BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 21/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 039 065

ECLI:DE:BPatG:2023:150523B26Wpat21.17.0



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. Mai 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter

Katker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 27. August 2013 und 26. Januar 2017
werden aufgehoben, soweit der Widerspruch zuriickgewiesen

worden ist.
Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Eintra-

gung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der

Unionsmarke 008 448 318 vollstandig zu l6schen.

GRUNDE

Die Wortmarke

viaflex

ist am 15. Juli 2011 angemeldet und am 25. Juli 2011 unter der Nummer 30 2011
039 065 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register

eingetragen worden fur Dienstleistungen der

Klasse 39: Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren;
Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Beratung im

Bereich Logistik.



Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 26. August 2011 verd6ffentlicht worden

ist, hat die Beschwerdefuhrerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke

viastore

die am 24. Juli 2009 angemeldet und am 1. Marz 2010 unter der Nummer

008 448 318 in das beim Amt der Europaischen Union flr geistiges Eigentum

(EUIPO) gefuhrte Register eingetragen worden ist fir Waren und Dienstleistungen

der

Klasse 6:

Klasse 7:

Lagerregale aus Metall; Regale aus Metall fir Kommissionier-
anlagen; Lagerbehalter und Lagerpaletten aus Metall; Rollen-
bahnen aus Metall (ohne motorischen Antrieb) fir Anlagen der
Logistik und Intralogistik; Rutschen aus Metall fiir Anlagen der
Logistik und Intralogistik, Baumaterialien aus Metall, transpor-

table Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall;

Maschinelle Anlagen zum Kommissionieren von Lagergut;
Maschinen zum Einlagern, zum Auslagern, zum Kommissio-
nieren, zum Vereinzeln, zum Sortieren und zum Fordern von
Lagergut in Anlagen der Logistik und der Intralogistik; Maschi-
nen zum Besticken, zum Entladen und zum Umsetzen von
Lagerbehaltern und Lagerpaletten in Anlagen der Logistik und
Intralogistik; Roboter (Maschinen) fir Anlagen der Logistik
und Intralogistik; motorisch angetriebene Forderbéander, Gurt-
, Riemen-, Rollen-, Ketten-, Plattenférderer und Hubgeréate fur
Anlagen der Logistik und Intralogistik; motorisch angetriebene

Drehtische fur Anlagen der Logistik und Intralogistik;



Klasse 9:

Klasse 12:

Klasse 20:

Klasse 35:

Klasse 37:

Klasse 38:

Wage-, Mess-, Signal- und Kontrollapparate fr Anlagen der
Logistik und Intralogistik; elektronische Steuer-, Lese-, und
Eingabegeréate fur Anlagen der Logistik und Intralogistik; Com-
puterprogramme und Computersoftware fir die Bereiche
Logistik und Intralogistik, insbesondere zur Steuerung von
Anlagen der Logistik und Intralogistik und von automatisierten
Komponenten derartiger Anlagen; mit Computerprogrammen
und Computersoftware der genannten Art versehene maschi-
nenlesbare Datentrager; Datenverarbeitungsgerate und Com-
puter;

Fahrzeuge fur den Transfer von Regalbediengeraten inner-

halb eines Lagers;

Regale nicht aus Metall fir Anlagen der Logistik und Intralo-
gistik; Lagerbehélter und Lagerpaletten nicht aus Metall;
Arbeitstische, Pack- und Sortiertische fur Anlagen der Logistik
und Intralogistik;

Handelsdienstleistungen im Bereich der maschinellen und
sonstigen Ausrustungen von Anlagen der Logistik und der
Intralogistik; betriebswirtschaftliche Beratung und Organisati-

onsberatung in den Bereichen Logistik und Intralogistik;

Installation, Wartung und Instandsetzung von Anlagen der
Logistik und Intralogistik sowie von Komponenten derartiger

Anlagen,;

Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen in den

Bereichen Logistik und Intralogistik;



Klasse 41: Aus- und Fortbildung, einschliel3lich Schulungen, in den Be-
reichen Logistik und Intralogistik;

Klasse 42: Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intra-
logistik; technische Beratung, einschlie3lich technische Pro-
jektplanung und technisches Projektmanagement in den Be-
reichen Logistik und Intralogistik; Entwicklung, Erstellung,
Installation, Pflege, Wartung und Aktualisierung von Compu-
terprogrammen und Computersoftware fir die Bereiche Logis-
tik und Intralogistik; Computerhard- und Computersoftwarebe-

ratung in den Bereichen Logistik und Intralogistik.

