29 W (pat) 95/02 Verkindet am
21. April 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 62 843

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der miundlichen Verhandlung vom 21. April 2004 durch die Vorsitzende
Richterin Grabrucker, den Richter Baumgéartner und die Richterin Fink
beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 40 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 14. Marz 2002 wird aufgehoben, soweit der Wi-
derspruch fir die Waren ,duroplastisch beschichtete Zylinder in der
Klarwasserhydraulik, duroplastisch beschichtete Zylinder in anderen
Druckmedien® zurtickgewiesen wurde.

2. Die Loschung der Marke 399 62 843 wird insoweit angeordnet.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

.Materialbearbeitung; duroplastisch beschichtete Zylinder in der Klarwas-

serhydraulik, duroplastisch beschichtete Zylinder in anderen Druckmedien®

eingetragene Marke Nr. 399 62 843



Hydco

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritatsalteren Marke Nr. 1094781

HYDAC

die fur die Waren

~hydropneumatische Speicher als Maschinenteile und fur Land-, Luft- und
Wasserfahrzeuge; Armaturen aus Metall fur die Befestigung von Speichern,
von Gas-, Flussigkeits- und Elektroleitungen, Regelungs- und Sicherungs-
armaturen fur Gas- oder FlUssigkeitsapparate und fir Gas- oder Flussig-
keitsleitungen; hydraulische, hydropneumatische und reflektorische Schall-,
Schwingungs- und Drucksto3dampfer, Resonatoren; Filter als Maschinen-
teile und fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Filterapparate, Filtergerate,
Filterelemente als Maschinen-, Fahrzeug- und Motorenteile zum Filtern
flissiger und/oder gasformiger Medien unterschiedlicher Viskositaten, Fil-
termaterial aus Faserstoff, Filz, Gewebe, Glaswolle und Papier; Warmetau-
scher fUr stationdre und mobile Anwendungen zum Warmeaustausch zwi-
schen flussigen und/oder gasférmigen Medien; Absperrgerate, Absperrap-
parate, Absperrhahne und Ventile als Maschinen- und Fahrzeugteile, ins-
besondere fir hydraulische und pneumatische Antriebsmittel und Medien,
insbesondere Stromventile, Wegeventile, Druckventile mit Anzeige und
Uberwachung, Ent- und Beliiftungsventile; Steuergerate als Maschinenteile
und Fahrzeugteile, insbesondere fir hydraulische und pneumatische Anla-
gen, inshesondere Stromteiler und Steuerblocke; Steuergerate und —appa-
rate fur Fahrstuhlsteuerungen, fur Aufzugsteuerungen und fir Liftsteuerun-
gen; hydraulische und pneumatische Steuereinheiten, bestehend aus min-
destens einem Ventil oder mehreren Ventilen wie Wege-, Druck- und
Stromventilen; hydraulische oder pneumatische Arbeitszylinder; hydrauli-

