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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:160118B28Wpat7.16.0



betreffend die Marke 30 2013 013 207

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

des Richters Schmid und des Richters Dr. S6chtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 27. August 2015 wird aufgehoben, soweit der Wider-
spruch aus der geschaftlichen Bezeichnung ,eberth* gegen
die Eintragung der jingeren Marke 30 2013 013 207 flr

.verpackungsmaschinen“ zuriickgewiesen worden ist.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der geschaftlichen
Bezeichnung ,eberth” wird die Loschung der Eintragung der
Marke 30 2013 013 207 fur ,Verpackungsmaschinen® ange-

ordnet.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde gegen die Zuriickweisung
des Widerspruchs aus der geschaftlichen Bezeichnung
.eberth® gegen die Eintragung der jungeren Marke
30 2013 013 207 zurlckgewiesen.

4. Die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung in dem Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

27. August 2015 wird zuriickgewiesen.



Das Zeichen

Grinde

©EBERTH

ist am 23. Januar 2013 angemeldet und am 26. April 2013 in das beim Deutschen

Patent- und

Markenamt gefuhrte Register als Wort-/Bildmarke fur nachfolgende

Waren eingetragen worden:

JKlasse 7:

Klasse 8:

Klasse 11:

Maschinen fir die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Maschinen
fur die Landwirtschaft, Baumaschinen, Verpackungsmaschinen,

Werkzeugmaschinen

handbetatigte Gerate fur land-, garten- und forstwirtschaftliche
Zwecke, fur den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie flr

die Bautechnik

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kihl-,

Trocken-, Luftungs- und Wasserleitungsgerate*”

Gegen diese Eintragung, die am 31. Mai 2013 veroffentlicht wurde, hat der Wider-

sprechende am 8. August 2013 aus der geschéftlichen Bezeichnung ,eberth” Wi-

derspruch eingelegt. Im Widerspruchsformular hat der Widersprechende angege-

ben, seine geschéftliche Bezeichnung fur ,Maschinenbau, insbesondere Bau von

Verpackungsmaschinen, Maschinen zum Papiertransport; Schrumpfofen,



Schrumpffolienerhitzer benutzt zu haben. Ferner hat er zum Nachweis der Benut-
zung der geschéftlichen Bezeichnung einen Geschaftsbrief vom 9. Juli 1990, ein
Angebot vom 20. Januar 1992 und eine Auftragsbestatigung vom 1. Marz 2007
eingereicht, auf die wegen der ndheren Einzelheiten verwiesen wird. Erganzend
hat er Zeugenbeweis angeboten. Der Widersprechende hat vorgetragen, das Zei-
chen ,eberth” seit 1965 zur Bezeichnung seines Geschaftsbetriebs in der Branche
Maschinenbau benutzt und seit 1967 auch die von ihm vertriebenen Produkte ent-
sprechend gekennzeichnet zu haben. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat
die Existenz einer geschéftlichen Bezeichnung ,eberth* des Widersprechenden
bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 7, hat mit Be-
schluss vom 27. August 2015 den Widerspruch zurickgewiesen. Zur Begriindung
hat es ausgefuhrt, zwar seien die angegriffene Marke und das Widerspruchszei-
chen ahnlich. Ferner bestehe zwischen dem Bau von Verpackungsmaschinen und
Maschinen flur den Papiertransport, flr welche der Widersprechende Schutz be-
anspruche, einerseits und der Ware ,Verpackungsmaschinen“ der angegriffenen
Marke andererseits Ahnlichkeit. Dennoch lagen die Voraussetzungen einer kenn-

zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht vor.

