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betreffend die international registrierte Marke Nr. 676 598

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts aufgrund der mundlichen Verhand-
lung vom 18. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den

Richter Baumgartner und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluf3
der Markenstelle fur Klasse 40 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 26. Mai 1999 aufgehoben und der Marke
IR 676 598 der Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich der Dienstleistungen ,Traitement de matériaux;
faconnage de tbles et de métaux (avec ou sans addition
d’enduits en poudre)“ wegen des Widerspruchs aus der Marke
IR R 390 501 A verweigert.

Grinde:

Gegen die fur die Dienstleistungen



« 40 Traitement de matériaux ; faconnage de tbles et de
métaux (avec ou sans addition d’enduits en poudre) ;

assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers) »

international registrierte Marke Nr. 676 598

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritdtsdlteren Marke Nr.
IR R 390 501 A

"ALMET"

,die u.a. fur die Waren

"7 Machines et machines-outils pour la transformation des

métaux; moteurs"

international registriert ist. Der Widerspruch ist im Beschwerdeverfahren be-
schrankt worden und richtet sich noch gegen die Dienstleistungen "Traitement de
matériaux; faconnage de tbles et de métaux (avec ou sans addition d'enduits en

poudre)" der jingeren Marke.



Die Markenstelle fur Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
BeschluR vom 26. Mai 1999 den Widerspruch zuriickgewiesen, weil mangels
Ahnlichkeit der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen keine Gefahr von
Verwechslungen der jingeren Marke mit der alteren Marke bestehe. Zwar kénnten
Waren und Dienstleistungen grundsatzlich ahnlich sein. Im vorliegenden Fall
reichten die BerUhrungspunkte der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen
jedoch nicht aus. Die Waren der Widersprechenden resultierten zwar aus einer
Material- oder Metallbearbeitung, diese sei aber von der Herstellung und vom
Vertrieb solcher Waren eindeutig zu trennen. Das Argument der Widersprechen-
den, Anlagen zur Metallbearbeitung von Warenherstellern wirden auch zur Me-
tallbearbeitung im Auftrag und fur Dritte verwendet, sei nicht belegt und kénne
vom Prifer ebenfalls nicht bestétigt werden. Die Tatsache, dal’ die Materialbear-
beitung in der Regel nur einen geringen Teil der Wertschopfung des fertigen Pro-
duktes ausmache, spreche im Gegenteil dafir, die Materialbearbeitung als un-
selbstandige Hilfsdienstleistung einzustufen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Es sprachen wirt-
schaftlich verniinftige Grinde dafir, dald Hersteller von Waren ihre Anlagen fir
Materialbearbeitung und Montage auch zur Ausfiihrung von Auftragen Dritter ein-
setzten und dal3 hierzu wirtschaftlich selbstandige Geschaftsbereiche gefihrt
wirden. So erwirtschafte die Widersprechende den Grolteil ihrer Ertrage durch
Weiterbearbeitung, Lohnarbeit fur Dritte sowie die Bearbeitung eigener Waren.
Dies sei auch bei anderen Firmen der Branche der Fall. Im tbrigen sei zu bertck-
sichtigen, daf3 von identischen Marken auszugehen sei, weil der klanggleiche Be-
standteil "ALLMET" die jiingere Marke prage, so daR auch bei entfernter Ahnlich-

keit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr vorliege.

Die Widersprechende beantragt,



den angefochtenen BeschluR aufzuheben und der Marke
IR 676 598 den Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland im
Umfang des Widerspruchs aus der Marke IR R 390 501 A zu

verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat weder Antrage gestellt noch sich in der
Sache geaulert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsatze der Widersprechenden, das
Ergebnis einer Recherche des Senats zur Frage der Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die zum Gegenstand der mundlichen Verhandlung gemacht

worden ist, sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig. Soweit der Widerspruch zu-
rickgenommen worden ist, ist die Grundlage fur die Entscheidung der Marken-
stelle entfallen und deren Beschluf insoweit wirkungslos geworden (in analoger
Anwendung von 8 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO; vgl. Althammer/Strobele/Klaka,
Markengesetz, 6. Aufl., 8 42 Rn 38 m.N.). Im Ubrigen hat die Beschwerde im Um-
fang des eingeschrankten Widerspruchs auch Erfolg. Nach Auffassung des Se-
nats besteht zwischen den Marken insoweit die Gefahr von Verwechslungen
(88 107, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Satz 2
MMA, Art. 6 dunauies g Nr 1 PV).

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie durch
den Gerichtshof der Europadischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56,
57 - Sabél/Puma), die fur die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbe-

stimmung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von malR3geblicher



Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berticksichtigung der
Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei malRgebenden
Umstanden gehdren insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke,
die gedankliche Verbindung, die das jungere Zeichen zu ihr hervorrufen kann,
sowie der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10.
Erwagungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit
der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei
insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu
beriicksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf
den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131,
122, 124 f. "Innovadiclophont™). SchlieBlich impliziert die umfassende Beurteilung
der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Be-
tracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umge-
kehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II;
GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"; BGH WRP 2000, 529, 531 "ARD-1"; BGH WRP
2000, 1155, 1156 "Carl Link"). Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr
von Verwechslungen im Umfang der mit dem Widerspruch noch angegriffenen

Dienstleistungen gegeben.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der
Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu bertck-
sichtigen, die das Verhéltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kenn-
zeichnen. Zu diesen Faktoren gehdren insbesondere deren Art, Verwendungs-
zweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder ein-
ander erganzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH MarkenR 1999, 22, 23 Tz.
23 "CANON"; BGH a.a.O. "Canon II"; BIPMZ 1998, 226 f "GARIBALDI"; vgl. auch



