25 W (pat) 56/06 An Verkindungs Statt
zugestellt am:
(Aktenzeichen) 13. August 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 82 299

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 29. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke
werden die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 5 des DPMA
vom 5. Marz 2004 und vom 8. Marz 2006 teilweise aufgehoben,
namlich soweit die Loschung der angegriffenen Marke hinsichtlich
der Waren ,Seifen fiir technische Zwecke; atherische Ole, namlich
Raumsprays (fur Raume); Babykost soweit sie nicht pharmakolo-
gische Wirkstoffe enthalt“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der
Widerspruch der Beschwerdefuihrerin zuriickgewiesen.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde des Inhabers der ange-

griffenen Marke zurickgewiesen.

Grinde

Die am 8. November 2000 angemeldete Wortmarke

Robisan

ist am 22. August 2001 unter der Nummer 300 82 299 in das Markenregister fur

verschiedene Waren der Klassen 2, 3, 4 und 5 eingetragenen und die Eintragung



am 20. September 2001 veroffentlicht worden. In der mindlichen Verhandlung

vom 29. Mai 2008 hat der Anmelder das Warenverzeichnis auf die Waren

.Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungs-
mittel; Farbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattme-
talle und Metalle in Pulverform fir Maler, Dekorateure, Drucker
und Kunstler; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfer-
nungs- und Schleifmittel; Seifen fir technische Zwecke; Parfime-
rien, atherische Ole, namlich Duftéle, Raumsprays (fir Raume);
dekorative Kosmetikprodukte; Zahnputzmittel; Technische Ole und
Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und
Staubbindemittel; Brennstoffe (einschlief3lich Motorentreibstoffe)
und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; Babykost soweit sie nicht
pharmakologische Wirkstoffe enthalt; Pflaster und Verbandmate-
rial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten;
Zahnfillung und Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke; Des-
infektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe ent-
halten; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungizide,
Herbizide; Potenzmittel; Hormonpraparate; Substanzen zur Stei-
gerung der Lustempfindung; Substanzen zur Steigerung der sexu-
ellen Empfindung oder des sexuellen Erregungszustandes sowie

zur Steigerung der erektilen Funktion; Aphrodisiaka“

eingeschrankt.

Erst nach Schluss der mindlichen Verhandlung und Verkiindung des Beschlus-
ses, dass die Entscheidung den Beteiligten gem. § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an
Verkindungs Statt zugestellt werde, hat der Anmelder eine weitergehende Ein-
schréankung hinsichtlich der Waren ,Babykost, Pflaster und Verbandmaterial* be-
antragt, namlich auf ,Babykost sofern keine medizinischen bzw medizinisch-der-

matologischen Wirkstoffe enthalten sind; Pflaster fir dekorative Zwecke und



Pflaster als Schutzpflaster ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische
Wirkstoffe; Verbandmaterial fir dekorative Zwecke und Verbandmaterial als
Schutzverbédnde ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirk-
stoffe®”.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat die Inhaberin der seit
30. Oktober 1990 fur die Waren

»Arzneimittel, chemische Erzeugnisse fur Heilzwecke und Ge-

sundheitspflege, pharmazeutische Drogen*

eingetragenen Marke 1 168 921

Rubisan

Widerspruch eingelegt.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist mit Ausnahme der
Waren ,Dermatika“ bestritten. Eine weitergehende Benutzung der Widerspruchs-
marke wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Mit zwei Beschlussen der Markenstelle fir Klasse 5 des DPMA vom 5. Marz 2004
und vom 8. Marz 2006, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
wurde die angegriffene Marke teilweise, namlich hinsichtlich der Waren ,Seifen;
atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwasser; Pharma-
zeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Praparate fir die Ge-
sundheitspflege; didtetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke, Babykost;
Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel gegen allergische Reaktio-
nen; Mittel zur Beeinflussung des Immunsystems (Immunmodulation, Immunsti-
mulation, Immunsuppression); Substanzen zur Beeinflussung inter- und intrazel-

lularer Substanzen” wegen des Widerspruchs geldscht.



Auf Seiten der Widerspruchsmarke sei von den Waren ,Dermatika“ auszugehen.
Diese seien mit den Waren der jingeren Marke, soweit wegen des Widerspruchs
versagt, teilweise identisch und im Ubrigen bestiinde jedenfalls eine mittlere bis
enge Ahnlichkeit zu den versagten Waren. Angesprochene Verkehrskreise seien
nicht nur der Fachverkehr, sondern auch die Endverbraucher. Die Markenwdrter
stimmten in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge “R-BISAN* Uiberein. We-
der klanglich noch schriftbildlich reichten die Abweichungen in den klangver-
wandten dunklen Vokalen O/U aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und

beantragt (sinngemaf),

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 5 des DPMA, soweit
die Léschung wegen des Widerspruchs angeordnet worden ist,

aufzuheben und den Widerspruch zurtickzuweisen.