sche oder pneumatische Antriebsaggregate fur Land-, Luft- und Wasser-



fahrzeuge und als Maschinenteile, insbesondere fur die Verfahrenstechnik,
fur den allgemeinen Maschinenbau und fur Fahrzeuge, insbesondere fir
Baumaschinen, fur Werkzeugmaschinen, Kunststoffmaschinen, fir den An-
trieb von Werkzeugen, fur Pressen, fur Transportanlagen, fur Schifffahrt
und Luftfahrt, fur die Chemie- und Reaktortechnik, fur den Berg- und Hiit-
tenbau und fur Walzwerke, im wesentlichen bestehend aus mindestens ei-
ner Hydraulikpumpe, mindestens einem Antriebsmotor und mindestens ei-
nem Flussigkeitsbehélter aus Metall oder Kunststoff; hydraulische Antriebs-
aggregate fur Fahrstuhlsteuerungen, fur Aufzugsteuerungen und fir
Liftsteuerungen, im wesentlichen bestehend aus einer Hydraulikpumpe, ei-
nem Antriebsmotor und einem Flissigkeitsbehalter aus Metall oder Kunst-
stoff, hydraulische Motoren; Steuer- und Regelgerate, insbesondere elektri-
sche, elektro-mechanische und elektro-hydraulische Regel- und Stellgerate;
Dosiergerate, Schmierapparate und —geréate, Versorgungsgerate, namlich
Verteiler, fur stationdre und mobile Anwendung; maschinell und von Hand
betatigbare Spannapparate, Spannmaschinen und Spannwerkzeuge; An-
zeige-, Kontroll- und Steuergerate fur Niveau, Druck, Temperatur und
Menge fir gasformige und flissige Medien, Manometerwahlschalter; hand-
oder motorbetriebene hydraulische Druck- und Forderpumpen, regelbar und
nicht regelbar; Schaltgerate, Uberwachungsgeréte und Diagnostikgerate fiir
den technischen Gebrauch; Druck, Wege-, Volumen-, Temperatur- und
Analyse-Sensoren, insbesondere auf physikalisch-elektronischer oder che-
misch-elektronischer Basis; Einzelteile fur elektronische Apparate, insbe-
sondere logische Elemente, elektrotechnische und elektronische Bauteile
und daraus bestehende Baugruppen (soweit in Klasse 9 enthalten), insbe-
sondere gedruckte Schaltungen, Halbleiterbauelemente, integrierte Schal-
tungen, Speicherbausteine, Widerstande, Mikroprozessoren; Leiterplatten
mit elektrotechnischen und elektronischen Baugruppen und Bauteilen von
Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen sowie elektrischen und elektroni-
schen Anlagen zur Uberwachung, Uberpriifung, Steuerung und Regelung

industrieller Arbeitsvorgange und von Apparaten und Geraten in Land-,



Luft- und Wasserfahrzeugen, insbesondere Halbleiterbauelemente; elektro-
nische, elektrotechnische und mechanische Apparate, Gerate und Instru-
mente (soweit in Klasse 7 und 9 enthalten), insbesondere fir Computer und
aus den vorgenannten Waren zusammengestellte Systeme, einschliel3lich
der daran angeschlossenen peripheren Gerate zur Erfassung, Anzeige,
Ausgabe und Ubermittlung von Daten und fiir die Fertigungs- und Verfah-

renstechnik”

eingetragen ist. Der Widerspruch ist auf alle Waren gesttitzt und richtet sich gegen

alle Waren und Dienstleistungen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent-

und Markenamt die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Mit Beschluss vom 14. Marz 2002 hat die Markenstelle fur Klasse 40 des Deut-
schen Patent- und Markenamts den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr
zuruckgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefiihrt, dass trotz einer beachtlichen
Warennahe der Waren ,Zylinder” wegen geringer Marken&hnlichkeit ein ausrei-
chender Abstand gewahrt sei. Bei der klanglichen Beurteilung ergaben sich unter-
schiedliche Vokalfolgen und eine voneinander abweichende Silbengliederung. Der
identische Wortanfang ,Hyd" weise eine beschreibende Bedeutung auf. Er sei
deshalb kennzeichnungsschwach und nicht pragend fur den Gesamteindruck. In
schriftbildlicher Hinsicht seien beide Marken trotz des identischen Wortanfangs im
Gesamtbild unterschiedlich. Die Einrede der mangelnden Benutzung lie3 die Mar-

kenstelle aufgrund dieser Sachbehandlung auf3er Acht.

Zur Begrundung ihrer gegen den Zurlickweisungsbeschluss gerichteten Be-
schwerde fuhrt die Widersprechende aus, ,duroplastisch beschichtete Zylinder in
der Klarwasserhydraulik sowie duroplastisch beschichtete Zylinder in anderen