BGH WRP 2000, 1152, 1153 "PAPPAGALLO"). Auch die maRgeblichen
wirtschaftlichen Zusammenhange, namlich Herstellungsstéatte und Vertriebswege
der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestim-
mung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und An-
gebotsstatten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des
EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endab-
nehmer die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu
garantieren, indem sie ihm ermdglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne
Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu un-
terscheiden. Die Marke muf3 also Gewahr dafur bieten, daf3 alle Waren und
Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen
Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das fur ihre Qualitat ver-
antwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann
vor, wenn das Publikum glauben konnte, dal3 die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Danach sind die Dienstleistungen "Traitement de matériaux; fagconnage de toles et
de métaux (avec ou sans addition d'enduits en poudre)" (= Materialbearbeitung;
Formung von Blechen und Metallen (mit oder ohne Pulverbeschichtungen)) der
angegriffenen Marke den Waren "machines et machines-outils pour la transfor-
mation des métaux" (= Maschinen und Werkzeugmaschinen fur die Metallbear-
beitung) der Widerspruchsmarke &ahnlich. Eine Recherche des Senats hat erge-
ben, dal} diese Waren und Dienstleistungen zwar haufig von verschiedenen Un-
ternehmen hergestellt bzw. erbracht werden, es aber doch eine Reihe von Be-
trieben gibt, die sowohl Materialbearbeitung fur Dritte durchfiihren als auch die
hierzu bendétigten Maschinen selbst herstellen und vertreiben (vgl. Internet-Re-
cherche "Metallbearbeitung”: die Firmen Friedrich Hippe, kroma GmbH, Ludwig
Lehner (S.2), Reku, Striebosch und Tieflochbohren (S.3); "Blechbearbeitung”: die
Firmen bode gmbh, Fritz Deppe (S.1), Hoedtke, KLB Kuri, Franz Klotz GmbH,
MDK GmbH, Metallbearbeitung und Vorrichtungsbau (S.2), Schirholz (S.3); "Wer



liefert was?": unter 6903 die Firmen Hippe Eberhard und Hippe Friedrich [s.0.],
Knutzen, Muhleisen; unter 6905 Abatech, AKL, ALFA, Allgemeine Metallverfor-
mung, Berg, MAGEPA, unter 6925 Gerber; unter 6934 BRS und unter 6941
Plersch). Es bestehen daher ausreichende Anhaltspunkte dafir, da3 entschei-
dungserhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise auch im vorliegenden
Fall die Waren und Dienstleistungen dem selben Unternehmen zuordnen werden.

Zwischen den Waren und Dienstleistungen besteht eine mittlere Entfernung.

Die jingere Marke hélt den danach erforderlichen mittleren Abstand von der Wi-
derspruchsmarke nicht ein. Zwar ist bei der Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st.
Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft"; GRUR 1999,
241, 243 "Lions"). Weichen - wie im vorliegenden Fall - die Marken in ihrer Ge-
samtheit betrachtet voneinander ab, so kann trotzdem eine Verwechslungsgefahr
bestehen, wenn Ubereinstimmende oder &hnliche Markenbestandteile den Ge-
samteindruck der Kombinationsmarken pragen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199
"Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406 "Juwel"; GRUR 1999, 733, 735 "LION
DRIVER"; MarkenR 2000, 20, 21 "RAUSCH/ELFI RAUCH").

Dies ist bei dem Bestandteil "ALLMET" der angegriffenen Marke, der allein als
kollisionsbegriindend in Betracht kommt, der Fall, denn dieses Wort pragt den
Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Die weiteren Bestandteile treten so
stark in den Hintergrund, dal3 sie fur den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum
Gesamteindruck nichts beitragen (vgl. dazu BGH MarkenR 2000, 20, 22
"RAUSCH/ELFI RAUCH").

Die Bildbestandteile der jungeren Marke koénnen Verwechslungen nicht aus-
schlieBen, weil der Verkehr bei miundlicher Benennung der Marke und auch bei
hand- und maschinenschriftlicher Wiedergabe sich in aller Regel des Wortbe-
standteils als kirzester und einfachster Bezeichnung bedient (vgl. BGH GRUR
1999, 733, 735 "LION DRIVER"; BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raub-



katze"). Unter den Wortbestandteilen der angegriffenen Marke bietet sich zur Be-
nennung in erster Linie das graphisch hervorgehobene gr6Renméafig dominie-
rende Wort "ALLMET" an, da der weitere Wortbestandteil "industries" im Verhalt-
nis dazu sehr klein und unauffallig gehalten und - sofern er Gberhaupt genauer
beachtet wird - leicht als Hinweis darauf erkennbar ist, dal3 die gekennzeichneten
Dienstleistungen aus einem Industriebetrieb stammen. Das Wort "industries" weist
darum keine eigenstandige Kennzeichnungskraft auf. Da der Verkehr zu
Verkirzungen von aus mehreren Elementen bestehenden Kennzeichnungen
neigt, wobei das Weglassen von beschreibenden Angaben (vgl. Altham-
mer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., 8 9 Rn. 185 m.N.) haufig vorkommt,
werden sich maRRgebliche Teile des Verkehrs ausschliel3lich an "ALLMET" orien-

tieren und die angegriffene Marke mit diesem Wort benennen.

Die sich somit gegentberstehenden Worter "ALLMET" und "Almet" sind klanglich
und schriftbildlich fast identisch, so daR selbst bei relativ ginstigen Ubermitt-
lungsbedingungen und bei grof3er Aufmerksamkeit auch von Fachleuten Ver-

wechslungen nicht zu vermeiden sind.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden gemafld 8 71 Abs.1 Satz 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt Baumgartner Guth

Cl
Abs. 1

‘vl ALLMET /noustries |