Mit Beschliissen vom 27. August 2013 und 26. Januar 2017, von denen letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 39 des DPMA
eine mittelbare Verwechslungsgefahr fur die Dienstleistungen ,Logistikdienstleis-
tungen auf dem Transportsektor; Beratung im Bereich Logistik® bejaht und den
Widerspruch im Ubrigen zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt, hoch-
gradige Ahnlichkeit bis hin zur Identitat wiesen die Dienstleistung ,Beratung im Be-
reich Logistik” der jingeren Marke und die Widerspruchsdienste ,betriebswirtschaft-
liche Beratung und Organisationsberatung in den Bereichen Logistik und Intralogis-
tik; technische Beratung, einschlie3lich technische Projektplanung in den Bereichen
Logistik und Intralogistik* auf, weil unter beiden Marken Beratungsdienstleistungen
im Bereich Logistik erbracht wirden. Zwischen den angegriffenen ,Logistikdienst-
leistungen auf dem Transportsektor” und den fur die &altere Marke geschitzten
Dienstleistungen ,technische Projektplanung und technisches Projektmanagement
in den Bereichen Logistik und Intralogistik® bestehe ebenfalls eine stark erhohte
Ahnlichkeit, weil Planung und Projektmanagement unmittelbar auch mit der Durch-
fuhrung von Logistik zu tun hatten. Die von der jungeren Marke beanspruchten
Dienstleistungen ,Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren* seien

den Widerspruchsdiensten der Klassen 35, 37, 38 und 41 als nur erganzende



Dienstleistungen nicht oder nur sehr entfernt ahnlich. Ausbildung, Telekommunika-
tion oder Reparatur auf einem bestimmten Gebiet, wie vorliegend Logistik, Trans-
port, Lagerung und Verpackung, kénnten nicht automatisch als ahnlich zu diesem
Gebiet selbst gewertet werden, weil die Kunden nicht davon ausgingen, dass fir
beide Dienstleistungen typischerweise derselbe Unternehmer verantwortlich sei.
Die Widerspruchswaren der Klassen 6, 7, 9, 12 und 20, namlich Regale, Maschinen,
Computerprogramme, Computer und Fahrzeuge, kénnten zwar bei den angegriffe-
nen Dienstleistungen zum Einsatz kommen. Der Verkehr werde aber nicht anneh-
men, dass ein Transport- und Logistikunternehmen zugleich solche Waren selb-
standig herstelle und an Dritte vertreibe, weil dies nicht zum typischen Geschafts-
bereich eines solchen Unternehmens gehore.

Die Kennzeichnungskraft der alteren zasurlosen Unionswortmarke sei als durch-
schnittlich einzustufen. Obwohl der Fachverkehr ,via“ im Sinne von ,Weg, Stral3e”
verstehe, selbst allgemeine inlandische Verkehrskreise ,store* als Wort des engli-
schen Grundwortschatzes mit ,Speichern, Lagern, Geschéaft" Ubersetzten und die
Wortverbindung fur die Widerspruchsprodukte einen beschreibenden Anklang an
einen ,Weg zum Lagern“ bzw. ,Lagerweg“ haben moge, sei diese Bedeutung jedoch
so diffus, dass es sich allenfalls um eine sprechende Marke mit origindr normalem
Schutzumfang handele. Eine Schwachung der Kennzeichnungskraft durch Drittmar-
ken liege nicht vor, weil zur Benutzung der von der Inhaberin der jiungeren Marke
genannten Drittmarken nichts vorgetragen worden und eine auffallige Haufung ein-
getragener Marken mit dem Bestandteil ,via“ in der Leitklasse 39 nicht festzustellen
sei.

Den erforderlichen unterdurchschnittlichen Abstand hielten die Vergleichsmarken in
jeder Hinsicht ein. Sie seien aufgrund ihrer abweichenden Gesamtheit und fehlen-
der Pragung durch das Element ,via“ nicht unmittelbar verwechselbar. Auch wenn
sie mit dem identischen Bestandteil ,via“ begadnnen, unterschieden sie sich doch in
den folgenden Silben ,flex“ und ,store” deutlich genug durch Lange, Schriftbild,

Vokalfolge und Anzahl der Buchstaben.



