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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 78 626.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 23. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlis-
se der Markenstelle fir Klasse 8 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Juli 2003 und vom 28. Juni 2006 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1000656 ,PROJAHN*
wird die Marke 300 78 626.3 teilweise geléscht, namlich fir die
Waren ,handbetatigte Werkzeuge, handbetatigte Gerate fur den
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie fir die Bau-
technik“ sowie fur ,Messerschmiedewaren, namlich Schaleisen,
Hobel, Feilen, Nagelzangen und Nagelzieher, Zangen, Pinzetten,
Meissel, Stichel, Nadeltreiber, Splinttreiber und Zentrierstanzer,
Korner, Schaber/Kratzer Werkzeuge, Hammer, Bohrer, Bohrer-
einsatze, Schraubenschlissel, Gewindebohrer und Gewinde-

schlissel”.

Die Marke

ist am 24. Oktober 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und

am 25. Juni 2001 eingetragen worden u. a. fur die folgenden Waren der Klasse 8:



»handbetatigte Werkzeuge, handbetétigte Geréate fur den Maschi-
nen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie fur die Bautechnik* sowie
.Messerschmiedewaren, insbesondere Schaleisen, Hobel, Feilen,
Nagelzangen und Nagelzieher, Zangen, Pinzetten, Meissel, Sti-
chel, Nadeltreiber, Splinttreiber und Zentrierstanzer, Korner, Scha-
ber/Kratzer Werkzeuge, Hammer, Bohrer, Bohrereinsatze,

Schraubenschliussel, Gewindebohrer und Gewindeschlissel”.

Die Verdffentlichung erfolgte am 26. Juli 2001.

Dagegen ist zunadchst unbeschrankter Widerspruch erhoben worden aus der
Marke 1000656

PROJAHN

die seit dem 16. April 1980 in das Register eingetragen ist fur die Waren ,Hand-

werkzeuge“ der Klasse 8.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2002 hat die Markeninhaberin gegentber der Wider-
sprechenden die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Markenstelle fir
Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin den Widerspruch
mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
zuriickgewiesen mit der Begrindung, dass eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke nicht, bzw. nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Mit ihrer Beschwerde hatte die Widersprechende zunachst noch eine vollstandige
Loschung der angegriffenen Marke verfolgt. Nach Schluss der mundlichen Ver-
handlung vom 23. Januar 2008 hat sie jedoch mit Schriftsatz vom 27. Fe-
bruar 2008 ihren Widerspruch beschrankt auf die vorgenannten Waren aus dem

Warenverzeichnis der angegriffenen Marke.



Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weiter zur rechtserhaltenden
Benutzung ihrer Marke vorgetragen und hat weitere Benutzungsunterlagen vorge-
legt. Sie behauptet, dass im einschlagigen Warenbereich Marken regelmafig nur
auf der individuellen Verpackung, bzw. auf Kasten mit kompletten Werkzeug-
satzen aufgebracht wirden, nicht aber auf den Waren selbst, weil diese i. d. R.
aus Metall bestiinden, in das Marken nur mit erheblichem technischen Aufwand
eingepragt werden konnten und bei deren praktischen Verwendung auch
Aufkleber mit der Marke stéren wirden. Haufig sei die einzelne Ware auf3erdem
so klein, dass eine Anbringung der Marke schon deswegen ausscheide. Die
Widersprechende halt im Ubrigen die Streitmarken fiir verwechselbar, zumal es im
Bereich der Vergleichswaren keine weiteren Dritt-Marken mit dem Zeichenanfang

.Pro*“ gebe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 8 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2003 und vom 28. Juni 2006
aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 1000656
,PROJAHN" eine teilweise L6schung der Marke 300 78 626.3
anzuordnen, namlich fur die Waren ,handbetatigte Werkzeuge,
handbetatigte Gerate fir den Maschinen-, Apparate- und Fahr-
zeugbau sowie fiur die Bautechnik® sowie fiur ,Messerschmie-
dewaren, namlich Schéleisen, Hobel, Feilen, Nagelzangen und
Nagelzieher, Zangen, Pinzetten, Meissel, Stichel, Nadeltreiber,
Splinttreiber und Zentrierstanzer, Koérner, Schaber/Kratzer Werk-
zeuge, Hammer, Bohrer, Bohrereinsatze, Schraubenschlissel,

Gewindebohrer und Gewindeschliissel“.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurlckzuweisen.



