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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:050419B28Wpat30.15.0



betreffend die Marke DE 30 2010 052 125

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Séchtig

beschlossen:

1. Die Beschlusse des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenstelle fur Klasse 7, vom 27. Marz 2012 sowie vom
25. Mérz 2015 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch
aus der Marke UM 004 034 518 zurtickgewiesen worden ist,
als er sich gegen folgende Waren der Marke
DE 30 2010 052 125 richtet:

.Motoren (ausgenommen Motoren fur Landfahrzeuge), Teile
von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten* (Klas-
se 7) sowie ,Fahrzeuge, Apparate zur Beférderung (auf dem
Lande)” (Klasse 12).

2. Die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke
DE 30 2010 052 125 wird auf Grund des Widerspruchs aus
der Marke UM 004 034 518 fur die unter Ziffer 1. genannten

Waren angeordnet.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.



Grinde

Die Wort-/Bildmarke

GERMANY

Autoteile

\ Tectronic
W

ist am 2. September 2010 angemeldet und am 16. Februar 2011 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt geflihrte Register fur die nachfolgenden Waren

und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 7:

Maschinen fir die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen, Moto-
ren (ausgenommen Motoren flir Landfahrzeuge), Teile von Moto-
ren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten; Kupplungen und Vor-
richtungen zur Kraftibertragung (ausgenommen solcher fur Land-

fahrzeuge); elektrische Reinigungsmaschinen und -gerate;

Klasse 12:
Fahrzeuge, Apparate zur Beférderung (auf dem Lande, zu Wasser
und in der Luft);

Klasse 35:
Werbung, Geschaftsfiihrung, Bluroarbeiten, Unternehmensverwal-

tung.



Gegen diese Eintragung, die am 18. Marz 2011 ver6ffentlicht worden ist, hat die
Widersprechende am 30. Marz 2011 Widerspruch aus ihrer am 6. Februar 2009

eingetragenen Unionswortmarke

Techtronic

erhoben, die Schutz fir die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen bean-

sprucht:

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere mechanische
Werkzeuge; elektrische Werkzeuge; wiederaufladbare Elektro-
werkzeuge; maschinelle Sdgen und Schneidwerkzeuge; elektri-
sche Handsagen; mechanische Bohrwerkzeuge; mechanische
Hammer; mechanische Bohrer; Schraubenschlissel und Sechs-
kantschlissel; stationdre Holzbearbeitungsmaschinen oder me-
chanische Tischwerkzeuge; maschinelle Sagen; Ausleger-Kreis-
sagen und Gehrungssagen; Tischsagen; Handquerkreissage;
Prazisionskreissagen; Kreissagen; Stichsagen; Laubsagen; Band-
sagen; Tischkreissagen; Tischkreissagen; mechanische Tischboh-
rer; transportable Elektrowerkzeuge und Stander und Zusatzteile;
Bohrer; Schlagbohrmaschinen; drahtlose Bohrer; Schraubendre-
her; Bandschleifmaschine; Sandpapierschleifmaschinen; Staub-
sack; Zerkleinerungsmaschinen; Spritzpistolen; Teppichreini-
gungsgeréate; Polsterreinigungsgerate; Reinigungsmaschinen und
-apparate fur Teppiche und FulRb6éden; Dampfreinigungsmaschi-
nen; elektrische Poliermaschinen; elektrischer Staubsauger; wie-
deraufladbarer elektrischer Staubsauger; Reinigungsmaschinen
fur Teppiche und FulRbdden; (soweit sie in Klasse 7 enthalten
sind) Poliermaschinen fir FulRboden; Bodenreinigungsgerate;

Scheuergerate fur FuBbodden; elektrische Kliichenmaschinen; uni-



verselle elektrische Kichenmaschinen; Maschinen zum Rihren
von Lebensmitteln; elektrische Entsafter; elektrische Mixer fir
Flussigkeiten, elektrische Mixer; elektrische Kiichenmesser; elekt-
rische Tranchiermesser; elektrische Kiichenmaschinen fur die Le-
bensmittelproduktion; elektrische Kichenwerkzeuge und -gerate;
Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend genannten Waren, so-

weit sie in Klasse 7 enthalten sind;