Die Widersprechende verfuige nachweislich Uber eine Reihe benutzter Serienmar-
ken, die alle mit dem Stammbestandteil ,via“ begénnen und in ihrem zweiten Ele-
ment variierten, so etwa ,viapal“, ,viapick" oder ,viatrans“. Da die Wortbildung der
angegriffenen Marke diesem Prinzip entspreche, sei zu beflirchten, dass der Ver-
kehr sie als eine Serienmarke der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil
,via" auffasse, so dass im Umfang der geléschten Dienstleistungen ,Logistikdienst-
leistungen auf dem Transportsektor; Beratung im Bereich Logistik” eine mittelbare
Verwechslungsgefahr bestehe. Dies gelte nicht fir die angegriffenen Dienstleistun-
gen ,Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren*, weil die mittelbare
Verwechslungsgefahr denklogisch eine Uberschneidung der von den beiderseitigen
Produkten und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise erfordere (OLG
Munchen, Urt. v. 19.11.2015 - 29 U 1136/15 — Galileo Control Center, GRUR-RS
2015, 20259), woran es hier fehle, weil sich die Widerspruchsprodukte und -dienste
an Fachkreise und Unternehmen der Logistikbranche richteten, um diese fir ihre
Transport- und Lagerdienstleistungen entsprechend auszustatten, so dass die
Widersprechende gegeniber deren Endkunden gar nicht in Erscheinung trete, wah-
rend die von der jungeren Marke beanspruchten Transport-, Lagerungs- und Ver-
packungsdienstleistungen neben gewerblichen Abnehmern auch Privatpersonen,
also allgemeine Verkehrskreise ansprachen. Es fehle Verwechslungspotential,

wenn die Marken nicht denselben Menschen begegneten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
die Vergleichswaren und -dienstleistungen seien teilweise hochgradig ahnlich. Sie
betrafen alle dieselbe Logistikbranche, so dass sie ihrer Art nach miteinander tGber-
einstimmten. Logistik als Einheit aus Transport, Umschlag/Kommissionierung und
Lagerhaltung umfasse alle Aufgaben zur integrierten Planung, Koordination, Durch-
fuhrung und Kontrolle der Guterfliisse sowie der glterbezogenen Informationen von
den Entstehungssenken bis hin zu den Verbrauchssenken und sichere die Verfiig-
barkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richti-

gen Ort, zur richtigen Zeit, fir den richtigen Kunden und zu den richtigen Kosten.



Bei der lagerbezogenen ,Intralogistik” handele es sich um ein Teilgebiet der Logis-
tik. Die fur die altere Marke geschutzten Dienstleistungen in den Bereichen Logistik
und Intralogistik seien inhaltlich eng mit dem Transportwesen verknipft. Es sei
durch Verdffentlichungen in der Fachpresse belegt, dass Logistikdienstleister oft
auch Logistikanlagen bereitstellten bzw. Intralogistikdienstleistungen anbéten, so
dass sich die beteiligten Verkehrskreise Uberschnitten. Damit unterscheide sich der
vorliegende Fall von dem der Entscheidung des HABM (R 441/2004-1 - Blitz/Blitz)
zugrunde liegenden Sachverhalt, dass sich Gabelstaplerkdufer nicht an einen
Logistikdienstleister wendeten. Jedenfalls grofRere Unternehmen des Logistik-
sektors erbrachten nicht nur klassische Speditionsdienstleistungen, sondern auch
klassische Lagerhaltungsdienste, sog. ,Warehousing“. Seit geraumer Zeit hatten
sich Komplettanbieter fir Logistikleistungen am Markt etabliert, wie z. B. die
Beschwerdegegnerin, die Schenker Deutschland AG, die Kihne+Nagel AG, die
Rhenus SE & Co. KG und DHL, die sowohl Lagerung und Verpackung von Waren,
also Intralogistikdienstleistungen, als auch Transport und Beratungsdienstleistun-
gen im Bereich Logistik und Warehousing erbrachten. Zudem wiesen die beidersei-
tigen Waren und Dienstleistungen ein funktionelles Erganzungsverhaltnis auf. Kom-
plementar seien auch fur Logistikanlagen und -dienstleistungen. Besonders eng
miteinander verzahnt seien das Transportieren, Umschlagen/Kommissionieren und
Lagern von Waren etwa bei der Just-in-Time- und der Just-in-Sequence-Beliefe-
rung, bei der das Material beim Lieferanten gelagert werde und erst bei tatsachli-
chem Bedarf zum gewlnschten Zeitpunkt bzw. in der durch den Fertigungsprozess
vorgegebenen Reihenfolge mit Transportfahrzeugen vom Lager des Lieferanten
zum Fertigungsbetrieb transportiert werde. Sowohl die Lagerung von Waren als
auch Logistikdienstleistungen wirden in der Regel Uber l&ngere Zeitrdume hinweg
nachgefragt. Ubereinstimmung bestehe auRerdem im Verwendungszweck, in der
Nutzung und in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Auch Logistikanlagen und
Logistikdienstleistungen seien komplementare Waren und Dienstleistungen, weil
sie sich funktionell erganzten. Sowohl beim Kauf einer Logistikanlage als auch bei

der Inanspruchnahme von Logistikdienstleistungen gingen die angesprochenen



Verkehrskreise, zu denen neben den Endabnehmern auch die Hersteller und Hand-
ler der Waren sowie die Erbringer der in Rede stehenden Dienstleistungen gehor-
ten, mit hochster Aufmerksamkeit vor.

