmungen aufweisen, dem gleichen



Verwendungszweck dienen und ob sie beim Vertrieb Berthrungspunkte aufwei-
sen, zB weil sie in denselben Verkaufsstatten angeboten werden. Allerdings darf
der flexible Begriff der Warenahnlichkeit nicht mit dem der (starren) Warengleich-
artigkeit gleichgesetzt werden (BGH MarkenR 1999, 61, 63 "LIBERO"). Demge-
mafd kann es fur die Feststellung einer - wenn auch mdglicherweise geringen -
Warenahnlichkeit ausreichen, dal3 zwar nicht gemeinsame Herstellungsstatten
gegeben sind, die tbrigen Ahnlichkeitskriterien aber erfiillt sind.

Hiernach ist unschadlich, dal3 es fir die zu l6schenden Waren und die Waren der
Widerspruchsmarke unter Umstdnden keine gemeinsamen Herstellungsstatten
gibt, worauf sich der von der Markeninhaberin angefihrte Beschlul3 des
27. Senats stiutzt. Vielmehr reicht es fir die Annahme einer zumindest noch ge-
ringen Warenahnlichkeit aus, daf} Speiseeis und Konditoreiwaren Ublicherweise in
Konditoreien nebeneinander angeboten werden. Auch der Senat ist insoweit
bereits von einer Warenahnlichkeit ausgegangen (Beschlul3 vom 1. Oktober 1997
- 32 W (pat) 64/96 -).

Da Speiseeispulver das wesentliche Vorprodukt von Speiseeis ist, dirfte auch in-
soweit eine Ahnlichkeit mit Konditoreiwaren gegeben sein. Zudem ist auch das
Bundespatentgericht bereits in einer Entscheidung aus dem Jahre 1967 von einer
Warengleichartigkeit zwischen Speiseeispulver und Schokolade ausgegangen
(Richter/Stoppel, 11. Aufl, S 243).

Zutreffend hat die Markenstelle auch darauf hingewiesen, dal3 eine Warenahn-
lichkeit zwischen "Puddingpulver und Kakao, Kakaopuder" besteht, wie das Bun-
despatentgericht ebenfalls bereits im Jahre 1967 zu dem zu Lasten Widerspre-
chender strengeren Warengleichartigkeitsbegriff entschieden hat (Richter/Stoppel
aao, S 207).

Damit ist die Markenstelle zutreffend von einer Warenahnlichkeit - im festgestell-

ten Umfang - ausgegangen, woran die Einschrankung des Warenverzeichnisses



nichts zu andern vermag. Denn Verbraucher wissen in der Regel nicht, welche
Bestandteile die jeweilige Ware enthélt, so dal3 sie irrtimlich annehmen kénnten,
die Erzeugnisse bestinden auch aus Kakao oder Schokolade.

Dementsprechend war die Beschwerde der Markeninhaberin zurtickzuweisen,
wéahrend die Anschlu3beschwerde der Widersprechenden als unzuléssig zu ver-

werfen war.

Nach der Sach- und Rechtslage ist eine Kostenauferlegung nicht veranlaft (§ 71
Abs 1 MarkenG).

Vorsitzende Richterin  Dr. Fuchs-Wissemann Klante
Forst ist wegen Pensio-

nierung an der Unter-

schrift gehindert.

Dr. Fuchs-Wissemann

Hu