Druckmedien® seien gleichartig mit ,hydropneumatischen Speichern als Maschi-



nenteile und fir Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge“. Zur Herstellung solcher Hy-
drospeicher sei eine Materialbearbeitung notwendig, was u.a. eine beachtliche
Ahnlichkeit begriinde. Den danach erforderlichen erheblichen Abstand wiesen die
zu vergleichenden Marken nicht auf. Vielmehr bestehe eine hochgradige Marken-
ahnlichkeit. Der regelmaRig starker beachtete Wortanfang ,Hyd" sei bei beiden
Marken identisch und weder beschreibend noch eine typische Abktrzung. Schrift-
bildlich betrachtet bestiinden beide Marken aus je 5 Buchstaben und wiesen glei-
che Ober- und Unterlangen auf. Klanglich komme es nicht darauf an, ob ein klang-
starker Konsonant den Schlussbuchstaben oder den vorletzten Buchstaben eines
Wortes bilde. Denn beim Vergleich aus der Erinnerung kdnne zwar ein einzelner
Buchstabe, jedoch nicht die Reihenfolge der Buchstaben identifiziert werden. Dar-
Uber hinaus traten die Endungen nicht markant in Erscheinung. Des weiteren
macht die Widersprechende geltend, dass ihr Zeichen von erhdhter Kennzeich-

nungskraft aufgrund eines hohen Bekanntheitsgrades sei.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung beruft sich die Widersprechende auf eides-
stattliche Versicherungen des Leiters ihrer Verkaufsabteilung vom 30. Juli 2002
und vom 31. Marz 2004, in der Umsatze mit Speichern aus den Jahren 1996 bis
2001 in Hohe von ...DM bzw. fur Produkte der Fluidtechnik und
der Hydraulik im Jahr2003 mit Uber ...€ angegeben werden.
Weiterhin legt die Widersprechende Kataloge vor zum Beleg der Kennzeichnung

ihrer Produkte mit der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der Marke
399 62 843 anzuordnen.



Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er tragt vor, dass der Anfang der gegenuberstehenden Wortmarken ,Hyd" ein glatt
beschreibender Hinweis auf ,Hydraulik® sei, weshalb die Widerspruchsmarke an
einer extremen Kennzeichnungsschwache leide, zumal sie ausschliel3lich fur Wa-
ren des Hydraulikbereichs eingesetzt werde. Der aufgrund dieser Kennzeich-
nungsschwache zwischen den beiden Zeichen einzuhaltende geringe Abstand sei
gewahrt. Die Vergleichsmarken seien in klanglicher Hinsicht véllig verschieden, da
sie deutlich unterschiedliche Silbentrennung und einen unterschiedlichen Sprech-
rhythmus aufwiesen. Weiterhin sei wesentlich, dass der geschlossen und dunkel
klingende Schlussvokal ,0“ zu einem weichen Ausklang der angegriffenen Marke
fuhre, wéahrend die Widerspruchsmarke mit dem harten Konsonanten ,c“, der
gleich ,k* gesprochen werde, ende. Die klangliche Ubereinstimmung erschiopfe
sich in dem glatt beschreibenden Bestandteil ,Hyd". Dartber hinaus handele es
sich um Kurzworter, die besser und genauer als langere Markenwdorter in Erinne-
rung blieben. AuBerdem halt der Inhaber der angegriffenen Marke eine Ahnlichkeit
zwischen den Waren der Widersprechenden und den von ihr beanspruchten
Dienstleistungen fiir nicht gegeben. Fir ihre Bekanntheit habe die Widersprechen-
den nichts vorgetragen. Der Umsatzsprung 2003 sei nicht glaubhaft. Es fehle auch
an ausreichenden Angaben uber die Benutzung der Widerspruchsmarke in

Deutschland.

In der mindlichen Verhandlung hat die Widersprechende noch zu den Preisen

ihrer Produkte sowie deren Einsatzgebiet vorgetragen.

Die zulassige Beschwerde ist nur teilweise begrindet. Hinsichtlich der Waren ,,du-

roplastisch beschichtete Zylinder in der Klarwasserhydraulik, duroplastisch be-



schichtete Zylinder in anderen Druckmedien” besteht entgegen der Auffassung der
Markenstelle fur die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechs-
lungen, so dass insoweit die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen war
(8 43 Abs. 2 S.1 MarkenG iVm 88 42 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

In standiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften
(EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabél/Puma; MarkenR 1999, 236 ff — Lloyd/Loints)
und des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt GRUR 2003, 332 - Abschlussstlck
m.w.N.) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berticksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwir-
kung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitat
oder Ahnlichkeit der Marken und der Identitat oder Ahnlichkeit der mit ihnen ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der
alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (vgl. EUGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Ca-
non; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; MarkenR 2001, 311 ff - Dorf MUNSTER-
LAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; GRUR 2002, 1067
- DKV/OKV). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der
Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbe-
sondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente zu bericksichti-
gen sind. Es kommt entscheidend darauf an, wie die Marke auf den betroffenen
Abnehmerkreis wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ
131, 122, 124 1. - Innovadiclophont).

1. Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke in zulassiger Weise nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG
bestritten. Die Widersprechende hat mit den von ihr eingereichten Unterla-
gen sowie den eidesstattlichen Versicherungen des Leiters der Verkaufs-
abteilung der Firma H...GmbH vom 30.Juli2002 wund vom
31. Mérz 2004 die Benutzung des Zeichens ,HYDAC* fur ,hydropneumati-



sche Speicher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge* fur
den Zeitraum von 1996 bis 2003 glaubhaft gemacht. Diese Glaubhaftma-
chung erstreckt sich damit auf die nach 8§ 43 Abs.1 MarkenG relevanten
Zeitraume von 31. Dezember 1994 bis 31. Dezember 1999 sowie von April
1999 bis zur Entscheidung des Senats 2004, wobei es nicht erforderlich ist,
fur die gesamte Zeit liickenlos Nachweise zu erbringen (BGH GRUR 1999,
995 ff - HONKA).

Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Katalogen vom Oktober
1999, vom Januar 2001 und vom November 2002 geht zunachst eine funk-
tionsgemale Verwendung der Marke als Mittel zur betrieblichen Herkunfts-
unterscheidung hervor. Aus den Werbeschriften fir die ,hydropneumati-
schen Speicher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge*
ist die Anbringung der Marke auf der Ware selbst erkennbar und entspricht
der im Verkehr tblichen und wirtschaftlich sinnvollen Verwendung (BGH
a.a.0. - HONKA). Wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Lei-
ters der Verkaufsabteilung der Firma H... GmbH vom
30. Juli 2002 ergibt, von der die fur den Vertrieb hergestellten Prospekte
stammen, erfolgte die Kennzeichnung im Einvernehmen und zu Gunsten
der Widersprechenden. Aus dieser sowie der eidesstattlichen Versicherung
vom 31. Mérz 2004 geht hervor, dass mit den in Rede stehenden Speichern
in den Jahren 1996 bis 2001 Umsatze in Hohe von insgesamt ....
DM und fur das Jahr 2003 von uber ... € gemacht wurden. Zwar las-
sen diese Umsatzangaben nicht erkennen, ob die Umsétze in der Bundes-
republik Deutschland erzielt wurden. Da jedoch ein Grof3teil der Prospekte
in deutscher Sprache ist und die Ubrigen wie Ublich in diesem technischen
Warengebiet mehrsprachig (englisch/deutsch) sind, hat der Senat keine
Bedenken hier zumindest von einem Teil der Umséatze als in Deutschland
gemacht auszugehen. Dies ist ausreichend fir die Glaubhaftmachung der
Benutzung und den Ausschluss einer Scheinbenutzung. Aus den Prospek-
ten vom 01.01 und vom 11.02 ergibt sich des weiteren, dass die Produkte

der Widersprechenden u.a. im ICE und in anderen deutschen Ziigen sowie
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im Airbus zum Einsatz kommen. Dazu hat die Widersprechende im Termin
- vom Markeninhaber unbestritten — vorgetragen, die Umséatze in Deutsch-
land fur Speicher liegen im ... ...bereich. Der Einzelpreis
liege zwischen ...€ und ...€. Sie werden eingesetzt in Toiletten
der ICE-Ziige, im Airbus sowie auf Olplattformen. Angesichts dieser
Umstande einschliel3lich der aufwéndig gestalteten Prospekte besteht nach
Auffassung des Senats die im Rahmen der Glaubhaftmachung
ausreichende Uberwiegende Wahrscheinlichkeit fur eine ernsthafte
Benutzung der Widerspruchsmarke fir ,hydropneumatische Speicher als
Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge” im Inland; von einer
Scheinbenutzung kann jedenfalls nicht ausgegangen werden.

