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BESCHLUSS
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betreffend die angegriffene Marke 398 11 341

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 24. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlusse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 23. Mai 2001 und vom 8. Mai 2002 aufgeho-
ben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 999 914 zurlck-

gewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 999 914 wird die L6-
schung der angegriffenen Marke bezlglich der Waren "Vorrich-
tungen zur Versorgung beweglicher Verbraucher mit elektrischer
Energie" angeordnet.

Kosten werden nicht auferlegt.



Grinde

Unter anderem fir die Waren

Elektrische Apparate und Instrumente, nadmlich Vorrichtungen zur Versorgung
ortsabhéngiger Verbraucher mit elektrischer Energie und/oder Druckluft; elektri-
sche Kabel, Drahte, Leiter und Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und
Verteilertafeln; Vorrichtungen zur Versorgung beweglicher Verbraucher mit elektri-
scher Energie und/oder Druckluft; Druckverteiler; Druckluftzufihrungen

ist angemeldet und seit 27. Marz 1998 unter der Nr 398 11 341 in das Markenregi-

ster eingetragen das Zeichen

WARO.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 1980 eingetragenen, zuletzt 1999
verlangerten Marke 999 914

siehe Abb. 1 am Ende

Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke lautet "Elektrische Anschluf3- und
Verbindungsteile fur elektrische Leiter sowie elektrische Kupplungen, insbes
Klemmen, Stecker, Buchsen, Steckverbinder; elektrische Anschluf3- und Verbin-

dungskontakte, Schaltkontakte; Teile vorgenannter Waren".



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
bestritten. Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes
hat durch Beschlul? den Widerspruch und in einem weiteren Beschlul3 auch die
dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden mangels Glaubhaftma-

chung einer Benutzung zurtickgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und Benutzungsunterlagen (ei-
desstattliche Versicherung, Warenabbildungen und Kataloge) vorgelegt. Sie hat
sodann in der mundlichen Verhandlung den Widerspruch dahingehend be-
schrankt, dal3 sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren "elektrische Appa-
rate und Instrumente, nadmlich Vorrichtungen zur Versorgung ortsabhangiger Ver-
braucher mit elektrischer Energie; elektrische Kabel, Drahte, Leiter und Verbinder,
Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln; Vorrichtungen
zur Versorgung beweglicher Verbraucher mit elektrischer Energie" richtet. Be-
grindend hat die Widersprechende darauf hingewiesen, dafl3 es sich insoweit um
enger ahnliche Waren bis hin zu identischen Waren handele. Es bestehe auch

eine starke Zeichenahnlichkeit.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die teilweise

Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurtickzuweisen sowie der Widersprechenden die
Kosten des Beschwerdeverfahrens und des Erinnerungsver-

fahrens aufzuerlegen.

Begriindend legt sie im einzelnen dar, die Waren seien allenfalls zum Teil &hnlich.

Insoweit reichten aber die Unterschiede in den einander gegenuberstehenden



Marken aus, um Verwechslungsgefahr ausschlieRen zu kénnen. Es handele sich
namlich um Kurzworter, bei denen sich Abweichungen besonders stark auswirk-

ten. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestiinden erhebliche Unterschiede.

Der Kostenantrag sei hier deshalb gerechtfertigt, weil es die Widersprechende
unterlassen habe, sich schon im Verfahren vor der Markenstelle sachdienlich zu
aul3ern, insbesondere Benutzungsunterlagen vorzulegen. Sie habe auf diese
Weise die Inhaberin der angegriffenen Marke gezwungen, sich auch am Be-

schwerdeverfahren zu beteiligen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Teilldéschung ihrer Marke beziglich der Waren "Elektrische Apparate und Instru-
mente“, namlich Vorrichtungen zur Versorgung ortsabhéngiger Verbraucher mit
"elektrischer Energie und/oder Druckluft; Elektrische Kabel, Drahte, Leiter und
Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln" beantragt.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache selbst Erfolg. Wegen der Ahnlichkeit
der Marken und der Ahnlichkeit der Waren, auf die sich noch der Widerspruch be-

zieht, besteht Verwechslungsgefahr im Sinn von 8§ 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG.

Der in der mundlichen Verhandlung erklarte Verzicht auf einen Teil der vom Wi-
derspruch angegriffenen Waren ist sofort wirksam und beendet insoweit das Wi-
derspruchsverfahren (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl § 48 Rdn 14 und
16). Der Widerspruch betrifft somit nur noch die Waren "Vorrichtungen zur Versor-
gung beweglicher Verbraucher mit elektrischer Energie". Insoweit besteht Ver-

wechslungsgefahr.



Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr ist unter Beriicksichtigung aller malf3-
geblichen Umstande auszulegen, insbesondere der Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke, der Ahnlichkeit der Waren und der Ahnlichkeit der Marken. Dies

ergibt hier Folgendes:

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender
Umstande als normal einzustufen. Es handelt sich offensichtlich um ein Phanta-

siewort, das gut sprech- und merkbar ist.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benut-
zung ihrer Marke hinreichend glaubhaft gemacht. Nach den vorgelegten Benut-
zungsunterlagen wird die Marke vor allem bei verschiedenen Klemmen sowie bei
Bausteinen fur Relais, Schalter, Initiatoren und Aktoren, Ein-/Ausgangsmodule,
Steckverbinder eingesetzt. Diese Waren lassen sich unter das eingetragene Wa-
renverzeichnis subsumieren. Auch bei der Integrationsfrage ergeben die benutz-
ten Waren einen gegenuber dem eingetragenen allenfalls unwesentlich engeren
Warenbegriff, so dal? gemaR § 43 Absatz 1 Satz 3 MarkenG vom eingetragenen
Warenbegriff auszugehen ist.

Diese Waren sind mit den nach der beantragten Teilldschung allein noch im Streit
befindlichen Waren "Vorrichtungen zur Versorgung beweglicher Verbraucher mit
elektrischer Energie" ahnlich. Dieser weite Oberbegriff betrifft namlich alle zur
elektrischen Energieversorgung dienenden Teile und ist insbesondere entgegen
der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf speziell zusammen-
gesetzte Kompaktanlagen beschrankt. Ob man im Einzelfall auch eine einzelne
Steckverbindung wie zB eine nicht ortsfest installierte, sondern beweglich ange-
brachte Steckdose bereits als Vorrichtung im Sinne der angegriffenen Ware be-
zeichnen kann, bedarf hier keiner abschlieRenden Entscheidung. Jedenfalls fallen
unter diesen Begriff auch einfache, nur aus ein paar Einzelteilen bestehende Vor-
richtungen. Diese sind nach den maf3gebenden Kriterien, insbesondere der Mate-

rialbeschaffenheit, dem technischen know how, den ublichen Verwendungswei-



sen, den regelmaRigen Verkaufsstatten etc ohne weiteres denselben Unterneh-
men zuzuordnen wie die Waren der Widersprechenden. Sie werden auch von

denselben Unternehmen hergestellt.

Zwischen den beiden Marken besteht auch Zeichenédhnlichkeit. Die Wider-
spruchsmarke ist leicht bildhaft ausgestaltet, wobei jedoch der Bildteil keine selb-
stéandige kennzeichnende Funktion hat, sondern lediglich gleichsam unterstreicht,
dafl} es sich um einen sich mit Elektrizitat befassenden Herstellerbetrieb handelt.
Bei mindlichen Wiedergaben, die in diesem Zusammenhang jedenfalls nicht aus-
geschlossen werden kdnnen, wenn sie nicht sogar weit Uberwiegen, spielen die
bildlichen Ausgestaltungen der Widerspruchsmarke somit keine Rolle. Im Klang-
bild unterscheiden sich die Marken lediglich durch den Austausch des Mittelkon-
sonanten G durch ein R. Bei weniger akzentuierter Sprechweise wirkt dieser, das
Gesamtklangbild nicht sehr nachhaltig beeintrachtigende Unterschied nicht aus-
reichend deutlich, um bei den sonstigen kollisionsférdernden Umstanden im Ge-

samteindruck Verwechslungsgefahr ausschlie3en zu kénnen.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Ko-
sten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unbegriindet. Auf die Kostenentscheidung
im Erinnerungsverfahren kann aufgrund der lediglich von der Widersprechenden
eingelegten Beschwerde nicht zugegriffen werden. Eine Anschlul3beschwerde hat
die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht erhoben. Sie kann nicht in dem nur in
der mindlichen Verhandlung gestellten Kostenantrag gesehen werden. Die An-
schluRbeschwerde unterliegt bis auf die Gebuhrenpflicht den Formerfordernissen
der Beschwerde (Strobele/Hacker, MarkenG aaO 8§ 66 Rdn. 87), hatte also schrift-
lich eingelegt werden muissen (8 66 Abs. 2 MarkenG).

Bezuglich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist eine Kostenauferlegung

ebenfalls nicht gerechtfertigt. Hierzu ist zwar der Ausgang des Verfahrens nicht



allein entscheidend. Dal3 die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht
bereits vor der Markenstelle dargelegt hat, ist aber keine nachhaltige Verletzung
prozessualer Sorgfaltspflichten im Beschwerdeverfahren. Das Verfahren vor dem
Bundespatentgericht ist das erste gerichtliche Verfahren. In diesem Verfahren sind
die Benutzungsunterlagen rechtzeitig, namlich bereits kurz nach Beschwer-

deeinlegung vorgelegt worden.
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