Sie halt die Nichtbenutzungseinrede aufrecht, da eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei, was insbesondere
fur die Frage gelte, ob und wie die Widerspruchsmarke mit den jeweiligen Waren
verbunden worden sei. Die eidesstattliche Versicherung beziehe sich nicht auf alle
einschlagigen Waren, insbesondere nicht auf Messerschmiedewaren und Zangen.
Selbst wenn der Senat eine hinreichende Glaubhaftmachung feststellen sollte, so
kame die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke nicht verwechslungsfahig
nahe. Jedenfalls im Bereich der Gewindeschneider, fir die eine Glaubhaft-
machung der Benutzung moglicherweise noch ausreiche, misse davon ausge-
gangen werden, dass Abnehmer i. d. R. der Fachverkehr sei. Generell wirden die
hier in Rede stehenden Waren auf Sicht gekauft, so dass es auf eine klangliche
Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ankommen kénne. Aul3erdem sei die
angegriffene Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke zweiteilig und werde
auf der zweiten Silbe betont, die Widerspruchsmarke dagegen auf der ersten. In
der angegriffenen Marke stehe das Wort ,Pro* fur ,professionell”.

In der miundlichen Verhandlung vom 23. Januar 2008 wurde allgemeines Einver-
nehmen dartber hergestellt, dass Gewindeschneider von deutschen Baumarkten
auch fur Endabnehmer angeboten und beworben werden.

Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens und des Vortrages der beiden Ver-

fahrensbeteiligten wird Bezug genommen auf die Akten.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig und hat im Umfang des
inzwischen beschrénkten Widerspruchs auch in der Sache Erfolg; denn im
Umfang der jetzt noch beschwerdegegenstandlichen Vergleichswaren kommt die

angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe.



Die Beschrankung des Widerspruchs, die hier nach Schluss der mindlichen Ver-
handlung, aber noch vor der Zustellung dieser Entscheidung an Verkindungs
Statt erfolgt ist, ist wirksam. Verfahrensrechtlich stellt sie eine teilweise Ruck-
nahme des Widerspruchs dar und solche Ricknahmen sind bis zur Unan-
fechtbarkeit der jeweiligen Widerspruchsentscheidung - hier dem verfahrens-
abschlieBenden Beschluss im Beschwerdeverfahren - zulassig (std. Rspr., vgl.
zuletzt BPatGE 43, 96, 97).

Die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede ist i. S.v. § 43
Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zuldssig, weil die Widerspruchsmarke bereits im
Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke am 26. Juli 2001 langer
als 5 Jahre im Register stand. Daher musste die Widersprechende eine rechtser-
haltende Benutzung ihrer Marke sowohl fir die Zeit vom 26. Juli 1996 bis zum
26. Juli 2001 als auch fur die Zeit vom 23. Januar 2003 bis zum Zeitpunkt der
letzten mundlichen Verhandlung am 23. Januar 2008 glaubhaft machen. Der
Sachvortrag der Widersprechenden und die ihr von ihr eingereichten Unterlagen
genlugen diesen Anforderungen im Hinblick auf die jetzt noch beschwerdege-

genstandlichen Waren der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Produktmana-
gers vom 2. Marz 2007 vorgelegt. Darin werden fiir die Jahre 1999 bis 2005 fir
Handgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrerverlangerer,
Schneideisen, Schneideisenhalter und Werkzeughalter mit Knarren jahrliche
Umsatze versichert, die sich zwischen ...€ und ...€ bewegen. Diese

Umsatze reichen fiur die Glaubhaftmachung einer andauernden ernsthaften wirt-
schaftlichen Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG aus,

und zwar fur beide der hier mal3geblichen Benutzungszeitraume.