Klasse 8:

Handwerkzeuge; Zusatzteile (soweit sie in Klasse 8 enthalten
sind); handbetéatigte Handwerkzeuge; Handbohrer; handbetétigte
Schneidwerkzeuge; handbetéatigte Mahl- oder Schleifwerkzeuge;
handbetatigte Blugelsagen; Handfrase; Handwerkzeuge fur Nagel
und Klammern; Handwerkzeuge fur Zimmermanns- und Schrei-
nerarbeiten; Handwerkzeuge fur Dekorationsarbeiten; handbetéa-
tigte Werkzeuge fur Gartenarbeiten; Hobel (Handwerkzeuge);
Hammer; Schraubenschlissel; Sechskantschliissel; Schrauben-
dreher; Holzhdmmer; Sagen; Zerkleinerungsmaschinen; Teile und
Bestandteile fur alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in

Klasse 8 enthalten sind;

Klasse 9:

Elektrische Gerate und Instrumente (soweit sie in Klasse 9 ent-
halten sind), namlich Temperaturregelungsgerate; Apparate fur die
Suche von Metallrohren und Dréhten in Wanden; alle vorstehend
genannten Waren in Bezug auf mechanische Werkzeuge, Gerate,

Vorrichtungen und Apparate flr Haushalt und Garten;



Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kihl- und Klimagerate; Klima-
anlagen; Lufttrockner; Luftfiltriergerate; Luftfilterapparate; Wasser-
filtergerate; Wasserenthartungsapparate; Sterilisiergerate; elektri-
sche Kochgerate; Ofen; Kiichenherde; Siedegerate fiir Lebens-
mittel; Mikrowellenofen; Barbecue-Grills und Zubehor; elektrische
Kocher, Tiefkiihlgerate; Kiihlsysteme; Beleuchtungssysteme; Lam-
pen; Brenner; Zusatzteile und Zubehor fir die vorstehend genann-

ten Waren, soweit sie in Klasse 11 enthalten sind.

Das Deutsche Patent und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 7, hat mit Be-
schluss vom 27. Marz 2012 die Léschung der Eintragung der angegriffenen Marke
fur die Waren ,Maschinen fur die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen, elektri-
sche Reinigungsmaschinen und -gerate” angeordnet und den weitergehenden
Widerspruch zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat es ausgefuhrt, zwischen den
Waren ,Maschinen fir die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen“ der angegriffe-
nen Marke und den Waren ,Maschinen und Werkzeugmaschinen* der Wider-
spruchsmarke bestehe Identitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit, da die angegriffe-
nen ,Maschinen fur die Autoindustrie” unter den von der Widerspruchsmarke be-
anspruchten Oberbegriff ,Maschinen“ subsumiert werden konnten. Die Waren
.elektrische Reinigungsmaschinen und -gerate“ der jingeren Marke und die Wa-
ren ,Teppichreinigungsgerate; Polsterreinigungsgerate; Reinigungsmaschinen und
-apparate fur Teppiche und Ful3bdden; Dampfreinigungsmaschinen; elektrische
Poliermaschinen; elektrische Staubsauger; wiederaufladbarer elektrischer Staub-
sauger; Reinigungsmaschinen fir Teppiche und Ful3Bbdden® der alteren Marke
seien identisch. Die Vergleichszeichen seien auch klanglich &hnlich, da der Ge-
samteindruck der angegriffenen Marke durch den Zeichenbestandteil , Tectronic”
gepragt werde. Hiervon ausgehend halte die jingere Marke in Bezug auf die von
der Loschungsanordnung umfassten Waren den erforderlichen Zeichenabstand

nicht ein.