Es bestehe keine Ahnlichkeit zwischen den zu beriicksichtigenden Dermatika der
Widerspruchsmarke und den hier relevanten Waren ,Seifen fir technische Zwe-
cke; atherische Ole, namlich Duftéle, Raumsprays (fiir Raume); dekorative Kos-
metikprodukte; Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthélt;
Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe ent-
halten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthal-
ten" der angegriffenen Marke. Verbandmaterial sei wegen des grundsatzlichen
Unterschieds in Beschaffenheit, Anwendungsweise und Herstellungsstéatten nicht
ahnlich zu Arzneimitteln. Babykost, Pflaster und Verbandmaterial sowie Desinfek-
tionsmittel stinden in keinem Zusammenhang mit den Salben der Widerspre-
chenden. Im Arzneimittelbereich werde auf3erdem eine erhohte Aufmerksamkeit
angewendet. Dies gelte insbesondere fir Salben, die auf der Haut, insbesondere
bei Schuppenflechte bendtigt wirden. Die gemeinsame Endung ,san”“ sei geléufig
und der Verkehr werde ihr keine grof3e Beachtung schenken. Die Abweichungen

in den jeweiligen Zeichenbestandteilen ,Robi-/Rubi- seien hinreichend.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zwischen Dermatika und Waren, die auf die Haut aufgetragen werden kénnen,
bestehe Warenahnlichkeit, unabhangig davon, ob diese einen pharmakologischen
Wirkstoff enthalten. Kosmetische Mittel seien Stoffe oder Zubereitungen, die aus-
schlief3lich oder Gberwiegend dazu bestimmt seien, u. a. zum Schutz oder zur Er-
haltung eines guten Zustandes auf3erlich am Kérper des Menschen angewandt zu
werden. Eine therapeutische Bestimmung sei daneben nicht ausgeschlossen, so-
weit die therapeutische Zweckbestimmung nicht Gberwiege. Dementsprechend sei
eine Vielzahl von Kosmetika im Handel, die zur Anwendung bei krankheitsbedingt
problematischen Hautzustédnden, wie z. B. Psoriasis bestimmt seien. Da Derma-
tika zum Teil oral eingenommen werden konnten, liege auch eine Ahnlichkeit mit

Babykost vor. Die Zeichen seien ahnlich und eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Akten, einschlie3lich des Protokolls der mindlichen Verhandlung vom

29. Mai 2008 Bezug genommen.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zul&ssig.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in der miundlichen Verhandlung das Wa-
renverzeichnis eingeschrankt, so dass nur noch eine Verwechslungsgefahr hin-
sichtlich der Waren ,Seifen fir technische Zwecke; atherische Ole, namlich Duft-
Ole, Raumsprays (fir Raume); dekorative Kosmetikprodukte; Babykost soweit sie
nicht pharmakologische Wirkstoffe enthéalt; Pflaster und Verbandmaterial, soweit



sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie

nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten* Beschwerdegegenstand ist.

Die weiteren Einschrankungen in dem erst nach Schluss der mundlichen Ver-
handlung mit Eingabe vom 11. Juni 2008 eingereichten Warenverzeichnis kénnen
vorliegend nicht beriicksichtigt werden. Auf die mindliche Verhandlung erging am
29. Mai 2008 ein Beschluss, die Entscheidung den Beteiligten gemald nach 8§ 79
Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkundungs Statt zuzustellen. In einem solchen Fall
ist den Beteiligten ein nachtraglicher weiterer Sachvortrag verwehrt (vgl. Str6-
bele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 8 79 Rdn. 6). Eine nachtragliche Berticksich-
tigung von Teilverzichten ist dann ausgeschlossen, wenn dadurch der Wortlaut
eingetragener Begriffe veradndert wird (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl. 8 79 Rdn. 7; BPatG GRUR 2003, 530,531 - Waldschlé3chen). Dies ist hier
der Fall, da bei einer weiteren Einschrankung der Waren ,Babykost, Pflaster und
Verbandmaterial® auf ,Babykost sofern keine medizinischen bzw. medizinisch-
dermatologischen Wirkstoffe enthalten sind; Pflaster fur dekorative Zwecke und
Pflaster als Schutzpflaster ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische
Wirkstoffe; Verbandmaterial fir dekorative Zwecke und Verbandmaterial als
Schutzverbande ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirkstoffe*
nicht nur einzelne Warenbegriffe gestrichen werden.