Zwischen ,duroplastisch beschichteten Zylindern in der Klarwasserhydrau-
lik, duroplastisch beschichteten Zylindern in anderen Druckmedien“ und
-hydropneumatischen Speichern als Maschinenteile fur Land-, Luft- und
Wasserfahrzeuge® besteht engste Warenahnlichkeit. Hingegen sind die
letztgenannten Waren ganzlich unahnlich in Bezug auf die beanspruchte

Dienstleistung ,Materialbearbeitung®.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind
nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs und des Bundes-
gerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berlcksichtigen, die das Verhalt-
nis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen
Faktoren gehoren insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nut-
zung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-
ganzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f.
- Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyds/Loint's; BGH a.a.O. - Canon Il
BIPMZ 1998, 226 f - GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 - PAPPAGALLO;
WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Auch die malfgeblichen wirt-
schaftlichen Zusammenhange, namlich Herstellungsstatte und Vertriebs-

wege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und
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Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die

Verkaufs- und Angebotsstatten sind relevante Gesichtspunkte.

a) Unter dem Gesichtspunkt der Herstellungsstatten und des
Verwendungszwecks liegt hier Ahnlichkeit vor. Bei hydropneumatischen
Speichern handelt es sich ebenso wie bei Hydraulikzylindern um Be-
standteile von mit Flussigkeitsdruck arbeitenden Kraftiibertragungssys-
temen. Deren Einzelteile werden regelmafig in denselben Produktions-
stellen fabriziert. Der Vergleich der von der Widersprechenden vorge-
legten Prospekte mit der Anlage zur Anmeldung der jungeren Marke
zeigt, dass hydropneumatischen Speicher und Hydraulikzylinder in iden-
tischen Einsatzgebiete verwendet werden, namlich in der Schifffahrt
oder in der Seehydraulik (jungere Marke) bzw. im Schiffsbau sowie im
Off-Shore-Bereich auf Bohrinseln (Widerspruchsmarke). Der Markenin-
haber hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu-
nachst ausgefihrt, dass es sich bei den von ihm beanspruchten du-
roplastisch beschichteten Zylindern um ganz spezielle Waren handle,
weshalb allenfalls eine entfernte Warenéhnlichkeit bestehe. Diese Auf-
fassung hat er im Beschwerdeverfahren zu Recht nicht mehr aufrecht
erhalten. Wie sich namlich aus der Anlage zur Anmeldung der angegrif-
fenen Marke ergibt, erfolgt die Beschichtung der Zylinder, um einen ho-
hen Korrosionsschutz, hohe Dehnfahigkeit der Beschichtung und Re-
sistenz gegen chemische Einflisse zu erreichen und damit den beson-
deren Anforderungen in den genannten Einsatzgebieten mit starker
Feuchtigkeitsbelastung gerecht zu werden. Die einander gegenuberste-
henden Waren dienen insgesamt demselben Verwendungszweck und
arbeiten, wie die Widersprechende zutreffend ausgefiihrt hat, nach
demselben Wirkprinzip. Demzufolge liegen ,hydropneumatische Spei-
cher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge“ und ,du-

roplastisch beschichteten Zylinder in der Klarwasserhydraulik, du-



b)
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roplastisch beschichteten Zylinder in anderen Druckmedien” im engsten
Ahnlichkeitsbereich.

