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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 300 70 958

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 3. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kétker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fur Klasse 7 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 17. April 2002 teilweise aufgehoben,
namlich insoweit, als der Widerspruch aus der Marke

953 841 fur folgende Waren zurtickgewiesen worden ist:

Schneidmaschinen, vorgenannte Waren fur nichtmetallische

FuRbodenbelage;

Schweil3maschinen fur die Bearbeitung von nichtmetalli-
schen FuRbodenbelagen, ausschliel3lich zum Einbringen von
Kunststoff-Fullungen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bo-

denbahnen bestehenden Nuten.

2. wegen des Widerspruchs aus der Marke 953 841 wird die
teilweise Loschung der Marke 300 70 958 angeordnet, nam-

lich fUr die unter Ziffer 1. aufgefihrten Waren.

3. Im dbrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.



Grinde

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 300 70 958

Uniweld

far

KI. 7: Abldsemaschinen, Schneidmaschinen, NutenfrAsmaschinen, vorgenannte
Waren fur nichtmetallische Ful3bodenbeldge; Schweilmaschinen fur die Bearbei-
tung von nichtmetallischen FulBbodenbeléagen, ausschliel3lich zum Einbringen von
Kunststoff-Fullungen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bodenbahnen bestehen-
den Nuten; Schleifmaschinen und Poliermaschinen fur nichtmetallische FuRbéden
und nichtmetallische Wande, Sdgemaschinen (insbesondere Tursagen und Geh-
rungssagen), Reinigungsmaschinen fur die Trocken- und Naf3reinigung von nicht-
metallischen FuRBbdden und nichtmetallischen Wénden, FrAsmaschinen zur Bear-

beitung von nichtmetallischen FuZbéden und nichtmetallischen Fubodenbelagen;

Kl. 8: Handbetatigte Werkzeuge und Geréate fur die Bearbeitung von nichtmetalli-
schen FuRRbdden und nichtmetallischen FulRbodenbeldgen, namlich Messer,
Handschleifer, Schaber, Kellen, Rakeln, Spachteln; Spanngerate fir Teppichbo-

den; Nuten- und Fugenhobel;



KIl. 9: Messgeréate zur Messung der Scherfestigkeit von nichtmetallischen Béden

und Estrichen, Feuchtigkeitsmessgerate, Bodentemperatur-Messgeréate.
(Warenverzeichnis in der Fassung vom 3. Mai 2005)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bildmarke 953 841

UNIWELD

eingetragen fur

Elektro-Schweil3gerate, insbesondere Elektroden-Schweildmaschinen und Schutz-
gas-Schweimaschinen, wie MIG/MAG Schweildmaschinen, WIG-Schweilima-
schinen, Plasmaschweil3- und -schneidmaschinen, Universal-Schweif3maschinen,
Maschinen zum programmierten Schweil3en; stationdre und fahrbare Unterpulver-
SchweiBmaschinen, insbesondere Eindraht-, Tandem- und Vieldraht-Maschinen;
Autogenschweif3- und -schneidmaschinen und -gerdte, insbesondere Brenn-
schneidmaschinen, Mikrol6t- und -schweil3gerate; Maschinen, Apparate und Ge-
rate (sowohl maschinelle als auch von Hand zu betatigende) zum Handhaben von
SchweiBmaschinen und zu schweiRenden Werkstucken, insbesondere Automa-
tentrager, Drehtische, Rollenbécke, Plattierapparate sowie Teile sdmtlicher vorge-
nannten Waren; Schweil3zubehdr, némlich technische Gase, Elektroden,

Schweil3drahte, Schweil3bander, Schweil3pulver, Schweil3schutzschilde.

Mit Beschluss vom 17. April 2004 hat die Markenstelle fur Klasse 7 durch eine Be-
amtin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zuriickgewiesen. Nach Auffas-
sung der Markenstelle sind die beiderseitigen Waren zwar teilweise identisch, im