Die von der Widersprechenden hiergegen eingelegte Erinnerung hat das Deut-
sche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 25. Marz 2015 unter Bezug-
nahme auf die Begriindung des Beschlusses vom 27. Marz 2012 zurlckgewiesen.
Wahrend des Erinnerungsverfahrens hatten die Parteien Vergleichsverhandlungen

gefuhrt, die jedoch zu keinem erfolgreichen Abschluss gefiihrt werden konnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 8. Mai 2015.
Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie ausgefuhrt, der
Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch ihren Zeichenbestandteil
,Tectronic* gepragt, so dass in klanglicher Hinsicht von einer hochgradigen Ahn-
lichkeit auszugehen sei. Maschinen, Reinigungsmaschinen und deren Teile seien
identisch in beiden Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen enthalten. Zwischen
den Waren ,Maschinen® der Widerspruchsmarke und ,Motoren“ der angegriffenen
Marke bestehe eine hochgradige Ahnlichkeit. Entsprechendes gelte fiir die von der
jungeren Marke in Klasse 12 beanspruchten ,Fahrzeuge, Apparate zur Beforde-
rung (auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft)“. Die Inhaberin der angegriffenen
Marke habe die eingetragenen Fahrzeuge nicht eingeschréankt. Demzufolge wiir-
den beispielsweise auch Reinigungsfahrzeuge erfasst, die dem gleichen Zweck
dienten, wie die fur die Widerspruchsmarke geschitzten Reinigungsmaschinen,
zumal sie sich allenfalls in ihrer Gro3e unterscheiden wirden. Dartiber hinaus rigt
die Widersprechende, dass ihr im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-

kenamt kein ausreichendes rechtliches Gehoér gewahrt worden sei.

Auf den Hinweis des Senats vom 10. Januar 2017 hat die Widersprechende mit
Schriftsatz vom 27. April 2018 ihre gegen die teilweise Zurickweisung des Wider-
spruchs gerichtete Beschwerde beschrankt. Ihr Antrag entspricht nunmehr sinn-
gemalR dem Tenor dieses Beschlusses. Im Ubrigen hat sie die Beschwerde zu-

rickgenommen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht
weiter gedul3ert. Im Amtsverfahren hat sie zunachst gertgt, die Widersprechende
habe im Widerspruchsformular unzutreffende Angaben zur Wiedergabe der Wider-
spruchsmarke sowie zu deren Markenform gemacht. In der Sache selbst hat sie
ausgefuhrt, die Widerspruchsmarke und der Wortbestandteil ,Tectronic* der
angegriffenen Marke seien nicht identisch. Zudem komme dem in letztgenannter
enthaltenen auffalligen und grofRen Bildbestandteil besondere Aufmerksamkeit
durch die angesprochenen Verkehrskreise zu. Des Weiteren hat die Inhaberin der
angegriffenen Marke vorgetragen, dass beide Marken lediglich fir bestimmte Wa-
ren der Klasse 7 gemeinsam geschutzt seien. Eine Warenahnlichkeit kdme allen-
falls in Bezug auf elektrische Reinigungsgerate und -maschinen in Betracht, zumal
fur Waren und/oder Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 die Widerspruchs-
marke keinen Schutz genie3e. Demzufolge stinden weitere Waren der Wider-
spruchsmarke in keinem Ahnlichkeitsverhaltnis zu den Waren und Dienstleistun-

gen der jingeren Marke.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die zulassige Beschwerde hat — soweit Gber sie noch zu entscheiden war — in der
Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichszeichen besteht im beschwerdegegen-
standlichen, aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Verwechslungsfahr gemaf 88 9
Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG. Soweit die Widersprechende ihre Beschwerde
gegen die Zurickweisung ihres Widerspruchs teilweise zuriickgenommen hat,
sind die beiden angegriffenen Beschliisse des Deutschen Patent- und Marken-

amtes rechtskraftig geworden.



1. Der Sachentscheidung steht nicht entgegen, dass die auswartige Inhaberin
der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren keine Vollmacht fur ihre In-
landsvertreter gemafd 8 96 Abs. 1 MarkenG vorgelegt hat. Sie ist namlich durch
inlandische Rechtsanwalte vertreten, so dass der Mangel der Vollmacht gemaf
§ 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG nicht von Amts wegen zu beriicksichtigen ist. Im Ub-
rigen sind keine Anhaltspunkte fiir einen Mangel der Bevollmachtigung erkennbar.
Auch ist ein solcher nicht gerigt worden (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, Marken-
recht, 1. Auflage, 2017, § 96, Rdnr. 14).