Keine Ahnlichkeit besteht dagegen zwischen der Dienstleistung
~Materialbearbeitung“ der jungeren Marke und der Ware ,hydropneuma-
tische Speicher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahr-
zeuge*, fur die allein die Benutzung der Widerspruchsmarke nachgewie-
sen wurde. Zwar gehen sowohl die Markenrechtsrichtlinie als auch das
Markengesetz davon aus, dass grundsatzlich eine Ahnlichkeit von Wa-
ren und Dienstleistungen gegeben sein kann (BGH MarkenR 2000, 321
ff — Papagallo m.w.N.). Dienstleistungen sind aber generell weder mit
den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit
den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen,
ohne weiteres fur &hnlich zu erachten. Vielmehr missen fir eine Fest-
stellung der Ahnlichkeit besondere Umstande vorliegen (BGH a.a.O. -
Papagallo). Diese sind nicht gegeben, denn der Verkehr unterliegt im
vorliegenden Fall nicht der Fehlvorstellung, der Hersteller der Waren
~hydropneumatische Speicher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und
Wasserfahrzeuge®, trete (auch) mit der Dienstleistung ,Materialbearbei-
tung“ im geschaftlichen Verkehr auf. Bei ,Materialbearbeitung” handelt
es sich namlich darum, dass im Auftrag und fur Rechnung Dritter anor-
ganische oder organische Stoffe oder Gegenstande mechanisch oder
chemisch verarbeitet oder umgewandelt werden. Regelmalig erfolgen
Warenproduktion einerseits und reine Materialbearbeitung andererseits
in unterschiedlichen Betrieben. Lediglich auf dem Gebiet der fur die
Materialbearbeitung erforderlichen Maschinen gibt es Uberschneidun-
gen auf Hersteller- und Anbieterebene (vgl. Richter/Stoppel 12. Aufl.
2002, S. 389). Ansonsten handelt es sich bei der Materialbearbeitung
um eine fur die Warenherstellung erforderliche, unselbstéandige Produk-
tionsstufe, die regelmafig nicht fir AulBenstehende erbracht wird. Die

Widersprechende hat nicht vorgetragen, dass auf dem Gebiet der Hy-
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drauliktechnik produzierende Unternehmen Ublicherweise selbstandig
neben der Herstellung und dem Vertrieb ihrer Spezialprodukte derartige
Arbeiten fur Dritte erbringen. Soweit sie auf ihre im Rahmen der Kun-
denbetreuung geleisteten Reparatur- und Servicedienstleistungen hin-
gewiesen hat, erfolgt die damit u.U. einhergehende Materialbearbeitung
ebenfalls als unselbstdndige Nebendienstleistung. Im Vordergrund steht
die Pflege und der Erhalt des Produkts, nicht die umfassende Material-

veranderung.

Den danach bei ,duroplastisch beschichteten Zylindern in der Klarwasser-
hydraulik, duroplastisch beschichteten Zylindern in anderen Druckmedien®
und ,hydropneumatischen Speichern als Maschinenteile fr Land-, Luft- und
Wasserfahrzeuge® erforderlichen deutlichen Abstand halt die jungere Marke
nicht ein. Bezuglich der sich gegenuberstehenden Zeichen ,Hydco“ und
.HYDAC*" besteht unmittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

a) Die Widerspruchsmarke verfligt Uber eine normale Kennzeichnungs-
kraft. Die vom Markeninhaber zu den Akten gereichten Beispiele zeigen
zwar, dass die Buchstabenkombination ,HYD" haufig als Abkirzung fur
»hydraulisch* oder ,Hydraulik* verwendet wird. Obwohl ,hyd“ nicht die
offizielle Abktrzung ist, sondern ,hydr.“ bzw. ,Hydr.”, ist der jeweilige
Bezug ohne weiteres zu erkennen. Im Gegensatz zu der in ihrer Ge-
samtheit zu beurteilenden Widerspruchsmarke ,HYDAC® wird aber in
den Beispielsfallen ,hyd" stets in Alleinstellung und zumeist in Verbin-
dung mit einem weiteren Sachbegriff verwendet, auf den sich die Aus-
sage ,hydraulisch* oder ,Hydraulik* bezieht. In allen Fallen ist die Eigen-
schaft von ,hyd/Hyd" als Abklrzung deutlich erkennbar. Die Wider-
spruchsmarke erscheint demgegeniber als einheitlicher Gesamtbegriff
,HYDAC", der keinerlei erkennbaren Aussagegehalt besitzt und damit
auch bei den hier angesprochenen fachkundigen Verkehrskreisen als