Hinblick auf die Bedeutungsgehalte "universell" des Markenbestandteils "UNI" und



"schweil3en/Ioten/Schweil3stelle/-naht” des Bestandteils "WELD" habe die Wider-
spruchsmarke allerdings einen stark beschreibenden Anklang, so dass ihr Schutz-
umfang eher als gering einzustufen sei. Auf3erdem werde der Gesamteindruck der
jungeren Marke nicht von ihrem Bestandteil "Uniweld" gepréagt. Es liege fern, der
Angabe "Wolff* eine das Zeichen mitpragende kennzeichnende Bedeutung abzu-
sprechen und den in sich geschlossenen Gesamtbegriff "Wolff Uniweld" auseinan-
der zu reiRen. In ihrer Gesamtheit hielten die Marken den erforderlichen Abstand

zueinander ein.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Nach ihrer Auffassung weist die Widerspruchsmarke eine zumindest normale
Kennzeichnungskraft auf. Ohne analysierende Betrachtungsweise gebe sie keinen
Anlass, in ihr einen beschreibenden Anklang zu sehen, zumal "UNI" auch keine
Fachabkirzung von "universell" darstelle. Dies zeige sich auch darin, dass die
Widerspruchsmarke im Jahr 1977 eingetragen worden sei, also zu einer Zeit, in
der eine wesentlich restriktivere Eintragungspraxis geherrscht habe. Das Marken-
wort "UNIWELD", bei dem es sich um das Firmenschlagwort der Widersprechen-
den handele, sei in der jungeren Marke identisch enthalten und prage durch seine
optische Hervorhebung gegeniber dem Herstellernamen "WOLFF" und einem
nicht naher definierbaren Bildbestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen
Marke.

Die beiderseitigen Waren seien trotz der in der mindlichen Verhandlung von der
Markeninhaberin vorgenommenen Einschrankung ihres Verzeichnisses identisch
oder jedenfalls hochgradig ahnlich. Dies gelte vor allem fur Schweil3maschinen.
AulRerdem fielen die Schneidmaschinen der angegriffenen Marke unter den Begriff
"Brennschneidmaschinen”, wie er fur die Widersprechende geschitzt sei. Auch die
weiteren Bearbeitungsmaschinen, -gerate und -werkzeuge des Verzeichnisses der
jungeren Marke seien trotz ihrer Einschrankung auf nichtmetallische Bodenbelage
mit Waren der Widersprechenden hochgradig ahnlich, zumal die Widersprechende

auch Maschinen herstelle, mit denen Bodenpaneele verschweil3t wirden. Aulier-



dem seien fur die Widersprechende auch Handhabungsapparate und -geréate ge-

schutzt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. April 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke 300 70 958

zu loschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat in der mindlichen Verhandlung ein neues Warenverzeichnis vorgelegt, in
dem die Waren jeweils auf nichtmetallische Boden und/oder Ful3bodenbelage be-
schrankt sind. Zusatzlich ist der Warenbegriff "Schweil3maschinen” ausschlief3lich
auf das Einbringen von Kunststoff-Fullungen in Nuten zwischen Bodenplatten bzw.
—bahnen eingeschréankt worden, woraus die Markeninhaberin schlief3t, dass nun-
mehr eine rechtlich erhebliche Ahnlichkeit der Waren ausgeschlossen sei. Die Wa-
ren der jungeren Marke seien auf den Bereich nichtmetallischer Boden be-
schrankt, wahrend die Waren der Widersprechenden zum Bereich der konventio-
nellen Schweil3technik gehérten. Fir den Verkehr sei angesichts der vollig ver-
schiedenen Einsatzgebiete der beiderseitigen Waren ersichtlich, dass sie aus un-
terschiedlichen Herstellungsbetrieben stammten. Auch wirden die beiderseitigen

Waren in unterschiedlichen Vertriebsstatten verkauft.

AulRerdem seien Marken nach ihrem Gesamteindruck nicht ahnlich. Der gemein-
same Wortbestandteil "Uniweld" sei in der jungeren Marke nicht als alleinstehen-
des Einzelwort ausgebildet, sondern - in abweichender, eigenwilliger Schrift - von
einem markanten Bildbestandteil und dem bildlich ausgestaltetem Namen

"WOLFF" im Rahmen eines farbigen Gesamtzeichens umgeben. Den weiteren



Markenelementen sei daher ohne weiteres eine mitpragende Wirkung zuzubilli-

gen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begrindet.

Nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer
markenrechtlichen Verwechselungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter
Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist
von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-
/Dienstleistungsidentitéat oder -ahnlichkeit, der Markenidentitdt oder -ahnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR
2001, 544, 545 - BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003,
963 — AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. Allenfalls liegt
eine sehr geringe, von Haus aus bestehende Beeintrachtigung der Kennzeich-
nungskraft vor, da sich die Widerspruchsmarke aus den Bestandteilen "UNI" und
"WELD" zusammensetzt, wobei "weld" (engl.) fur "schweil3en, l6ten, Schweil3-
stelle/-naht” steht. Allerdings sind weder der Wortteil "UNI" noch die Gesamtkom-
bination "UNIWELD" als Fachbegriffe der Schweil3technik bekannt. Es ist auch
nicht eindeutig ersichtlich, wie sich die beiden Bestandteile "UNI" und "WELD" zu
einer beschreibenden Sachaussage verbinden. Insoweit kommen verschiedene,
zudem widersprichlich wirkende Bedeutungen in Betracht, wie etwa "universelles

Schweil3en" oder "einheitliches Schweil3en". Soweit die Widerspruchsmarke den-



noch als sprechendes Zeichen mit einer moderaten, von Haus aus bestehenden
Beeintrachtigung ihrer Kennzeichnungskraft behaftet sein sollte, lage sie immer

noch im (unteren) Bereich einer insgesamt noch normalen Kennzeichnungskraft.

b) Die sich gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise

zumindest mittelgradig &hnlich.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle
erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhéltnis zwischen den Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehdren insbesondere
deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH
GRUR Int. 1998, 875, 876 f. — Canon; GRUR Int. 1999, 734 — Lloyds/Loint’s; BGH
GRUR 1999, 731 — Canon Il; WRP 1998, 747, 749 — GARIBALDI; WRP 2000,
1152,1153 — PAPPAGALLO; WRP 2001, 694, 695 — EVIAN/REVIAN). Auch die
mafgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhange, wie Herstellungsstatten und
Vertriebswege, stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwen-

dungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

Die im neu vorgelegten Warenverzeichnis der jungeren Marke aufgefuihrte Ware
"Schneidmaschinen, vorgenannte Ware fir nichtmetallische FuRbodenbelage" ist
mit den fur die Widersprechende geschitzten Waren "Elektro-Schweil3gerate, ins-
besondere... , Universal-Schweilmaschinen; Maschinen zum programmierten
Schweil3en; Autogenschweil3- und -schneidmaschinen und -geréte, insbesondere
Brennschneidmaschinen” zumindest mittelgradig ahnlich. Die beiderseitigen Wa-
ren entsprechen sich teilweise bereits als Schneidmaschinen hinsichtlich ihres
technischen Verwendungszwecks, wenngleich die zu schneidenden Materialien
oder Werkstiicke nicht identisch sein mégen. Allerdings kann dies angesichts der
weiten Fassung der fir die Widersprechende eingetragenen Schneidmaschinen

auch keineswegs ausgeschlossen werden. Im Ubrigen wiirden die fur die jingere



Marke eingetragenen Schneidmaschinen nach wie vor auch Brennschneidma-
schinen erfassen, auch wenn diese nach der Fassung des Warenverzeichnisses
nur fur nichtmetallische FuRbodenbelage vorgesehen sind. Erganzend zum Ver-
wendungszweck konnen daher technisch-konstruktive Ubereinstimmungen nicht
nur mit den fur die Widersprechende geschiitzten Schneidmaschinen bestehen,
sondern — ohne dass es noch darauf ankommt — zusatzlich auch mit deren

Schweil3geraten und -maschinen.

Soweit hierbei im Einzelnen dennoch technische Unterschiede vorhanden sind,
was je nach Geratetyp in unterschiedlichem Umfang der Fall sein kann, kénnen
die 0.g. beiderseitigen Waren im tbrigen zumindest teilweise (auch in der Boden-
bearbeitung) erganzend nebeneinander verwendet werden, so dass entweder ein
Alternativ- oder Erganzungsverhaltnis als fir die Ahnlichkeit sprechendes Krite-
rium hinzu kommt. Insgesamt wird man angesichts der o.g. funktionellen Beruh-
rungspunkte eine zumindest mittelgradige Ahnlichkeit von Schneidmaschinen fiir
nichtmetallische FuRbodenbelage mit Waren der Widersprechenden nicht vernei-

nen kdnnen.