Zudem komme der Waren- und -Dienstleistungsahnlichkeit fur die vorliegende mit-
telbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens eine geringere
Bedeutung zu, da es fur eine Markenserie gerade typisch sei, dass sie zur Kenn-
zeichnung unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Die éltere
Marke sei Teil der aus den 2010 eingetragenen Unionsmarken ,viaspeed" (008 448
425), ,viapal* (008 448 797), ,viapick® (008 448 839), ,viatrans" (008 448 847),
Lviasprint“ (008 470 727) und ,viadat‘ (008 448 805) sowie der 2009 registrierten
deutschen Marke ,viad@t" (30 2008 079 302) bestehenden Markenserie, deren Be-
nutzung durch die Widersprechende und eines ihrer Konzernunternehmen auch in
Deutschland schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke aufgenommen
worden sei. Zur Darlegung der Benutzung dieser Markenserie hat die Widerspre-
chende eine eidesstattliche Versicherung ihres Marketingleiters nebst Fotografien
von Messeauftritten, Marken-Benutzungsbeispielen, Titelseiten ihres Kundenmaga-
zins, Firmen- und Produktprospekten sowie in Fachzeitschriften dokumentierte Pro-
jekte und Messeauftritte vorgelegt. Der Verkehr habe sich bereits zum Anmeldezeit-
punkt der jingeren Marke aufgrund der langjahrigen Marktprdsenz an diese
Zeichenserie gewohnt. Das fantasievolle Element ,via“ eigne sich als Stammbe-
standteil auch fur Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Logistik und
Intralogistik. Zwar mdge es im Lateinischen ,Stral3e” bedeuten und im hier betroffe-
nen Logistikbereich Assoziationen hervorrufen, damit sei es aber nicht glatt be-
schreibend. Zum einen kénne nicht davon ausgegangen werden, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die lateinische Sprache beherrschten, zum anderen
rufe der schlagwortartige Begriff ,via“ im Sinne von ,Stral3e” selbst bei Verkehrsteil-
nehmern mit Lateinkenntnissen allenfalls diffuse Vorstellungen tber Waren und
Dienstleistungen mit Bezug zur Logistik hervor. Zudem belegten die Unionswort-
marke ,VIA® (000 415 794), die Unionsmarkenanmeldung ,VIA® (016 570 161) und
die deutsche Wortmarke ,VIA* (30 2009 019 388), die sich teilweise auch auf

Beforderungsdienstleistungen bezégen, dass die Eintragungsbehorden in ,VIA®
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keine unmittelbar beschreibende Angabe fir Dienstleistungen des Logistikbereichs
sahen. Die Entscheidungen des BPatG zu ,Via Bus — Vorfahrt fiur Hamburg“ (26 W
(pat) 533/13) und ,VORFAHRT fur Hamburg VIA BUS" (26 W (pat) 531/13) seien
nicht einschlagig. Im Ubrigen schlésse auch eine Kennzeichnungsschwéche die Be-
grindung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr nicht aus (vgl. BGH GRUR 2003,
61, 63 — T-control/T-Connect). Ihre Marken seien in Kleinbuchstaben geschrieben
und bestiinden aus zwei Silben, wobei auf die stets gleiche Anfangssilbe ,via“ als
zweite Silbe eine englische oder deutsche Bezeichnung folge, die beschreibende
Assoziationen wecke. Erkennbar stinden ,store” fur ,Lager”, ,speed“ und ,sprint"
fur ,Schnelligkeit”, ,pal” sei die Abkirzung von ,Palette” (im Englischen ,pallet®) und
,2d@t*/,dat* das Akronym fur ,Daten“ (im Englischen ,data“). Nach diesem Schema
sei erkennbar auch die angegriffene Marke gebildet, weil sie durchgéngig kleinge-
schrieben und zweisilbig sei und sich aus der Anfangssilbe ,via“ und einer zweiten
Silbe mit einem offensichtlich beschreibenden Inhalt zusammensetze. Der Verkehr
tendiere dazu, auch im Wortanfang ,via“ der jingeren Marke den Stammbestandteil