Phantasiebegriff aufgenommen wird. Daher weist er nach Ansicht des
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Senats durchschnittiche Kennzeichnungskraft auf (Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 8§ 14, Rdn. 194 f.). Blol3e Anklange, an den Einsatzbereich
kdnnen gegebenenfalls sogar die Einpragsamkeit eines Zeichens erho-
hen (vgl. OLG Dusseldorf, GRUR-RR 2001, 49 ff - combit). Eine Schwa-
chung durch Drittzeichen liegt ebenfalls nicht vor. Eine solche Schwa-
chung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die
Drittkennzeichen benutzt sind und im Bereich der identischen oder eng
benachbarten Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erschei-
nung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewdhnung des
Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen des Verkehrs im
Ahnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH MarkenR 2001, 307 ff
- CompuNet/ComNet - m.w.N.). Da zum einen fir den Senat im Rahmen
der Amtsermittlung keine Mdoglichkeit besteht, die Benutzungslage der
Drittzeichen aufzuklaren und zum anderen der Markeninhaber als Wett-
bewerber seiner Beibringungspflicht durch Vortrag zur Benutzungslage
fur die in seiner Sphare liegenden Umstande nicht nachkam, indem er
zur Benutzungslage vorgetragen hatte, ist der Sachverhalt nicht aufzu-
klaren. Die materielle Beweislast trifft den Markeninhaber bzw der Sach-
verhalt ist nicht liquide. Die Annahme einer nachtraglichen Schwéchung
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher nicht ge-
rechtfertigt.

Andererseits kann auch keine erhéhte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu Grunde gelegt werden. Die von der Widersprechenden
vorgetragenen Umsatzzahlen rechtfertigen es zwar, davon auszugehen,
dass das Zeichen fur Hydraulikspeicher im Inland ernsthaft benutzt wor-
den ist. FUr den Nachweis der Benutzung und die Inanspruchnahme ei-
ner erhbhten Kennzeichnungskraft sind jedoch deutlich unterschiedliche
Zahlen erforderlich. Die Kennzeichnungskraft mufd auch prazise fur die
Waren glaubhaft gemacht werden, die im Identitats- oder Ahnlichkeitsbe-
reich liegen. Dies ist hier nicht geschehen. Die Ungenauigkeit der geo-

grafischen Zuordnung der Umsatze sowie der auf samtliche Produkte
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und Einsatzbereiche weltweit bezogene Vortrag der Widersprechenden
rechtfertigt es nicht, hinsichtlich der im Verfahren relevanten Waren ,hy-
dropneumatische Speicher als Maschinenteile fur Land-, Luft- und Was-

serfahrzeuge” von einer erh6hten Kennzeichnungskraft auszugehen.

b) Die jungere Marke ,Hydco® ist mit der Widerspruchsmarke ,HYDAC*
schriftbildlich verwechselbar. Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist an-
hand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinn-
gehalts zu ermitteln. FUr die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht
in aller Regel bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hin-
sicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 =
WRP 2003, 1436 - Kelly). Bei Gegenuberstellung der beiden Zeichen in
ihren registrierten Formen ,HYDAC" und ,Hydco" besteht auf Grund der
unterschiedlichen Schreibweisen noch ein hinreichender Abstand. Denn
die Widerspruchsmarke vermittelt auf Grund der verwendeten Versalien
ein ruhiges, blockartiges und damit ein vollig anderes Bild als die jun-
gere Marke. Durch die Kleinschreibung nach dem Ubereinstimmenden
Grol3buchstaben ,H* am Wortanfang entsteht in dem Wort ,Hydco* eine
deutliche Abstufung, die zusammen mit der sich abwechselnden Unter-
und Oberlange beim ,y*“ und dem sich anschlie3enden ,d“ eine gegen-
Uber der Widerspruchsmarke wesentlich unruhigere und weniger homo-
gene Wirkung hervorruft. Allerdings sind beim schriftbildlichen Vergleich
neben den registrierten Markenformen auch alle anderen verkehrsubli-
chen Schreibweisen zu berlcksichtigen, weil der Verkehr an unter-
schiedliche Erscheinungsformen desselben Zeichens gewdhnt ist (Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 2003, § 9 Rn 138, 208 f m.w.N.). Da-
nach konnen sich die Widerspruchsmarke und das angegriffene Zeichen
in der fur die jungere Marke registrierten Schreibweise mit einem Grol3-
buchstaben am Anfang und Kleinschreibung im Ubrigen oder beide Zei-
chen in Kleinschreibung gegenuber stehen, also ,Hydco" und ,Hydac"