Dies gilt erst recht fur Schweildmaschinen, die im neuen Warenverzeichnis der
jungeren Marke noch als "Schweif3maschinen fur die Bearbeitung von nichtmetal-
lischen FuRbodenbelagen, ausschlie3lich zum Einbringen von Kunststoff-Fllun-
gen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bodenbahnen bestehenden Nuten" auf-
gefuhrt sind. Trotz ihres eingeschrankten Verwendungszwecks sind zu den ver-
schiedenen Schweil3geraten und -maschinen der Widersprechenden, die allesamt
keinerlei Beschrankung ihres Verwendungszwecks aufweisen, nach Kriterien wie
der technisch-konstruktiven Beschaffenheit, dem Verwendungszweck und dem
Verhéltnis als sich ergdnzende oder — je nach einzelner Ware der Widersprechen-
den — als miteinander konkurrierende Schweif3gerate oder -maschinen zumindest

mittelgradig ahnlich.
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c) Die Marken sind unter Berucksichtigung der Pragung der jungeren Marke durch

ihren Bestandteil "Uniweld" klanglich identisch.

Der Gesamteindruck der jingeren Marke wird jedenfalls in klanglicher Hinsicht
allein durch den Bestandteil "Uniweld" gepragt. Es handelt sich um ein insgesamt
noch als normal kennzeichnungskraftig einzustufendes Markenwort, wobei auf die

unter oben a) enthaltenen Ausfiihrungen verwiesen werden kann.

Dieses Wort dominiert schon angesichts seiner Gréf3e das Gesamtzeichen, wobei
diese ein Mehrfaches der Grol3e des weiteren Wortbestandteils "WOLFF" aus-
macht, selbst wenn man dessen Hintergrund mit berlcksichtigt. Zudem handelt es
sich beim Wort "Wolff* erkennbar um einen Familiennamen, wéahrend "Uniweld"
ein Phantasiewort mit anspielenden Sinnbezligen (vgl. oben) darstellt. Die Mar-
kenworter kbnnen daher auch keine sinnvolle begriffliche Einheit darstellen, was
auch schon aus ihrer deutlichen optischen Trennung hervorgeht. Vielmehr stehen
sie sich erkennbar im Verhéltnis von Firmenname und Produktkennzeichnung
gegenuber. Der Verkehr wird sich damit sowohl wegen der Grol3e als auch wegen
der erkennbaren Eigenschaft als Produktmarke innerhalb des Gesamtkennzei-
chens weitgehend nur am Bestandteil "Uniweld" orientieren und die Marke haufig
verklrzt damit benennen. Daher pragt "Uniweld" den Gesamteindruck der jinge-
ren Marke, so dass die Marken bzw. ihre pragenden Bestandteile klanglich iden-

tisch sind.

d) Soweit unter b) eine zumindest mittelgradige Ahnlichkeit der Waren festgestellt
worden ist, besteht angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und der klanglichen Identitat der Marken bzw. ihrer pragenden Be-
standteile die Gefahr von Verwechslungen. Der angefochtene Beschluss war in-

soweit aufzuheben und die Loschung der jingeren Marke teilweise anzuordnen.
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2. Im Ubrigen ist der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb nicht
begruindet, weil hinsichtlich der Gbrigen Waren der jingeren Marke keine rechtlich
erhebliche Ahnlichkeit mit Waren der Widersprechenden festgestellt werden kann.

So ist nicht erkennbar, welche beachtlichen technischen oder wirtschaftlichen Be-
rahrungspunkte die fir die jingere Marke eingetragenen Ablésemaschinen, Nu-
tenfrasmaschinen, Schleifmaschinen, Poliermaschinen, Sagemaschinen, Reini-
gungsmaschinen und Frasmaschinen, die zudem ausschlie3lich fiir die Bearbei-
tung nichtmetallischer FuBbodenbelage bestimmt sind, mit den Waren der Wider-
sprechenden aus dem Bereich der Schweil3-, Brenn- und Loéttechnik aufweisen
sollen. Die Waren der jungeren Marke funktionieren rein mechanisch, wahrend die
Waren der Widersprechenden durch Hochtemperatur die fur sie wesentliche

Schmelz- oder Brennwirkung entfalten.