2. Der Senat konnte ohne muindliche Verhandlung entscheiden, da die
Widersprechende ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom
27. April 2018 zurtickgenommen hat (869 Nr.1 MarkenG). Zudem war die
Durchfiihrung einer solchen auch nicht aus Griinden der Sachdienlichkeit geboten
(8 69 Nr. 3 MarkenG).

3. Der Widerspruch ist hinreichend bestimmt. Zwar hat die Widersprechende im
Widerspruchsformular falschlicherweise in das Feld ,Wiedergabe des Wider-
spruchszeichens” ,Tectronic” eingetragen und in dem Feld ,Angabe der Zeichen-
form des Widerspruchszeichens” die Zeile ,Bildmarke/-zeichen (Wort-/Bildmarke/-
zeichen)” angekreuzt. Gleichwohl fuhrt dies nicht zur Unbestimmtheit des Wider-
spruchs. Gemafl § 30 Abs. 1 MarkenV muss der Widerspruch Angaben enthalten,
die es u. a. erlauben, die Identitdt des Widerspruchskennzeichens festzustellen.
Diesem Erfordernis ist die Widersprechende durch das Ankreuzen der Zeile ,Ak-
tenzeichen der Gemeinschaftsmarke® in dem Feld ,Angaben zum Widerspruchs-
zeichen® und durch die nachfolgende Nennung der Nummer ,,004 034 518" hinrei-
chend nachgekommen (8 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenV).

4. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemafi 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Beriicksichtigung aller Um-
stande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren

der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
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oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 - Calvin Klein/HABM; GRUR
2010, 933 — Barbara Becker; GRUR 2006, 237 — PICARO/PICASSO; BGH GRUR
2014, 488 — DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040 — pjur/pure; GRUR
2010, 235 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 — METROBUS; GRUR 2008, 905
— Pantohexal; GRUR 2008, 258 — INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006,
859 — Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 — coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfas-
senden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen her-
vorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterschei-
dungskraftigen und dominierenden Elemente zu bericksichtigen sind (vgl. EUGH,
a.a. 0. —Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129 - Aceites del Sur-Coosur
SA/Koipe Corporacion SL; BGH GRUR 2013, 833 — Culinaria/Villa Culinaria;
a. a. O. — pjur/pure).

a) Die Widerspruchsmarke verfugt tber eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft. Anhaltspunkte fir eine Steigerung durch umfangreiche Benutzung sind nicht

ersichtlich. Auch wurde eine solche nicht geltend gemacht.

b) Die beschwerdegegenstandlichen Waren ,Motoren (ausgenommen Motoren
fur Landfahrzeuge), Teile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten”
(Klasse 7) sowie ,Fahrzeuge, Apparate zur Beforderung (auf dem Lande)*
(Klasse 12) der angegriffenen Marke stehen in einem Ahnlichkeitsverhaltnis zu
Waren der Widerspruchsmarke.

Eine Waren- bzw. Dienstleistungsahnlichkeit ist grundsatzlich dann anzunehmen,
wenn die Waren oder Dienstleistungen unter Berucksichtigung aller fur die Frage
der Verwechslungsgefahr mal3geblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Be-

schaffenheit, ihrer regelmaRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmalRligen Ver-
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triebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks, ihrer Nutzung, ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung und ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder
einander erganzender Produkte oder Leistungen so enge Beruhrungspunkte auf-
weisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kodnnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen (BGH GRUR 2015, 176 — ZOOM/ZOOM).

.Fahrzeuge* (Klasse 12) auf Seiten der jungeren Marke und ,Reinigungsma-
schinen fir Teppiche und FulRbdden“ (Klasse 7) sowie ,Bodenreinigungsgerate”
(Klasse 7) auf Seiten der alteren Marke sind tUberdurchschnittlich &hnlich. Die Her-
steller von Bodenreinigungsgerdaten bieten u.a. auch sogenannte ,Aufsitz-
Scheuersaugmaschinen® an, die unter den Begriff ,Fahrzeuge* subsumiert werden
kénnen (vgl. Anlagen 1 und 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 10. Januar 2017).
Dartiber hinaus gehdren zum Produktangebot entsprechender Hersteller auch
Reinigungsfahrzeuge wie etwa Kehrfahrzeuge (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen

Hinweis vom 10. Januar 2017).