Der Widersprechende, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, habe die
Existenz einer geschaftlichen Bezeichnung ,eberth” in den von ihm geltend ge-
machten Branchen nicht hinreichend dargetan. Vorliegend habe der anwaltliche
Vertreter zwar Angaben zur Art, Wiedergabe und Form als auch zum Inhaber,
Zeitrang und Gegenstand der geschaftlichen Bezeichnung gemacht. Allerdings
genugten die vorgelegten Unterlagen nicht, um den Widerspruch in der Sache zu
begriinden. Als Beleg dafir, dass es sich bei dem Widerspruchszeichen um eine
geschaftliche Bezeichnung handele, habe der Widersprechende lediglich drei Ge-
schéaftsbriefe aus den Jahren 1990, 1992 sowie 2007 eingereicht. In demjenigen
aus dem Jahr 2007 sei als Gegenstand der dortigen Lieferung jedoch nur ,Metall

mit Bohrungen, wie mit unserem Herr Knor besprochen” ohne Preisangabe ange-



geben. Fir die Jahre 1965 bis 1990 seien keine Belege eingereicht worden. Das
Angebot eines Zeugenbeweises allein sei ohne weitere schriftliche Unterlagen

nicht ausreichend.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde vom
1. Oktober 2015. Er legt weitere Benutzungsunterlagen vor. Wegen der néheren
Einzelheiten wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 9. November 2015 verwie-

sen.

Erganzend fuhrt er aus, es lage auch Warenéhnlichkeit vor. Er produziere und
baue Verpackungsmaschinen. Diese wirden beispielsweise Papierrollen in Kunst-
stofffolie, Alufolie oder Papier einschlagen, wobei das Material entsprechend kon-
fektioniert, etwa geschnitten, gebogen oder erhitzt werde. Die Verarbeitung erfolge
immer zusammen mit Holzpaletten. Hinzu komme die gesamte Fordertechnik, was
die Annahme einer Waren- und Branchenahnlichkeit zu den Waren ,Maschinen fur
die Metall-, Holz- Kunststoffverarbeitung” der angegriffenen Marke in Klasse 7 be-
grinde. Ferner handele es sich bei den vom Widersprechenden produzierten Ma-
schinen um Werkzeugmaschinen, die ebenfalls im Warenverzeichnis der ange-
griffenen Marke zu finden seien. Die weiteren fir sie geschiitzten Waren ,Maschi-
nen fur die Landwirtschaft, Baumaschinen“ seien jedenfalls insoweit zu l6schen,
als Metall, Holz oder Kunststoff verarbeitet, bearbeitet oder benutzt werde. Hin-
sichtlich ,Verpackungsmaschinen® auf Seiten der jingeren Marke bestehe Identi-
tat.

Die handbetatigten Gerate in Klasse 8 seien zu I6schen, soweit sie Teil von Werk-
zeug- bzw. Verpackungsmaschinen sein kdnnten und/oder Einsatzbereich bzw.
Zweckbestimmung Ubereinstimmten, namlich Materialien bearbeitet werden

kdnnten.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 11 beanspruchten Heiz- und Luftungs-

systeme lagen ebenfalls im Bereich der Waren- bzw. Branchenéhnlichkeit, da sie



von Unternehmen der Verpackungstechnik tblicherweise mitgeliefert wirden oder
essentieller Bestandteil von Verpackungsmaschinen zum Aufschrumpfen von Fo-

lie seien.

Die sich gegenuber stehenden Zeichen seien auch ahnlich. Der Gesamteindruck
der angegriffenen Marke werde durch den Schriftzug ,EBERTH" alleine gepréagt,
der gut 90 Prozent der graphischen Darstellung ausmache. Der vorangestellte
stilisierte Kopf eines Werkzeugschlissels weise in Verbindung mit den angemel-
deten Waren einen beschreibenden Sinngehalt auf. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise wirden weder beim Kauf auf Sicht noch in der Werbung den kleinen

graphischen und zudem werbelblich gestalteten Bestandteil wirklich wahrnehmen.

Der Widersprechende beantragt sinngemals,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 27. August 2015 aufzuheben und auf Grund des Wider-
spruchs aus der geschaftlichen Bezeichnung ,eberth” die LO-
schung der Eintragung der Marke 30 2013 013 207 anzuord-

nen, sowie

2. der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten sowohl
des Widerspruchs- als auch des Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellit.

Sie macht geltend, die von dem Widersprechenden behauptete Verwechslungs-
gefahr lage nicht vor. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht
durch den Schriftzug ,EBERTH" gepragt. Die gegenteilige Sichtweise habe der
Widersprechende nicht nachvollziehbar darlegen kdnnen.



Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die zulassige Beschwerde hat in dem sich aus den Ziffern 1. und 2. des Tenors
ergebenden Umfang Erfolg. Insoweit stehen sich die angegriffene Marke und die
altere geschaftliche Bezeichnung ,eberth” in Form eines Unternehmenskennzei-
chens des Widersprechenden in verwechslungsfahiger Art und Weise gegentiber
(842 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt,,i.V.m. 85Abs. 2i.V.m. 812i.V.m. § 15 Abs. 2 und 4

MarkenG). Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegrindet.

Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, da die Parteien ihre
hierauf gerichteten (Hilfs-) Antréage im Laufe des Beschwerdeverfahrens zuriick-
genommen haben und die Durchfilhrung einer mindlichen Verhandlung auch

nicht aus Grinden der Sachdienlichkeit geboten war (8 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Der Zulassigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie im Namen
der ,Firma Armin Eberth” eingelegt wurde. Hierbei handelt es sich um eine Firma
des Widersprechenden. Gemald § 17 HGB ist die Firma eines Kaufmanns der
Name, unter dem er seine Geschéfte betreibt und die Unterschrift abgibt (Abs. 1).
Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden (Abs. 2). Die
Firma ist nicht der Name des Unternehmens, sondern der Name seines Inhabers,
also sein Name schlechthin oder der Name, unter dem er das Unternehmen be-
treibt (vgl. Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 37. Auflage, 2016, § 17, Rdnr. 4).
Im Widerspruchsformular hat sich der Widersprechende wiederum als ,Eberth
Group, Inhaber: Armin Eberth* bezeichnet. Dies ist eine weitere Firma des Wider-
sprechenden. Auch hier ist deutlich erkennbar, dass Herr Armin Eberth die einzig
malf3gebliche Rechtspersonlichkeit ist. Demzufolge sind der Widersprechende und

der Beschwerdefuhrer als identisch anzusehen.



2. Auf Grund der von dem Widersprechenden im Beschwerdeverfahren ergan-
zend vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass er zumindest seit dem
Jahr 2005 in der Bundesrepublik Deutschland Inhaber eines prioritatsalteren Un-
ternehmenskennzeichens ,eberth” auf dem Tatigkeitsgebiet ,Herstellung und Ver-
trieb von stationaren Transport- und Verpackungsanlagen“ ist. Damit bedarf es
des vom Widersprechenden weiterhin angebotenen Zeugenbeweises nicht mehr
(vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 284, Rdnr. 6).

a) Der Schutz eines originar unterscheidungskréaftigen Unternehmenskennzei-
chens wie ,eberth* entsteht durch namensmaRigen Gebrauch im geschaftlichen
Verkehr unabhangig vom Umfang der Benutzung. Es kommt daher nicht darauf
an, ob die Kennzeichnung bereits eine gewisse Anerkennung im Verkehr gefun-
den hat (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 5,
Rdnr. 52). Erforderlich ist vielmehr eine nach aufen in Erscheinung tretende Be-
nutzung als Hinweis auf das Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften
wirtschaftlichen Betatigung schliel3en lasst (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
8 5, Rdnr. 53). Dazu gehort beispielsweise die Verwendung der Bezeichnung auf
Geschéftspapieren, wie Rechnungen, Lieferscheinen, Preislisten oder Katalogen
(vgl. Kur/Weiler, MarkenG, 1. Auflage, 2017, 8§ 5, Rdnr. 108 f.).