der Zeichenserie der Widersprechenden zu erkennen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 39 des DPMA vom
27. August 2013 und 26. Januar 2017 aufzuheben, soweit der
Widerspruch zurtickgewiesen worden ist, und das DPMA anzuwei-
sen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Wider-
spruchs aus der Unionsmarke 008 448 318 vollstandig zu lI6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
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Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Ver-
gleichswaren und -dienstleistungen seien unahnlich. Planung, Projektierung und
Einrichtung von (Intra-)Logistikanlagen und alle hierftir erforderlichen technischen
Ausstattungen wie Regale, Lagerbehélter, Sortier- und Férderanlagen sowie Soft-
ware fir die Ermittlung und Steuerung der Lagerbestéande, die den Kernbereich der
geschaftlichen Tatigkeit der Widersprechenden ausmachten, unterschieden sich
grundlegend von den beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen , Transport-
wesen, Lagerung und Verpackung von Waren®. Auch das HABM habe festgestellt,
dass zwischen Transportdienstleistungen sowie Gabelstaplern und Liften keine
Ahnlichkeit bestehe (BK R 441/2004-1 — Blitz/Blitz). Die Verfahrensbeteiligten ge-
horten ganzlich verschiedenen Branchen an. Hersteller von Lagereinrichtungen und
Systemen zum Betreiben von Lagern béten nicht auch Transportdienstleistungen
an und umgekehrt. Eine solche Verkniipfung sei branchenuniblich und wider-
spreche jeglicher Lebenserfahrung und Praxis. Zudem seien die Abnehmerkreise
unterschiedlich. Wahrend sich die angegriffenen Transport-, Lagerungs- und Ver-
packungsdienste an Nachfrager richteten, die einen allgemeinen Bedarf an logisti-
scher Abwicklung ihrer Lieferungen hatten, sprachen die Ingenieurs- und techni-
schen Beratungsdienstleistungen Unternehmen mit Bedarf an technischer Problem-
l6sung an. Wer einen Bedarf an externer Logistik habe, bemihe sich um eine um-
fassende logistische Abwicklung durch ein Unternehmen. Er setze sich nicht mit
einer Vielzahl von Unternehmen auseinander, aus deren Einzelleistungen ein logis-
tischer Prozess zusammengesetzt werde. Zur Begriindung einer Dienstleistungs-
ahnlichkeit reiche die Zuordnung unter einen gemeinsamen sprachlichen Oberbe-
griff nicht aus, zumal es sich bei ,Logistik® um einen Begriff mit erheblichem
Abstraktionsgrad und einer damit einhergehenden erheblichen Reichweite handele.
Der Gesamtumsatz der deutschen Logistikbranche werde auf Gber 250 Milliarden
Euro jahrlich geschatzt. Daher bedurfe die Betrachtung einzelner Dienstleistungen
aus diesem Bereich einer besonders genauen Differenzierung. Wenngleich im
Logistikbereich einige Komplettanbieter Verpackung, Lagerung und Transport ein-
schlie3lich aller erforderlichen Zwischenschritte als Gesamtangebot auch schon

zum Anmeldetag der jingeren Marke angeboten hétten, begriinde dieser Umstand
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keine Dienstleistungsahnlichkeit, weil sie keine Ingenieurs- oder technische Bera-
tungsdienstleistung erbracht, sondern allenfalls logistische Probleme geldst hatten.
Es sei das Wesen von Ingenieurs- und technischen Beratungsdienstleistungen,
dass sie den Warenabsatz und die ihm vorgelagerten Stufen der Produktions- und
Dienstleistungskette erganzten. Auch das BPatG habe in seiner Entscheidung zu
,RUB* (GRUR 1982, 731) eine Ahnlichkeit zwischen ,Ketten und daraus hergestell-
ten Forderanlagen und Hebevorrichtungen* und den diesen vorausgehenden ,Inge-
nieurberatungen” mit der Begriindung verneint, dass letztere als unselbstandige
Hilfsdienstleistungen anzusehen seien, die in der Regel mit der Hauptleistung ver-
rechnet wirden. Ingenieurs- oder technische Beratungsdienstleistungen wirden
situativ nachgefragt, wahrend Transportdienstleistungen tblicherweise in eine lang-
fristige Produktions- und Vermarktungsstrategie eingebunden seien. Die nicht-tech-
nische Abstimmung von Verpackung, Lagerung und Transport sei integraler Be-
standteil einer logistischen Gesamtleistung. Sofern eine Ingenieurs- oder techni-
sche Beratungsdienstleistung der Abstimmung logistischer Prozesse diene, sei
diese nur auf die Lésung technischer Probleme ausgelegt und bediene einen frem-
den Abstimmungsbedarf. Auch die Einordnung der sich noch gegentberstehenden
Waren und Dienstleistungen in unterschiedliche Klassen spreche gegen eine Ahn-
lichkeit. Die fur die Widerspruchsmarke eingetragenen ,Ingenieurdienstleistungen
in den Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschlief3lich tech-
nische Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen
Logistik und Intralogistik” seien eine Konkretisierung der in Klasse 42 aufgefiihrten
Begriffe ,Dienstleistungen von Ingenieuren” und ,Durchfiihrung von technischen
Projektplanungen®. Als Hilfsdienstleistungen wiesen sie zu den Lagerungs-, Ver-
packungs- und Transportdienstleistungen der jingeren Marke keinen Bezug auf.
Etwaige funktionelle Beziehungen zwischen den vorgenannten Vergleichsdienst-
leistungen konnten keine Ahnlichkeit begriinden, solange dadurch nicht ein gemein-
samer betrieblicher Verantwortungsbereich nahegelegt werde (BPatG GRUR 2002,
345, 347 — ASTRO BOY/Boy). Verpackungs-, Lagerungs- und Transportdienst-
leister seien nicht zwingend auf Ingenieurs- und technische Beratungsdienstleistun-