2. Die Beschwerde hat lediglich teilweise Erfolg, ist jedoch hinsichtlich der Waren
,atherische Ole, namlich Duftole; dekorative Kosmetikprodukte; Pflaster und Ver-
bandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfekti-
onsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten unbegrindet,

da insoweit eine Verwechslungsgefahr gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

a) Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1
Satz1 und Satz 2 MarkenG mit Ausnahme der Waren ,Dermatika“ zulassig

bestritten ist und weitergehende Benutzungsunterlagen nicht eingereicht wurden,



sind bei der Widerspruchsmarke lediglich die Waren ,Arzneimittel, namlich Der-
matika“ zu berucksichtigen (8 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

b) Diese sind den Waren ,atherische Ole, namlich Duftole; dekorative Kosmetik-
produkte; Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirk-
stoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe

enthalten* ahnlich.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren sind alle erheblichen
Faktoren zu berucksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Waren kennzeich-
nen; hierzu gehoren insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelméaliige betriebli-
che Herkunft, ihre regelmaldige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungs-
zweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder sich erganzende Produkte (zur Definition der Ahn-
lichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.
8 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher
Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle des-
selben Unternehmens hergestellt oder vertrieben werden, welches fir ihre Qualitat

verantwortlich ist.

Hinsichtlich der Waren ,atherische Ole, namlich Duftole” liegt eine Warenahnlich-
keit vor. So konnen Atherische Ole z. B. antientziindlich oder wundheilend sein
und in Verbindung mit Dermatika angewendet werden. Eine Beschrankung auf
eine spezielle Zweckbestimmung ,fur Raume* kann dem Warenverzeichnis inso-
weit nicht entnommen werden, da diese Einschrankung lediglich hinter dem Begriff
.Raumsprays* steht. Zudem wére eine Warenéhnlichkeit wohl auch nicht vollig
ausgeschlossen, wenn Duftéle fir Raume den Dermatika gegenlUber zu stellen
waren, da allein die beabsichtigte Verwendung des Duftbls zur Beduftung des
Raumes nicht ausschlief3t, dass das gleiche Produkt unmittelbar auch im hautpfle-
genden bzw. -heilenden Bereich eingesetzt werden kdnnte und sich weder im In-

halt noch der Abgabeform noch in der auf3eren Erscheinung von denen der Pflege



dienenden Duftdlen unterscheidet, so dass die Bestimmungsangabe allein ohne
Anderung des Produkts als solches noch keinen hinreichenden Abstand zu Der-

matika schaffen kénnte.

Hinsichtlich der Waren ,dekorative Kosmetikprodukte“ besteht eine, wenn auch
weniger ausgepragte Ahnlichkeit zu Dermatika. Beide Waren werden unmittelbar
auf der Haut angewendet und nach den heutigen Verhaltnissen auf dem Kosme-
tiksektor kann die Trennung zwischen Pflegeprodukten und dekorativer Kosmetik
nicht immer streng gezogen werden. So gibt es z. B. Lippenstifte, die auch einen
pflegenden Charakter aufweisen, bzw. Lippenpflegemittel als Lippenstifte. Da der
Begriff ,dekorative Kosmetikprodukte* auch solche umfassen kann, die zudem
auch pflegenden Charakter haben, ist eine Einschrdnkung auf rein dekorative
Kosmetik ohne pflegenden Charakter im vorliegenden Verzeichnis nicht gegeben,
so dass die Waren sich in den Inhaltsstoffen und dem Verwendungszweck nicht
zwangslaufig unterscheiden und der dekorative Aspekt keinen hinreichenden Ab-
stand schafft. Ob noch eine Ahnlichkeit bestimmter Kosmetikprodukte rein dekora-
tiver Art mit Arzneimitteln gegeben wéare, was wohl zu verneinen ist, kann hier
letztlich dahinstehen, jedenfalls stehen vorliegend ,dekorative Kosmetikprodukte*®
ganz allgemein den Dermatika gegenuber. Da sie auch einen pflegenden Cha-
rakter haben kénnen und die Kosmetikprodukte sich zudem hinsichtlich des deko-
rativen Aspektes als Erganzung zu Dermatika bei bestimmten Hauterkrankungen

eignen, ist im vorliegenden Fall noch eine Warenahnlichkeit gegeben.

.Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe ent-
halten“ weisen zu Dermatika ebenso eine Ahnlichkeit auf. Die Waren werden auf
der Haut zu Heilzwecken angewendet. Die Ahnlichkeit ist nicht durch den Aus-
nahmevermerk ,soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten® ausge-
schlossen. ,Pflaster und Verbandmaterial® stehen bei der Anwendung in einem
engen Zusammenhang zu ,Dermatika®, da sie geeignet sind, die auf die Haut an-
gebrachten Dermatika abzudecken bzw. zu fixieren, um den Heilungsprozess zu

fordern, und die Waren sich dadurch ergdnzen kdnnen. Aul3erdem besteht eine
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Entwicklung zu Pflastern und Verbandmaterial mit darauf bzw. darin angebrachten
Wirkstoffen, was von auf3en nicht ohne weiteres erkennbar ist, so dass sich die
beiden Produktgruppen Arzneimittel einerseits und ,Pflaster und Verbandstoffe®
andererseits immer mehr verzahnen. Daher kann der Verkehr bei (vermeintlich)
identischer Kennzeichnung leicht annehmen, dass die Produkte ,Dermatika“ und
.Pflaster und Verbandstoffe”, selbst wenn diese keine pharmakologische Wirk-

stoffe enthalten, aus dem gleichen Betrieb stammen.

Auch ,Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten”
sind den Dermatika ahnlich. Selbst wenn sie keine pharmakologischen Wirkstoffe
enthalten, was den Waren zudem aul3erlich nicht anzusehen ist, kébnnen sie sich
bei der Behandlung von Hauterkrankungen unmittelbar erganzen. Auf3erdem kon-

nen Dermatika auch desinfizierende Wirkungen haben.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit trotz
der eher schwachen letzten Silbe ,,san“ durchschnittlich.

d) Im Gesamteindruck, auf den es maf3geblich ankommt, sind die Zeichen ,Robi-
san“ und ,Rubisan“ so ahnlich, dass selbst bei einer weniger ausgepragten Ahn-
lichkeit der Waren, soweit sie nicht nur ganz entfernt &hnlich sind, mit rechtser-

heblichen Verwechslungen zu rechnen ist.

Als angesprochene Verkehrskreise kommen hier Laien in Betracht, die zwar auf
gesundheitlichem Gebiet aufmerksamer sind als bei vielen anderen Waren des
taglichen Gebrauchs, jedoch wegen der starken klanglichen und auch schriftbildli-
chen Ahnlichkeit die Zeichen leicht verwechseln werden. Die dreisilbigen Worter
stimmen mit Ausnahme des Vokals der jeweils ersten Silbe vollstandig Uberein.
Auch zwischen den unterschiedlichen Vokalen ,0 und ,u“ besteht eine klangliche

Annéherung, da es sich um jeweils dunkelklingende Vokale handelt.
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3. Hinsichtlich der Waren ,Seifen fiir technische Zwecke; atherische Ole, namlich
Raumsprays (fur Raume); Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe
enthalt®, ist eine Verwechslungsgefahr gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dagegen
nicht gegeben, denn diese Waren stehen den Dermatika der Widerspruchsmarke

so fern, dass keine relevante Verwechslungsgefahr besteht.

.Seifen* waren zwar ,Dermatika“ &hnlich, wenn beide unmittelbar mit der Haut in
Bertihrung kommen kénnen und eine pflegende Wirkung haben kdnnen. Jedoch
hat der Beschwerdefuhrer diese Ware auf ,Seifen fur technische Zwecke* einge-
schrankt. Eine unterschiedliche Zweckbestimmung allein wirde zwar an einer
Ahnlichkeit nicht ohne weiteres etwas andern. Jedoch wirkt sich hier der techni-
sche Zweck auch auf die Inhaltsstoffe aus, da es z. B. nicht mehr auf die Hautver-
traglichkeit ankommt. Es wird daher ein hinreichender Abstand zu Dermatika ge-
schaffen. Der Verkehr wird nicht annehmen, dass diese Waren bei (identischer

Kennzeichnung) von den Herstellern stammen, die auch Dermatika anbieten.

“Raumsprays (fur Raume)” unterscheiden sich von Dermatika in der aul3eren Er-
scheiungsform, der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sowie der Zweckbestim-

mung so deutlich, dass bereits eine Ahnlichkeit der Waren zu verneinen ist.

“Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalt* weist zu den
Dermatika” zumindest einen sehr grof3en Abstand auf. In der Regel werden Der-
matika auf3erlich aufgetragen und nur vereinzelt als Tabletten eingenommen. Zwar
mag die Ernahrung auf das Hautbild Auswirkungen haben, jedoch ist “Babykost” in
Zusammensetzung, Erscheinungsbild und Zweckbestimmung von Dermatika so
unterschiedlich, dass eine Warenéhnlichkeit eher zu verneinen ist. Selbst wenn
man wegen der Auswirkungen auf den gesundheitlichen Bereich noch eine ent-
fernte Ahnlichkeit annehmen wiirde, so ist diese hier jedenfalls so gering, dass
selbst der geringe Unterschied in den Vokalen der ersten Silbe ausreicht, eine

rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.



-12 -

4. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen An-
lass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems Merzbach Bayer

Na



