BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 88/11 Verkindet am
12. September 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 307 25 166.7

BPatG 154
05.11



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 12. September 2012 durch die Vorsitzende

Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die
Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle
fur Klasse 4, vom 2. Februar 2010 und 15. Juli 2011 insoweit
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 075 663

zurtckgewiesen wurde fiur die Waren der

Klasse 4. technische Ole und Fette;

Klasse 7: Motoren (ausgenommen Motoren fur Landfahrzeuge);

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizitat.

Insoweit hat das Deutsche Patent- und Markenamt die ange-

griffene Marke 307 25 166.7 zu l6schen.

Grinde

Die am 17. April 2007 angemeldete Wortmarke

K-W-B



ist am 13. September 2007 unter der Nummer 307 25 166.7 in das beim

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuhrte Markenregister fur folgende

Waren und Dienstleistungen eingetragen worden (nachtraglich im Wege der

Teilldschung eingeschranktes Verzeichnis):

Klasse 4:
Klasse 7:
Klasse 9:

Klasse 11:
Klasse 12:
Klasse 39:

technische Ole und Fette;

Motoren (ausgenommen Motoren fur Landfahrzeuge);
Schiffsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren
von Elektrizitat;

Heizungsgerate;

Fahrzeuge;

Transportwesen.

Die Eintragung wurde am 19. Oktober 2007 veroffentlicht. Gegen diese Marke hat
die Inhaberin der am 23. August 1994 eingetragenen Wort-/Bildmarke 2 075 663

KwWDb

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist geschutzt fir folgende Waren
der Klassen 3, 6, 7, 8 und 9:

Handwerkzeuge und maschinell angetriebene Werkzeuge,

namlich Bohrer, Bohrkronen, Frasbohrer, Versenker, rotierende

Fraser, Feilen, Bursten, Profilmesser fur Fraskopfe, Fraskopfe,

Fliesenschneider, Meil3el, Zangen, Schraubenschlissel, Steck-

schlissel, Schraubenenddreher, Schrauberbits, Schlagschrauber,

Nietgerate, Hammer, S&agen, Lochsagen, Sageblatter, Sage-



drahte, HM bestiickte Sagedrahte, Kreissageblatter, Sagegriffe;
Schneidladen fur Sagen, Kreisschneider, Handraspeln, Bursten,
Hobel, Messer, Ersatzklingen fir Messer, Bohrfutter, Bohr-
futterschlissel, Gewindeschneidwerkzeuge, Pinsel, Kartuschen-
pressen, mechanische und magnetische Greifwerkzeuge, Halter
fur Werkzeuge, Scheren, Drahtspender, Spachtel, Pinzetten,
Schlésser, HM Dbestickte Handwerkzeuge, Blechscheren,
Steckschliisselsatze, Bithalter, Sagefiihrungen, Stichsagen und
Sabelsageblatter, Sageketten, Ersatzmesser fur Elektro- und
Handhobel, Maschinenhandgriffe, Oberfraser, Bandsageblatter,
Beschlage, Sicherheitsdrahtblrsten, Malerspachteln, Handsenker,
Bohrfutterschlisselhalter, Nylonblrsten, Trenn- und Schrupp-
scheiben, Diamantwerkzeuge, Diamantbohrwerkzeuge, Schleif-
streifen, Diamanttrennscheiben, Schleifmop, Facherschleifer,
Trennschleifervorsatzgerate, Stichschleifer, Markierstifte, Metall-
sucher, Strom- und Balkensucher; Mel3werkzeuge, Lehren auch
zum Dubelséatzen, Wasserwaagen, Spannungsprifer; Heftpistolen
und -klammern, Nagelgerate, Nagel; Schleifpapier und -gewebe in
Form von Bdgen, Scheiben und Béandern, Schleifklotze,
Schleifscheiben, Schleifteller, Trenn- und Schruppscheiben;
Werkstlick-Spanngeréate sowie Spanngurte, Reduziergewinde-
Kupplungen, Aufspanndorne, Schraubstdcke; motorisch ange-
triebene Handbohrmaschinen sowie Stander hierfur; Vorsatz-
gerate fur Bohrmaschinen und andere Werkzeugmaschinen mit
integriertem oder auswechselbarem Antrieb, ndmlich Gummiteller,
Polierteller, -scheiben und -hauben, Sander, Lamellenschleifer;
Schleifscheiben und -stifte; Schleifvorrichtungen auch fir
Spiralbohrer, rotierende Raspeln, rotierende Birsten, biegsame
Welle, Farbrihrer, Pumpen, HM bestickte und bestreute
Schleifteller, Messer und Scherenschleifer; Fraser-, Schlagbohr-,

Schraubendreher-, Kreissdgen-, Stichsdgen sowie Schleif- und



Trennscheiben-Vorsatzgerate; Arbeitsschutz, namlich Schutz-
brillen, Staubschutzmasken, Gehoérschutzgerate, Arbeitshand-

schuhe.