gen angewiesen, so dass kein unmittelbarer Ermoglichungszusammenhang im



-13 -

engeren Sinne bestehe. Aber selbst ein Ermdglichungszusammenhang zwischen
Druckereierzeugnissen und Papier fur Kopierzwecke sei vom BGH nicht als Pro-
duktahnlichkeit anerkannt worden (BGH GRUR 2015, 176 Rdnr. 19 -
ZOOM/ZOOM). Trotz einer wesentlich héheren Ubereinstimmung im Verwendungs-
zweck sei vom BPatG eine Ahnlichkeit zwischen ,Kraftfahrzeugen, namlich Klein-
lastern und Kleinomnibussen® und , Transport* (BPatG 29 W (pat) 393/98 — AlpTran-
sit) genauso verneint worden wie zwischen ,Werbung“ und ,Filmvermietung, Film-
vorfuhrung” (Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 14 Rdnr. 733), obwohl Werbung einen
integralen Bestandteil der Filmindustrie darstelle.

Sowohl die beschwerdegegenstéandlichen Dienstleistungen der jingeren Marke als
auch die fur die altere Marke registrierten Ingenieurs- und technischen Beratungs-
dienste sprachen ein gut informiertes und aufmerksames Fachpublikum an, das
ihnen mit erhbéhter Aufmerksamkeit begegne. Bei der Auswahl des Anbieters
zwecks Beschaffung einer Lageranlage sei schon wegen der Gro3e des Projekts
und des Anlagevolumens von sorgfaltigem Vorgehen und einer gesteigerten Auf-
merksamkeit auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als unterdurchschnittlich ein-
zustufen. Sie sei aus zwei beschreibenden Begriffen zusammengesetzt (vgl. BGH
GRUR 2014, 1204 — DusseldorfCongress). Das lateinische Wort ,via“ im Sinne von
.Stralle, Weg"“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus gelaufig, zumal
nach wie vor Latein als Fremdsprache an Gymnasien unterrichtet werde und ,via“
auch in der italienischen, spanischen und portugiesischen Sprache mit dieser Be-
deutung existiere. Zudem werde ,via“ im Deutschen und Englischen als Préaposition
Lia® mit dem Bedeutungsgehalt ,uber/per/mittels”, etwa im Ausdruck ,via E-Mail*
verwendet. In beiden Fallen bestehe ein beschreibender Anklang hinsichtlich einer
auf die Zurtcklegung eines Weges bezogenen Dienstleistung. Fir Waren und
Dienstleistungen des Transport- und Logistikwesens sei es daher als kennzeich-
nungsschwach und verbraucht anzusehen. Denn in Deutschland seien 1.097
Marken mit dem Bestandteil ,via“ geschitzt. Allein in Klasse 39 gebe es ca. 300
Marken mit diesem Element, wie z. B. viatum (305 34 535), ,VIALOG" (397 35 625),
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-VIAMO*" (302 08 683), ,VIATIME" (UM 002 340 412), ,VIAVERA" (UM 002 548
378), ,vianeo"“ UM 003 036 019), ,VIAPARK" (UM 003 682 226) und ,VIATOLL" (IR
1 093 402). Die Kennzeichnungskraft von ,via“ werde zudem durch benutzte altere
Drittmarken mit diesem Bestandteil geschwécht. Vor dem Anmeldetag der jingeren
Marke seien neben den vier bereits vom Senat genannten Unternehmen viaLOG
Logistik Beratung GmbH, VIA Logistik GmbH, via logis, Logistikverbund Via Bremen
auch die Firma Via Mat mit einem jahrlichen Umsatz von 230 Millionen Schweizer
Franken in Deutschland tatig gewesen. Ferner seien von 2000 bis zum vorgenann-
ten Anmeldezeitpunkt 16 Marken mit dem Element ,via“ fur die Klasse 39 eingetra-
gen worden. Wegen der Einzelheiten wird auf die Seiten 12 und 13 des Schriftsat-
zes der Beschwerdegegnerin vom 28. April 2022 Bezug genommen. Das englische
Substantiv ,store” kdnne mit ,Lager” oder ,(Verkaufs-)Laden" Ubersetzt werden. Als
englisches Verb bedeute es ,(etw.) lagern®. Die Wortkombination ,viastore* lasse
sich mit Laden fur Waren und Dienstleistungen, die auf die Zurticklegung eines
Weges bezogen seien, als Lager fur Waren, die einen Weg zuricklegten, oder als
Logistiklosung Uber (,via“) die Lagerung von Waren (,store") Ubersetzen, wobei es
sich bei allen Varianten stets um beschreibende Logistikangaben handele. Die man-
gelnde originare Kennzeichnungskraft sei nicht durch eine besondere Bekanntheit
infolge intensiver Benutzung kompensiert worden, weil der von der Widersprechen-
den angegebene Umsatz nur einen Bruchteil von 2 % des Jahresumsatzes der Be-
schwerdegegnerin ausmache.