Zur Anbringung der Marke auf der Verpackung kleinteiliger Waren und auf Werk-
zeugkasten mit kompletten Werkzeugsatzen hatte die Widersprechende bereits

mit Schriftsatz vom 17. Juli 2002 im patentamtlichen Verfahren zahlreiche Belege



vorgelegt. Diese Verbindung zwischen Marke und Waren entspricht im Bereich der
hier in Rede stehenden Waren den Anforderungen einer funktionsgemafien
Benutzung. Denn dabei tritt die Marke ,PROJAHN“ sowohl fir den Fachverkehr
als auch fur den Endabnehmer sofort als Hinweis auf das Herkunftsunternehmen
im Unterschied zu anderen Unternehmen und damit als markenrechtliches Her-
kunftszeichen in Erscheinung. Eine andere Deutung des Zeichens ,PROJAHN*
kommt nicht in Betracht. Die Einordnung der glaubhaft gemachten Verbindung
zwischen Waren und Marke als funktionsgerecht folgt zum Einen daraus, dass die
genannten Waren, fur die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, durch-
gehend ausschliel3lich aus Metall bestehen, haufig so kleinteilig sind, dass sich
eine Marke mit ihnen nur mit gro3em technischen Aufwand - etwa durch Ein-
gielRen oder Einritzen - unmittelbar verbinden lasst, und Aufkleber mit der Marke
die Funktionalitat der Werkzeuge beeintrachtigen wirden. Im Fall der Kasten mit
kompletten Werkzeugsatzen folgt sie aus dem Umstand, dass zu diesen Werk-
zeugsatzen - neben grofReren - immer auch so kleinteilige Werkzeuge gehdren
kénnen, dass auf ihnen eine Marke aus den genannten Griinden nicht mehr unmit-
telbar angebracht werden kann. Deswegen besteht die nachstliegende, auch
praktisch vertretbare Losung darin, die Marke nur auf der Verpackung von
Einzelteilen oder auf den Kasten mit ganzen Werkzeugséatzen anzubringen, denn

in den zuletzt genannten Fallen treten die Kasten an die Stelle der Verpackung.

Die Tatsachenfeststellungen, die dieser Einordnung der glaubhaft gemachten Ver-
bindung zwischen der Widerspruchsmarke und den Waren als funktionsgemaf
I. S. d. stédndigen Rechtsprechung zu 8 26 MarkenG zugrundeliegen, hat die

Markeninhaberin nicht substantiiert bestritten.

Demnach hat die Widersprechende fir die mal3gebende Benutzungszeitraume
eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke fiir Gewindebohrer und deren Teile,
fur Schneidwerkzeuge und fir Werkzeughalter mit Knarren glaubhaft gemacht.
Gem. 8§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ist bei der anstehenden Prufung der marken-

rechtlichen Verwechslungsgefahr nur von diesen Waren auszugehen.



Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften zu
Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die fur die Auslegung der in Um-
setzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG von malf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Berlcksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu
den dabei malRgebenden Umstanden gehdren insbesondere die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beur-
teilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzu-
stellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an,
wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EUGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25)
.Lloyd; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr.29) ,Matratzen Concord“; BGH
GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) ,coccodrillo®). Bei der Bewertung der Verwechslungs-
gefahr ist auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kom-
menden Faktoren zu beriicksichtigen, insbesondere zwischen der Ahnlichkeit der
Marken einerseits und der der damit gekennzeichneten Waren und Dienst-
leistungen andererseits. So kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken aus-
geglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr.18f.)
.PICASSO", vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr.16) ,Malteserkreuz").
Gemessen an diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen

zu beflrchten.

Die Widerspruchsmarke verfligt bereits von Haus aus Uber eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Denn das Markenwort ,PROJAHN" weist allenfalls auf den
Eigennamen ,Jahn“ hin, enthalt aber in Bezug auf die hier einschlagigen Waren
keine beschreibenden Ankléange.