bzw. ,hydac* und ,hydco“, hier in der gangigen Schrift ,Arial*. Dann
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stimmen nur die drei Buchstaben am regelmafdig starker beachteten
Wortanfang vollig Gberein. Die nachfolgenden Wortenden bestehen mit
»=ac” und ,co” jeweils aus rund geformten und damit auf3erst ahnlichen,
schwer unterscheidbaren Buchstaben. Gleiches gilt bei Verwendung
z.B. der ublichen Schriftart , Times New Roman®, was zu den Schriftbil-
dern ,Hydac* und ,Hydco“ fuhrt bzw. zu ,hydac* und ,hydco“. Hinzu
kommt, dass die Stellung des in beiden Zeichen vorhandenen Buchsta-
ben ,c" in einer die Verwechslung fordernden Weise lediglich vertauscht
ist. Da die Vergleichszeichen auf diese Weise einander schriftbildlich so
stark angenahert sind, spielt es keine Rolle, dass es sich jeweils um re-
lativ kurze Woérter handelt. Zu bertcksichtigen ist auch, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die Vergleichszeichen in der Regel nicht
gleichzeitig nebeneinander wahrnehmen und sie deshalb nicht mitein-
ander vergleichen kdnnen, sondern sie aus der Erinnerung beurteilen.
Auch bestehen die angesprochenen Verkehrskreise nicht ausnahmslos
aus einschlagigen Fachleuten aus dem Bereich der Hydraulik, bei denen
eine grélRere Kenntnis der auf dem Markt befindlichen Marken erwartet
werden kann, ebenso eine grol3ere Aufmerksamkeit gegeniiber neuen
Kennzeichnung (vgl. Strobele/Hacker a.a.O., Rn. 154). Vielmehr sind in
hohem Mal3e auch blof3e Anwender hydraulischer Systeme oder Repa-
raturbetriebe betroffen, wie sich aus den mdéglichen Einsatzgebietern er-
gibt. Auch bei gré3eren Abnehmern, erst Recht bei ebenfalls in Betracht
kommenden kleineren und mittleren Betrieben, missen gegebenenfalls
Personen Entscheidungen Uber Austausch- oder Ausbaubedarf treffen,
die selbst nicht Uber das Unterscheidungsvermégen von Fachleuten
verfugen. Im Ubrigen kénnen auch Fachkreise, obwohl sie in der Regel
sorgféltig zu prifen und zu unterscheiden gewohnt sind, Kennzeichnun-
gen dann verwechseln, wenn diese wie im vorliegenden Fall einander
sehr é@hnlich sind (vgl. BGH GRUR 1982, 420 ff — BBC/DDC - m.w.N.).
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Im Hinblick auf die hochgradige Ahnlichkeit der Waren ,duroplastisch be-
schichtete Zylinder in der Klarwasserhydraulik, duroplastisch beschichtete
Zylinder in anderen Druckmedien” und ,hydropneumatischen Speicher als
Maschinenteile fur Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge* und die bei Beruck-
sichtigung mdoglicher Schreibweisen bestehende ebenfalls hochgradige
Ahnlichkeit der beiden Marken liegt insgesamt eine beachtliche Gefahr von
Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke ,Hydco* und der Wi-
derspruchsmarke vor. Der Beschluss der Markenstelle ist daher insoweit
aufzuheben und die Léschung der jingeren Wortmarke 399 62 843 ,Hydco"
fur ,duroplastisch beschichtete Zylinder in der Klarwasserhydraulik, du-
roplastisch beschichtete Zylinder in anderen Druckmedien® anzuordnen.

Grabrucker Baumgartner Fink
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