Hiervon ausgehend ist auch eine iberdurchschnittliche Ahnlichkeit zu den Waren
~LApparate zur Beforderung (auf dem Lande)” (Klasse 12) der angegriffenen Marke

gegeben.

Die Waren ,Motoren (ausgenommen Motoren fir Landfahrzeuge), soweit in
Klasse 7 enthalten” (Klasse 7) der angegriffenen Marke stehen wiederum in einem
engen funktionalen Zusammenhang mit den Waren ,Maschinen® (Klasse 7) der
Widerspruchsmarke (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren
und Dienstleistungen, 17. Auflage, 2017, Seite 203). Maschinen verfligen regel-
malig Uber Motoren, wie es beispielsweise bei Bohrmaschinen, Staubsaugern
oder Rasenmahern der Fall ist. Zudem kdnnen Motoren selbst als Maschinen an-

gesehen werden, so dass sie Uberdurchschnittlich &hnlich zueinander sind.
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»1eile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten* (Klasse 7) auf Seiten
der jungeren Marke und ,Maschinen” (Klasse 7) auf Seiten der alteren Marke sind
zumindest unterdurchschnittlich &hnlich. Bei den Teilen von Motoren kann es sich
um charakteristische Bauelemente handeln. Zu ihnen gehéren z. B. der Rotor bei
Elektromotoren und der Kolben bei Verbrennungsmotoren. Als Ersatzteile werden
sie haufig von den Motorenherstellern mit angeboten. Damit weisen sie zwar we-
niger, aber immer noch ausreichende sachliche Beruhrungspunkte zu ,Maschinen*

auf, um ein Ahnlichkeitsverhaltnis bejahen zu kénnen.

c) Die im Ahnlichkeitsverhaltnis liegenden Waren wenden sich an vorinformierte
Durchschnittsverbraucher und Fachleute. Insofern ist zumindest von einer leicht
erhohten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

d) Die Vergleichszeichen sind klanglich hochgradig ahnlich.

Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

Techtronic

und die angegriffene Marke

Q Tectronic
\ﬁ. GERMANY
"\

Autoteile

gegendiber.

Mit dem Deutschen Patent- und Markenamt ist davon auszugehen, dass der Ge-
samteindruck der angegriffenen Marke bei ihrer Aussprache durch den Bestandteil

»1ectronic* gepragt wird.
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Bei der klanglichen Wiedergabe ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszu-
gehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kirzester Be-
zeichnungsform die pragende Bedeutung zumisst (vgl. Strobele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 12. Auflage, 8 9, Rdnr. 455). Demzufolge treten die Wortbestand-
teile ,Tectronic”, ,GERMANY" und ,Autoteile” der jungeren Marke gegenuber ihren
grafischen Elementen starker hervor. Zudem ist hierbei in Betracht zu ziehen,
dass es sich bei dem farbigen Ball um eine grafische Gestaltung handelt, die dem
Verkehr oft und in verschiedensten Varianten gegentbertritt. Neben dieser schwa-
chen kennzeichnenden Wirkung fallt auf, dass der Ball lediglich ca. 1/3 der ange-
griffenen Marke ausmacht. Damit beherrscht er ihr Gesamtbild nicht so stark, dass

die Wortbestandteile in den Hintergrund treten wirden.

Allerdings kann eine Pragung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke
durch das allein fur eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Element
»Tectronic* nur angenommen werden, wenn die Ubrigen Wortkomponenten fir die
angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurticktreten, dass sie fur
den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen. Dies ist dann nicht der Fall,
wenn eine altere Marke im Kontext einer jingeren Kombinationsmarke einen
anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhalt, so dass der betreffende Markenbe-
standteil nicht mehr als Hinweis auf den &lteren Markeninhaber verstanden wird.
Hiervon ist u. a. dann auszugehen, wenn die jingere Kombinationsmarke als
geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage er-
scheint (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9, Rdnrn. 387 ff.).