Die Vergleichsmarken verfugten zwar tber den gleichen Wortanfang, aber die Un-
terschiede zwischen ,flex“ und ,store” seien unverkennbar. Der Vokalfolge ,ia-e“ der
jungeren Marke stehe das altere Markenwort mit der Selbstlautfolge ,ia-0* gegen-
uber.

Da es an einem kennzeichnungskraftigen Stammbestandteil und an der erforderli-
chen Branchenndhe fehle und von einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Ver-
kehrskreise auszugehen sei, komme auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr
nicht in Betracht. Zudem sei eine aktuelle Benutzung der Markenserie der Wider-
sprechenden nicht nachgewiesen. Die angegriffene Marke weise auch nicht die glei-

che Struktur wie die Markenserie der Widersprechenden auf, bei der dem Wort ,via“
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ein einsilbiges englisches Wort mit beschreibendem Begriffsinhalt nachgestellt sei.
Im Gegensatz zu den Substantiven ,store”, ,speed” oder deren Abktrzungen ,pal*,
,2dat* bzw. ,d@t* handele es sich bei ,flex" um kein gebrauchliches Nomen. Es leite
sich vom lateinischen Adjektiv ,flexibilis* fur ,biegsam® ab, sei in den deutschen
Wortern ,flexibel* und ,Flexibilitat* enthalten und deute auf ein besonders anpas-
sungsfahiges Geschaftsmodell hin. Der Widerspruchsmarke fehle das markante ,x“.
Keine der Marken der Widersprechenden enthalte eine Nachsilbe mit einem kurzen
,e". Ferner eigne sich der Bestandteil ,via“ schon mangels Eigenstandigkeit nicht
als Stammbestandteil einer Zeichenserie. Er trete allenfalls in den Marken ,viastore*
und ,viaspeed® als eigenstandiger Bestandteil hervor, weil der inlandische Verkehr
die Nachsilben ,store” und ,speed” ihrer Bedeutung nach kenne, nicht aber in
Lviapal“, ,viadat“ und ,viad@t“, bei denen eine Eigenstandigkeit schon angesichts
ihrer Kuirze fernliege. Die Vorsilbe ,via“ sei nicht derart gelaufig, dass sich eine Glie-
derung des Gesamtwortes ,vom Anfang her* aufdrange. Zudem sei wegen der in
der deutschen Sprache seltenen Folge zweier Vokale auch eine Gliederung in die

Bestandteile ,vi-apal“, ,vi-adat" bzw. ,vi-ad@t"“ nicht abwegig.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 13. Dezember 2018 und 24. Februar 2022, jeweils
unter Beifligung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3, Bl. 190 - 212 GA im
Parallelverfahren 26 W (pat) 19/17 sowie Anlagen 1 bis Anlage 2, Bl. 254 - 271 GA)
sind die Verfahrensbeteiligten auf vorlaufige Rechtsauffassungen des Senats hin-

gewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und begrtindet.