Die Markenstelle fur Klasse 4 des DPMA hat mit Beschlissen vom 2. Fe-
bruar 2010 und 15. Juli 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren
ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint
und den Widerspruch aus der Marke 2 075 663 zurickgewiesen. Zur Begriindung
wurde ausgefuhrt, dass sich die gegenuberstehenden Waren der Klassen 7, 8
und 9 in Beschaffenheit und Zweckbestimmung stark unterschieden, so dass trotz

klanglicher Identitat der Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie - unter
teilweiser Ricknahme des Rechtsmittels in der mundlichen Verhandlung vom
12. September 2012 - beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 4, vom 2. Februar 2010 und 15. Juli 2011
auszuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 075 663

zuruckgewiesen wurde fir die Waren der

Klasse 4: technische Ole und Fette;

Klasse 7: Motoren (ausgenommen Motoren fir Landfahrzeuge);

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizitat,

und insoweit die Loschung der Marke 307 25 166.7 anzuordnen.

Sie ist der Ansicht, es stinden sich zum Teil ahnliche Waren gegenuber. So

bestehe jedenfalls eine Ahnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke



beanspruchten Waren "Apparate zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern,
Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat" und den Widerspruchswaren
"Messwerkzeuge, Spannungsprufer”. Ferner fielen unter den von der jingeren
Marke beanspruchten Warenoberbegriff "Motoren (ausgenommen Motoren fir
Landfahrzeuge)" zweifellos auch Elektromotoren, die den von der Wider-
spruchsmarke geschitzten maschinell angetriebenen Werkzeugen, die alle mit

Elektromotoren betrieben wiirden, ahnlich seien.

Der Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geéuf3ert. Im
Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass eine Zeichenéhnlichkeit
aufgrund deutlicher schriftbildlicher Unterschiede - wie die ungleiche Zeichen-
anzahl aufgrund der Bindestriche im jingeren Zeichen sowie der Grof3schreibung

einerseits und der Kleinschreibung andererseits - nicht bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet, weil hinsichtlich der im Tenor auf-
gefuhrten Waren zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von
Verwechslungen im Sinne von 8842 Abs.2 Nr.1, 9 Abs.1 Nr.2 MarkenG
besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Berlcksichtigung aller
Umstande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fak-
toren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der

Marken durch einen hoéheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-



leistungen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke
ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 -
PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 - Kappa; GRUR 2010, 833
Rdnr. 12 — Malteserkreuz 1l; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009,
484, 486 Rdnr. 23 - Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258,
260 Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 -
SIERRA ANTIGUO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken im tenorierten

Umfang zur Kennzeichnung @hnlicher Waren verwendet.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsatzlich anzunehmen, wenn diese unter Berucksichtigung aller erheblichen
Faktoren, die ihr Verhdltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer
Beschaffenheit, ihrer regelméfigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméRigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergdnzende Produkte oder Leistungen oder anderer fir die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentlichen Grinde so enge Berihrungspunkte aufwei-
sen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten
aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH
MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 601 - d-
c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

a) Die von der angegriffenen Marke in Klasse 4 beanspruchten Waren "technische
Ole und Fette" weisen eine zumindest mittelgradige Ahnlichkeit zu den Wi-
derspruchswaren "maschinell angetriebene Werkzeuge, namlich u. a. Bohrer,
Bohrkronen, Frasbohrer, Meil3el; motorisch angetriebene Handbohrmaschinen”
auf, weil diese Werkzeuge technische Ole und Fette fiir eine bessere Leistung und
langere Lebensdauer benétigen. Wie sich aus den in der mindlichen Verhandlung