Die 0.g. Waren der jingeren Marke weisen auch mit den weiteren, fir die Wider-
sprechende eingetragenen, Handhabungsapparaten und -geraten sowie Zube-
horwaren keine Ahnlichkeit auf. Zwar konnen einige dieser fir die Widerspre-
chende geschutzten Waren elektrisch und/oder mechanisch betrieben werden.
Auch ist es zumindest theoretisch denkbar, dass sie im Einzelfall gewisse gemein-
same Konstruktionsmerkmale mit den Waren der jungeren Marke aufweisen. Ab-
gesehen davon, dass elektrotechnische Apparate nach standiger Rechtsprechung
nicht allein wegen dieses Merkmals untereinander &hnlich sind (vgl. Rich-
ter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 121
m.w.N.), sind die beiderseitigen Waren zudem ausdriicklich so spezifiziert, dass
sie entweder auf die Bearbeitung von nichtmetallischen Ful3bodenbelagen oder
aber auf die Handhabung von Schwei3maschinen und -werkstiicken beschrankt
sind. Angesichts dieser Unterschiede scheidet ein gemeinsamer Verwendungs-
zweck, ebenso aus wie ein Erganzungs- oder Alternativverhaltnis der Waren
untereinander. Dass die beiderseitigen Waren in nennenswertem Umfang aus
gemeinsamen Herstellungsbetrieben stammen ist nicht ersichtlich. Falls die Waren

zumindest teilweise in den gleichen Vertriebsstatten, etwa Baumarkten, verkauft
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werden, kann dies angesichts der deutlichen Unterschiede der Waren in ihrer
technischen Funktion und dem Verwendungszweck dahingestellt bleiben, da allein
das schwache Kriterium der gemeinsamen Vertriebsstatten keine Warenahnlich-

keit begriinden kénnte.

Dies gilt &hnlich, soweit man die weiter flr die jingere Marke eingetragenen
handbetatigten Werkzeuge und Gerate fur die Bearbeitung von nichtmetallischen
FuRbdden und Fullbodenbeldgen mit den fiir die Widersprechende geschitzten
Waren vergleicht, wobei auf Seiten der Widerspruchsmarke allenfalls Handha-
bungsgerate und Zubehor fur die Schweildtechnik als ahnlichkeitsbegriindend in
Betracht kommen. Insoweit handelt es sich bei den Waren der jingeren Marke,
nachdem diese durch den Zusatz "namlich” abschlielend aufgezahlt werden, um
einfache mechanische Werkzeuge bzw. Gerate, die allein fur die Bearbeitung
nichtmetallischer Fu3Bbdden bzw. -belage bestimmt sind. Mit Geraten zur Handha-
bung von Schweil3maschinen oder gar dem im Verzeichnis der Widerspruchs-
marke abschlieRend aufgezéhlten Schwei3zubehdr haben diese Waren offen-

sichtlich keine erkennbaren Berthrungspunkte.

Das Fehlen zureichender wirtschaftlich-technischer Berihrungspunkte ist zwar
nicht so offensichtlich, wenn man die 0.g. Waren der jingeren Marke mit dem fur
die Widersprechende ebenfalls geschutzten Begriff "Apparate und Gerate.. zum
Handhaben von ... zu schweil3enden Werkstiicken" vergleicht. Allerdings ist hier-
bei zu beachten, dass diese Waren nur der Handhabung zu schweil3ender
Werkstiicke dienen. Sie sind daher auf die Zufuhr, Justierung und/oder Drehung,
ggf. auch den Abtransport des Werkstlcks direkt vor, wahrend und unmittelbar
nach dem Schweilvorgang beschréankt, so dass bereits insoweit allenfalls eine
gewisse funktionelle Parallele zu den Teppichbodenspanngeraten der jingeren
Marke bestehen kann. Diese haben allerdings mit den unter Hochtemperaturein-
wirkung stattfindenden Schweil3vorgangen Uberhaupt nichts zu tun, was keines

weiteren Eingehens bedarf.
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Schliel3lich weisen erst recht die fur die juingere Marke unter der Klasse 9 einge-
tragenen Messgerate keine Ahnlichkeit zu den Waren der Widersprechenden auf.
Messgerate haben gegenuber Geraten, Maschinen und Apparaten der Schweil3-
technik schon per se einen ganzlich anderen Verwendungszweck und eine andere
Beschaffenheit, wobei hier die Zweckbeschrankung der Waren der jungeren
Marke auf die Messung von Bdden und Feuchtigkeit hinzu kommt. Selbst wenn
einzelne, komplexere Gerate der Widersprechenden ein oder mehrere Messge-
rate, wie etwa Temperaturfihler, mit beinhalten, so wéren diese nicht wesensbe-

stimmend fur die zur Schweil3technik gehérende Sachgesamtheit.
Der Widerspruch und die Beschwerde waren damit teilweise unbegriindet.
3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Griinden

der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens gemai § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler Dr. Hock Katker
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