Im Fall der ,Gewindebohrer, fur die beide Marken eingetragen worden sind,

besteht Identitdt der Waren. Alle anderen Waren aus dem eingetragenen Waren-



verzeichnis der angegriffenen Marke, gegen die sich der nunmehr beschréankte
Widerspruch richtet, sind den ,Gewindebohrern und deren Teilen®, den ,Schneid-
werkzeugen“ und den ,Werkzeughaltern mit Knarren®, fir die eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, samtlich
ahnlich nach allen fur die Prufung der Warenahnlichkeit wesentlichen Kriterien,
das sind ihre Beschaffenheit, ihre regelmalige betriebliche Herkunft, ihre re-
gelmalige Betriebs- oder Erbringungsart, ihre Nutzung und ihre wirtschaftliche
Bedeutung als handbetétigte Werkzeuge der Klasse 8. Das hat auch die Marken-

inhaberin in der Sache nicht bestritten.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Waren-
identitat oder -ahnlichkeit muss die jingere Marke zur prioritatsélteren einen deut-
lichen Abstand halten. Dieser Anforderung genigt die angegriffene Marke nicht,
denn sie kommt der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Dabei sind die
klanglichen Ahnlichkeiten am starksten. Die Vergleichsmarken haben dieselbe
Anfangssilbe ,Pro“ und enden beide mit gedehnt gesprochenem ,A“Laut und
Schluss-,N“. Ein Unterschied besteht nur in den Anfangen der jeweils zweiten
Silbe. Hier heil3t es bei der Widerspruchsmarke ,-jahn“ und bei der angegriffenen
Marke ,-tian“. Dieser Unterschied wird jedoch verwischt durch den Umstand, dass
die Buchstabenfolge ,ian“, wenn sie wie hier am Wortende nach einem Konsonan-
ten auftritt, im Deutschen oft wie ,ijjahn* ausgesprochen wird, gerade bei Eigen-
namen wie z.B. ,Christian“, ,Urian“ oder ,Tizian“, aber auch bei Begriffen wie
,Grobian“, ,Meridian“ oder ,Saffian“. Zu den iberwiegenden klanglichen Uberein-
stimmungen treten gewisse bildliche Ahnlichkeiten hinzu. Bei einer Gesamtbeur-
teilung der bildlichen Erscheinung der angegriffenen Marke tritt diese an erster
Stelle als Wortmarke in Erscheinung. Das Bildelement tritt dahinter weitgehend
zurtck, weil die dinne umlaufende Linie nur als einfachste Form einer Umrah-
mung fur die Worter ,Pro Tian“ in Erscheinung tritt, also nur auf diese Wort-
Elemente hinweist, ohne ein eigenes Gewicht im gesamten Bildaufbau zu ent-
wickeln. Die Widerspruchsmarke ist zwar in durchgehender Grof3schreibung in

das Register eingetragen. Diese Eintragung schutzt das eingetragene Markenwort
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jedoch auch in jeder anderen verkehrsiublichen Schreibweise (vgl. z. B. BPatG
GRUR 2005, 777 - NATALLA/nutella), z. B. mit Anfangs- und Binnenversalie wie
in ,ProJahn®. In dieser Schreibweise Uberwiegen in den Vergleichsmarken die bild-
lichen Ubereinstimmungen, angefangen mit der bildlichen Identitat der ersten drei
Buchstaben, lber die bildliche Ahnlichkeit zwischen dem groRgeschriebenen ,T*
am Anfang des zweiten Wort-Elements ,Tian“ in der angegriffenen Marke und der
Binnenversalie ,J* in der Widerspruchsmarke bis zu den Ubereinstimmungen in
den Buchstaben ,a“ und ,n“ am Ende von ,Tian" und in der zweiten Silbe der
Widerspruchsmarke. Zusammengenommen entwickeln die klanglichen und bild-
lichen Ahnlichkeiten ein solches Gewicht, dass bei gleichzeitiger Beriicksichtigung
der weiteren mafligebenden Faktoren, namlich der durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Ahnlichkeit und teilweisen ldentitat

der Waren, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr festzustellen ist.

Aus diesen Grinden ist die angegriffene Marke in dem aus dem Tenor ersicht-

lichen Umfang zu l6schen.

Umstande, die eine Kostenauferlegung i. S. v. 8 71 Abs. 1 MarkenG billiger Weise
erforderlich machen wirden, sind nicht vorgetragen worden und sind auch sonst

nicht ersichtlich.

Stoppel Richter Schell hat Urlaub Werner
und kann daher nicht selbst
unterschreiben.

Stoppel

Me