b) Auf allen mit Schriftsatz vom 9. November 2015 eingereichten Rechnungen,
die in dem Zeitraum vom 8. November 2005 bis 22. Mai 2015 ausgestellt wurden,
befinden sich die Angabe ,eberth group www.eberth.com” in der linken oberen
Ecke und die Angabe ,eberth MASCHINEN- UND ANLAGENBAU" in der rechten
oberen Ecke, wobei das Element ,eberth* drucktechnisch hervorgehoben ist. Es
ist zudem unabh&ngig von seiner Schreibweise in allen Firmennamen enthalten.
Weist ein Firmenbestandteil hinreichende Unterscheidungskraft auf und erscheint
er seiner Art nach sowie im Vergleich zu den tbrigen Firmenbestandteilen geeig-
net, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzu-
setzen, so kommt ihm als Firmenschlagwort eigenstandiger kennzeichenrechtli-

cher Schutz als Unternehmenskennzeichen zu. Auf seine tatsadchliche Benutzung



in Alleinstellung als Firmenschlagwort oder auf seine Verkehrsgeltung ist daneben
nicht abzustellen (vgl. Stroébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 5, Rdnr. 30). Bei dem
Nachnamen des Widersprechenden handelt es sich um ein solches
Firmenschlagwort, da er durchgangig verwendet wird, kein Allerweltsname und
gegeniber den Ubrigen Firmenbestandteilen besonders kennzeichnungskraftig
ist.

Die Angabe ,eberth” benutzt der Widersprechende spatestens seit November
2005 als Firmenschlagwort im geschaftlichen Verkehr. Anhaltspunkte fur ein mog-
liches zwischenzeitliches Erldschen des Schutzes als Unternehmenskennzeichen

wurden nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.

C) Aus der Rechnung Nr. 231 vom 8. November 2005 geht des Weiteren her-
vor, dass im Jahr 2005 unter dem Unternehmenskennzeichen ,eberth* eine ,Rol-
lentransportanlage veraufRert wurde. Die Rechnungen Nr.316 vom
25. Oktober 2006 und Nr. 346 vom 27. Februar 2007 haben ,Férdertechnikanla-
gen* zum Gegenstand. Die Rechnung Nr. 506 vom 5. Mai 2008 bezieht sich auf
eine Rollenverpackungsanlage, wahrend mit der Rechnung Nr. 20090030 vom
6. Juli 2009 die Gegenleistung fur eine Anlage ,Vollautomatische Palettenverpa-
ckung” angefordert wird. Hierbei gilt es erganzend zu berticksichtigen, dass in den
genannten Rechnungen jeweils erhebliche Betrage ausgewiesen sind. Zusam-
menfassend lassen sie darauf schlie3en, dass der Widersprechende sein Unter-
nehmenskennzeichen im Zusammenhang mit der Herstellung und den Vertrieb

von stationdren Transport- und Verpackungsanlagen im Inland benutzt.

d) Die weiteren Rechnungen betreffen entweder Lieferungen ins Ausland, so
dass sie als Beleg fir eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens in der
Bundesrepublik Deutschland nicht geeignet sind, oder ihr Ausstellungsdatum liegt
nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke. Insoweit kdnnen sie zum Nach-
weis eines besseren Zeitrangs des Unternehmenskennzeichens nicht herangezo-

gen werden.
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3. Der Widersprechende ist berechtigt, die Benutzung der angegriffenen
Marke fir ,Verpackungsmaschinen“ in der Bundesrepublik Deutschland zu unter-
sagen (8§ 12i.V.m. 8§ 15 Abs. 2und 4 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

Nach standiger Rechtsprechung kann aus einem Unternehmenskennzeichen un-
ter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr nicht nur gegen eine Verwen-
dung des angegriffenen Zeichens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch
gegen einen rein markenmaRigen Gebrauch vorgegangen werden, weil die Marke
eine bestimmte betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts anzeigt und
so mittelbar auch das hinter dem Produkt stehende Unternehmen individualisiert
(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 12, Rdnr. 9). Die Léschungsreife gemaf
8§ 12 MarkenG setzt die Berechtigung voraus, die Benutzung der eingetragenen
Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies
ist dann der Fall, wenn ein Unterlassungsanspruch gemafid § 15 Abs. 4 MarkenG
besteht. Ausreichend ist hierbei ein hypothetischer Unterlassungsanspruch, der
auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jingeren Marke zu ermitteln ist.
Die Loschungsreife ist folglich bereits dann gegeben, wenn bei der Benutzung der
Marke ein Anspruch auf Unterlassung im gesamten Bundesgebiet entstehen
wirde (vgl. Kur/Weiler, a. a. O., 8 12, Rdnr. 15). Dies ist vorliegend der Fall, da
zwischen der angegriffenen Marke und dem bundesweit benutzten Widerspruchs-

zeichen Verwechslungsgefahr im engeren Sinne besteht.

a) Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemaR § 15 Abs. 2 MarkenG
kommt es nach standiger Rechtsprechung maRgeblich auf die Ahnlichkeit der ei-
nander gegenuberstehenden Bezeichnungen, auf die Kennzeichnungskraft der
alteren Bezeichnung und auf die Tatigkeitsgebiete an, fur welche die konkurrie-
renden Bezeichnungen verwendet werden (Branchennahe). Das letztgenannte
Kriterium  tritt  hierbei an die Stelle der markenrechtlichen Waren-
/Dienstleistungsahnlichkeit, stimmt mit diesem aber inhaltlich nicht Uberein. Die
genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhaltnis der-

art, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich
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kompensiert werden kann und umgekehrt (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 15, Rdnr. 37).

b) Die Vergleichszeichen sind sowohl schriftbildlich als auch klanglich iden-

tisch, zumindest jedoch hochgradig ahnlich.
Vorliegend stehen sich das Unternehmenskennzeichen
eberth

sowie die angegriffene Marke

©EBERTH

gegenuber.

(1) In schriftbildlicher Hinsicht wird die angegriffene Marke durch ihren Wortbe-
standteil ,EBERTH" gepragt.

Eine Pragung des Gesamteindrucks einer Marke durch ein einzelnes Element
kann dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Ubrigen
Markenteile flr die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zu-
ricktreten, dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen. Eine
Pragung scheidet hingegen regelmafig aus, wenn eine altere Marke im Kontext
einer jungeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert
erhélt, so dass der betreffende Markenbestandteil insoweit nicht mehr als Hinweis
auf den &lteren Markeninhaber verstanden wird. Dies ist u. a. der Fall, wenn die

jungere Kombinationsmarke als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitli-
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chen begrifflichen Aussage erscheint (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. , 8§ 9,
Rdnr. 410 und 426).

Der Wortbestandteil ,EBERTH" dominiert den Gesamteindruck der angegriffenen
Marke allein schon auf Grund seiner Gro3e im Vergleich zum vorangestellten
Bildbestandteil. Bei dieser skizzenhaften Darstellung des oberen Teils eines
Schraubenschlissels handelt es sich dariiber hinaus um eine gelaufige und nicht
ins Gewicht fallende Verzierung (vgl. hierzu Kur/Onken, a. a. O., § 14, Rdnr. 395),
welche der Verkehr regelmalig kein besonderes Augenmerk schenken wird, da er
an ahnliche graphische Gestaltungen gewohnt ist. Hinzu kommt, dass der Bildbe-
standteil der angegriffenen Marke einen beschreibenden Bezug zu den fir sie ein-
getragenen Maschinen und Geraten aufweist (vgl. hierzu auch ,European Trade
Mark and Design Network®, Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur
Unterscheidungskraft - Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterschei-
dungskraftigen Wortern, 2. Oktober 2015, Seite 5).

Im Ergebnis stehen sich somit die beiden Zeichen ,EBERTH" und ,eberth” gegen-
Uber. Die Gro3- und Kleinschreibung verandert ihren Gesamteindruck nur gering-

flgig, so dass zumindest von einer hochgradigen Ahnlichkeit auszugehen ist.

(2) Die Vergleichszeichen sind klanglich identisch.

Fur den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken in klanglicher Hinsicht
gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmaRig an dem Wortbestandteil
orientiert (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Demzufolge wird die angegriffene

Marke so benannt wie das altere Unternehmenskennzeichen.

C) Die Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens des Widerspre-
chenden ist hinsichtlich der Branche ,Herstellung und Vertrieb von stationaren
Transport- und Verpackungsanlagen* als durchschnittlich anzusehen.
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d) Fur die Beurteilung der Branchennahe kommt es in erster Linie auf die Pro-
duktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch fir
die Beteiligten sind. Anhaltspunkte fiir eine Branchenndhe kdnnen Berthrungs-
punkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Markten sowie
Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und
Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und
nicht nur theoretische Ausweitungen der Tatigkeitsbereiche der Beteiligten. Im
Einzelfall kénnen auch Uberschneidungen in Randbereichen der Unterneh-
menstatigkeiten zu bericksichtigen sein (vgl. BGH GRUR 2011, 831, 833,
Rdnr. 23 - BCC).