Ubergebenen Recherchebelegen des Senats ergibt, werden die fraglichen Waren



in der Werkzeugbranche auch von denselben Herstellern angeboten und ver-
trieben, so bietet beispielsweise die Firma H... unter dieser Bezeichnung nicht

nur Werkzeuge, sondern auch Getriebedle, Reinigungs-Sprihdle, Getriebefette,
Fette allgemein sowie Werkzeugfette fur Bohrer und Meif3el an (vgl. Anlagen 1 - 4
zum Protokoll vom 12. September 2012). Auch von BOSCH wird neben ver-
schiedenen maschinell angetriebenen Werkzeugen eine "BOSCH Fetttube fir
Meil3el oder Bohrer Aufnahme" angeboten (vgl. Anlage 5 zum o. g. Protokoll). Es

handelt sich insoweit also um einander erganzende Produkte.

b) Die 0. g. maschinell angetriebenen Werkzeuge der Widerspruchsmarke liegen
auch im mittleren Ahnlichkeitsbereich zu den in Klasse 7 beanspruchten Waren
der jungeren Marke "Motoren (ausgenommen Motoren fir Landfahrzeuge)", da
unter den letztgenannten Oberbegriff auch Elektromotoren fallen, die Ublicher-
weise in maschinell angetriebenen Werkzeugen eingesetzt werden und eine
wesentliche Komponente dieser Produkte darstellen. Es handelt sich daher auch
hier um einander ergdnzende Waren, die aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise
von demselben oder ggf. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen

stammen kdénnen.

c) Entsprechendes gilt fur die in Klasse 9 beanspruchten Waren der angegriffenen
Marke "Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern,
Regeln und Kontrollieren von Elektrizitdt" und den Widerspruchswaren "Mel3-
werkzeuge, Spannungsprufer”, die sich in der Anwendung einander erganzen und
aus Sicht der malfgeblichen Verkehrskreise von denselben oder wirtschaftlich

miteinander verbundenen Herstellern stammen kénnen.

2. Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft zu. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge intensiver
Benutzung kommt nicht in Betracht, da die Widersprechende ihren diesbe-
zuglichen pauschalen Vortrag im Verfahren vor dem DPMA nicht glaubhaft

gemacht hat. Es ist daher von einem durchschnittlichen Schutzumfang der



Widerspruchsmarke auszugehen, da Anhaltspunkte fir eine Schwachung nicht

ersichtlich sind.

3. Ausgehend hiervon halt die angegriffene Marke den zur Verneinung der
Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke hinsichtlich

der o. g. im Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren nicht ein.

Maf3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie
einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR
2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch;
MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad
der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im
(Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Fir die Annahme einer
Verwechslungsgefahr reicht dabei regelméafRlig bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 - Kappa; GRUR
2009, 1055 Rdnr. 26 - airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC; BGHZ
139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prufung der Verwechslungsgefahr
grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden
Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere starker im Erin-

nerungsbild zu haften pflegen.

Vor diesem Hintergrund ist eine ummittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen,

da die Vergleichszeichen jedenfalls klanglich identisch wahrgenommen werden.

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunachst davon
auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke
nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit "ka-we-be"
benennen (vgl. u.a. BGH a. a. O., 905 Rdnr. 25 - SIERRA ANTIGUO; GRUR
2006, 859, 862 Rdnr.29 - Malteserkreuz l), so dass vorliegend grafische
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Unterschiede der Marken unbericksichtigt bleiben kdnnen. Die angegriffene
Marke "K-W-B" weist die gleiche Buchstabenfolge auf und wird vom ange-
sprochenen inlandischen Publikum ebenfalls mit "ka-we-be" benannt werden. An
dieser Aussprache vermodgen die Bindestriche zwischen den einzelnen Buch-
staben "K-W-B" nichts zu &ndern. Es stehen sich damit klanglich identische
Zeichen gegeniiber, so dass die Vergleichsmarken in Bezug auf die im Ahn-
lichkeitsbereich liegenden Waren der jingeren Marke eine ummittelbare Ver-

wechslungsgefahr aufweisen.

Ob dariber hinaus auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr besteht - wofur
im Hinblick auf die gleiche Buchstabenfolge der Vergleichszeichen sowie die
einfache und werbeubliche Grafik der Widerspruchsmarke, die flr den optischen
Gesamteindruck wohl vernachlassigt werden dirfte - Einiges spricht, kann hier

offen bleiben.

Klante Dorn Jacobi

Me