Vorliegend erweisen sich die weiteren Wortbestandteile ,GERMANY* und ,Auto-
teile* der angegriffenen Marke als rein beschreibend. Sie weisen zum einen auf
die Herkunft (,GERMANY*) und zum anderen auf die Art (,Autoteile”) der solcher-
mal3en gekennzeichneten Waren hin. Insofern werden sie vom Verkehr regelméa-

Big weggelassen.
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Im Ergebnis stehen sich somit bei klanglicher Wiedergabe die Begriffe ,Tech-
tronic* und ,Tectronic* gegentber. Zwar wird die erste Silbe der Widerspruchs-
marke wegen der beiden Konsonanten ,ch* weicher ausgesprochen als die erste
Silbe der angegriffenen Marke mit dem einzelnen Konsonanten ,c“. Gleichwohl ist
dieser Unterschied marginal und kann — vor allem bei schneller Aussprache der
Marken — leicht Gberhort werden.

e) Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke, einer unter- bis Uberdurchschnittlichen Warenahnlichkeit, einer
leicht erhdhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise sowie einer tberdurchschnitt-
lichen klanglichen Ahnlichkeit halt die angegriffene Marke im tenorierten Umfang

nicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

5. Der Antrag der Widersprechenden auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr

ist begriindet.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gemald 8 71 Abs. 3 MarkenG stellt die
Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass die Pflicht zur Zahlung der Beschwerde-
gebuhr vom Verfahrensausgang unabhangig ist. Sie wird nur aus Billigkeitsgrin-
den angeordnet, d. h. in Fallen, in denen es auf Grund der besonderen Umsténde
unbillig ware, die Beschwerdegebuhr einzubehalten. Billigkeitsgrinde fur die
Ruckzahlung kdnnen sich insbesondere aus Verfahrensfehlern, speziell aus der
Verletzung der Pflicht zur Gewahrung des rechtlichen Gehdors ergeben (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 71, Rdnr. 50 f.). So liegt der Fall hier.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 30. April 2012 gegen den Erstpru-
ferbeschluss vom 27. Marz 2012 Erinnerung eingelegt. Da zum damaligen Zeit-
punkt zwischen den Beteiligten Vergleichsverhandlungen schwebten, wurde der
Widersprechenden vom Deutschen Patent- und Markenamt antragsgemaf mehr-
fach die Frist zur Einreichung einer Begrindung der Erinnerung verlangert. Mit
Schreiben vom 19. August 2013 hat das Deutsche Patent- und Markenamt beiden
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Beteiligten mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren ausgesetzt bleibe, bis die
Vergleichsverhandlungen abgeschlossen seien. Mit weiterem Schreiben vom
16. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt sodann um Mitteilung
Uber den aktuellen Stand der Vergleichsverhandlungen gebeten und angekindigt,
dass nach Lage der Akten entschieden werde, wenn nicht binnen einer Frist von
einem Monat die erbetenen Informationen erteilt werden wirden. Aus der Amts-
akte ist ersichtlich, dass vorgenanntes Schreiben zwar der Inhaberin der ange-
griffenen Marke, nicht jedoch der Widersprechenden Ubersandt worden ist. Die
Widersprechende musste aus diesem Grund davon ausgehen, dass das Wider-
spruchsverfahren — gemal der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenam-
tes vom 19. August 2013 — weiterhin ausgesetzt und die Einreichung einer Be-
grindung der Erinnerung (noch) nicht erforderlich war. Der Erinnerungsbeschluss
vom 25. Marz 2015 kam fur die Widersprechende daher Uberraschend. Die M6g-
lichkeit zur Begrindung ihrer Erinnerung wurde ihr damit genommen, was eine
Verletzung der Pflicht zur Gewahrung des rechtlichen Gehérs gegeniber der Wi-
dersprechenden zur Folge hat und die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

rechtfertigt.

6. Im Ubrigen verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2
MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten
weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind. Insofern tragt jeder Beteiligte

seine aul3ergerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst.
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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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 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
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