(1)  Hiervon ausgehend besteht zwischen den Waren ,Verpackungsmaschinen®
der angegriffenen Marke und dem Tatigkeitsgebiet ,Herstellung und Vertrieb von
stationaren Transport- und Verpackungsanlagen* des Widersprechenden ausge-
pragte Branchennahe. Verpackungsmaschinen sind wesentlicher Teil von Verpa-

ckungsanlagen und dienen demselben Zweck.

(2)  Eine daruber hinaus gehende Branchennahe ist hingegen zu verneinen.

Dies gilt zunachst fur die Waren ,Maschinen fur die Metall,- Holz-, Kunststoffver-
arbeitung“. Allein der Umstand, dass — wie von dem Widersprechenden vorgetra-
gen — die von ihm hergestellten Verpackungsmaschinen Kunststoff-, Alufolie oder
Papier als Verpackungsmaterial bzw. Holzpaletten verwenden, vermag die An-
nahme einer Branchennahe nicht zu begriinden. Die im Schutzbereich des Wider-
spruchszeichens liegenden stationdren Verpackungsanlagen dienen der Umhiil-
lung und Sicherung von Gegenstanden fur ihren Transport, wahrend mit Hilfe der
vorgenannten Maschinen der angegriffenen Marke aus Metall, Holz oder Kunst-
stoff Produkte wie Rohre, Mdbel oder Behalter hergestellt werden. Auch sind Ver-
packungsanlagen vollig anders aufgebaut als ,Maschinen fur die Metall-, Holz-,
Kunststoffverarbeitung®. Demgegeniber treten die Gemeinsamkeiten bei den ein-

gesetzten Materialien in den Hintergrund, da in den unterschiedlichsten Branchen
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- beispielsweise im Schiffs- und Autobau - die gleichen Stoffe wie Metall verarbei-
tet werden. Ansonsten wéare eine sachlich nachvollziehbare Grenzziehung zwi-

schen den einzelnen Teilbereichen der Wirtschaft nicht méglich.

Ebenso bestehen keine ausreichenden sachlichen Beruhrungspunkte zwischen
.Maschinen fur die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung” und stationdren Trans-
portanlagen, mit denen zwar Metall, Holz oder Kunststoff beférdert werden kann,
die jedoch nicht ihrer Verarbeitung dienen und damit einen vollig anderen Zweck

erfullen.

Die Waren ,Maschinen fur die Landwirtschaft® und ,Baumaschinen* wiederum
konnen zwar Transport- und Verpackungsmaschinen umfassen. So dient ein
Traktor oder Lastwagen in der Landwirtschaft oder auf dem Bau dem Transport
von Feldfrichten oder Baumaterialien. Auch gibt es zum Beispiel landwirtschatftli-
che Ballenpressen, mit denen Heu zu Rollen zusammengedrickt wird, die in der
Maschine mit einer Folie umwickelt werden. Allerdings handelt es sich bei ,Ma-
schinen fur die Landwirtschaft und ,Baumaschinen“ normalerweise um mobile
Maschinen, die zudem in besonderen Bereichen eingesetzt werden. Sowohl die
Landwirtschaft als das Bauwesen erfordern spezielle Transport- und Verpa-
ckungsmaschinen, die beispielsweise nicht im nassen Boden einsinken oder star-
ken Erschutterungen widerstehen. Demgegentuber sind ausweislich der einge-
reichten Belege die von dem Widersprechenden hergestellten und vertriebenen
Transport- und Verpackungsanlagen an einem festen Ort aufgestellt. Zudem be-
stehen sie regelmaRig aus mehreren Maschinen, die aneinander angepasst sind,
um die Transport- und Verpackungsaufgaben zu erfillen. Dementsprechend
stammen sie nicht von den Herstellern der Baumaschinen und der Maschinen fir

die Landwirtschaft. Auch insoweit ist folglich die Branchennahe zu verneinen.

Vorstehende Erwégungen gelten gleichermal3en fir die Waren ,handbetatigte Ge-
rate fur land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, fur den Maschinen-, Appa-

rate- und Fahrzeugbau sowie fir die Bautechnik®. Mdgen sie auch - wie beispiels-



-15 -

weise Schubkarren oder Rollwagen - Transportzwecken dienen, so weisen sie
doch einen vollig anderen Aufbau als die mit Motoren betriebenen stationaren
Transport- und Verpackungsanlagen des Widersprechenden auf. Bei diesen han-
delt es sich um komplexe Komplettsysteme, wahrend mit Hilfe von handbetatigten
Geraten nur einfache Einzeltatigkeiten ausgefuhrt werden kénnen. Damit besteht
zwischen den sich gegenuber stehenden Produktgruppen ein grof3er sachlicher

Abstand, der gegen eine Branchennéhe spricht.

Entsprechend verhélt es sich hinsichtlich der Waren ,Werkzeugmaschinen“ der
angegriffenen Marke. Wie der Widersprechende zutreffend ausgefuhrt hat, wird
durch Werkzeugmaschinen mit Hilfe relativer Bewegungen zwischen Werkstiick
und Werkzeug eine vorgegebene Form am Werkstiick oder eine Veranderung ei-
ner vorgegebenen Form an einem Werkstlck erzeugt. Weder Transport- noch
Verpackungsanlagen wirken jedoch in dieser Art und Weise auf einen Gegenstand
ein. Seine Form und seine Oberflache werden durch sie nicht veréandert. Insbe-
sondere kann die durch die Verpackungsanlage aufgebrachte Umhillung ohne

Auswirkung auf den Gegenstand wieder entfernt werden.

Schliellich weisen auch die von der angegriffenen Marke in Klasse 11 bean-
spruchten ,Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kihl-, Trocken-,
Laftungs- und Wasserleitungsgerate” keine Branchenndahe zu den stationdren
Transport- und Verpackungsanlagen des Widersprechenden auf. Selbst wenn -
wie von ihm vorgetragen - in den Verpackungsanlagen Heiz- und Luftungssysteme
zum Aufschrumpfen der Verpackungsfolie mittels hei3er Luft zum Einsatz kom-
men, so machen sie nicht das Wesen der Gesamtanlage aus. Vielmehr erfillen
sie lediglich eine einzelne dem Verpackungszweck dienende Aufgabe, die neben
vielen weiteren Arbeitsschritten wie Zurechtlegen des zu verpackenden Gegen-
stands oder Zuschneiden bzw. Auflegen der Folie zu erledigen ist. Sollten die vor-
stehend genannten Waren der angegriffenen Marke in den Transport- und Verpa-
ckungsanlagen verbaut sein, so werden sie regelmé&fig von anderen Herstellern

bezogen, da sie als solche weder Gegenstande transportieren noch verpacken
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konnen und demzufolge anders als die von dem Widersprechenden hergestellten

und vertriebenen Anlagen konstruiert sind.

4. Die Beschwerde gegen die im Widerspruchsverfahren ergangene

Kostenentscheidung ist unbegrindet.

Gemal 8§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG konnen die im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt entstandenen Kosten nur dann einem Beteiligten auferlegt
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ansonsten tragt jeder Beteiligte die ihm
erwachsenen Kosten selbst (8§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine vom Grundsatz
der Tragung eigener Kosten abweichende Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrin-
den setzt besondere Umstande voraus, wobei dem Verfahrensausgang hierbei
keine Bedeutung zukommt (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 63, Rdnr. 7;
8 71, Rdnr. 12). Der Widersprechende ist jeden Vortrag schuldig geblieben, wel-
che besonderen Umstande die Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens be-

grinden kénnten. Auch der Senat vermag solche nicht zu erkennen.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten auch diesbeziglich weder vorgetra-

gen noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe, einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Séchtig

pro