-16 -

Zwischen der angegriffenen Wortmarke ,viaflex* und der &lteren Unionswortmarke
,viastore“ besteht auch in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen Dienstleis-
tungen ,Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren* der Klasse 39 die
Gefahr von Verwechslungen gemaf 88 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor
dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist fir den gegen die Eintragung erho-
benen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis
zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (8§ 158 Abs. 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beur-
teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlich-
keit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und
der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.: vgl. EUGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. — Les Editions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 -
RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 — PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier mal3geblichen Registerlage sind die Vergleichsdienstleistungen
durchschnittlich &hnlich.

a) Eine Ahnlichkeit ist grundsétzlich anzunehmen, wenn die sich gegeniiberstehen-
den Waren und/oder Dienstleistungen unter Berticksichtigung aller fur die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaf-

fenheit, ihrer regelmafdigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméafigen Vertriebs-
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und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einan-
der erganzender Produkte oder Leistungen so enge Beriihrungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus
demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,
356 Rdnr. 65 — Editions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021,
724 Rdnr. 36 — PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rdnr. 16 — ZOOM/ZOOM).
Das starkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmafigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verant-
wortungsbereich fiir die Qualitat der Waren und/oder Dienstleistungen zu, wéhrend
der regelméaRigen Vertriebs- und Erbringungsstatte ein geringeres Gewicht zuge-
messen wird (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 — DESPERADOS/DESPERADO m.
w. N.). Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergdnzung von Waren und Dienst-
leistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienst-
leistung fur die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 30
W (pat) 6/20 — HELAL iKRAM/IKRAM; 30 W (pat) 22/19 — CRETE/CRET; 28 W (pat)
46/12 — ElecDESIGN/Elac; 26 W (pat) 18/14 — Cada Design/CADA; 24 W (pat)
517/10 — IMAGINE Dessous & Cosmetics/IMAGINE).

Angesichts der fehlenden Korperlichkeit von Dienstleistungen sind fir die Beurtei-
lung ihrer Ahnlichkeit in erster Linie Art und Einsatzzweck, also der Nutzen fiir den
Empféanger der Dienstleistungen, die wirtschaftliche Bedeutung sowie die Vorstel-
lung des Verkehrs mal3geblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Ver-
antwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 — OXFORD/Oxford
Club; GRUR 2016, 382 Rdnr. 21 -BioGourmet; GRUR 2002, 544, 546 — BANK 24;
GRUR 2001, 164, 165 — Wintergarten). Daneben kommt der branchenmafRigen
Nahe beider Dienstleistungen eine mafigebliche Rolle zu (BPatG 25 W (pat) 44/17
— Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wurttemberg GmbH KEA/GEA; 26 W
(pat) 530/13 — Bildmarke/SPORTARENA; 30 W (pat) 105/09 — Rinderkopf mit Werk-
zeugen zur Klauenpflege im wappenartigen Rahmen/dito; 28 W (pat) 47/06 -
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isitec/INSITEC/INSITEC). Der Umstand, dass eine Dienstleistung unter Zuhilfe-
nahme einer branchenfremden Dienstleistung erbracht wird, kann nicht zu einer
Ahnlichkeit der beiden Dienstleistungen untereinander filhren (BPatG 26 W (pat)
530/13 — Bildmarke/SPORTARENA m. w. N.).

Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu bertcksichtigen, dass
Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren
und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren
hervorbringen, ohne weiteres als &hnlich anzusehen sind. Besondere Umstéande
konnen jedoch die Feststellung der Ahnlichkeit nahelegen, wenn beim angespro-
chenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlagen der
Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22 — White
Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen selbstéan-
dig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Waren-
hersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich
selbstandig gewerblich betatigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35 — PELIKAN;
BPatG 27 W (pat) 506/17 — kodi professional/KODi).

Von einer absoluten Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur dann
ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unter-
stellter) Identitat der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen
von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.: BGH a. a. O. - PEARL/PURE PEARL,;
a. a. O. Rdnr. 17 — ZOOM/ZOOM). Eine absolute Uné&hnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen kann nicht durch eine erh6hte Kennzeichnungskraft der prioritats-
alteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuUGH GRUR Int. 2009, 911
Rdnr. 34 — Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH
GRUR a. a. O. Rdnr. 10 - ZOOM/ZOOM m. w. N.; a. a. O. Rdnr. 9
— DESPERADOS/DESPERADO).
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b) Den beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der jingeren Marke ,Trans-
portwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“ der Klasse 39 kommen die
Widerspruchsdienstleistungen ,betriebswirtschaftliche Beratung und Organisations-
beratung in den Bereichen Logistik und Intralogistik der Klasse 35 und ,Ingenieur-
dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung,
einschliel3lich technische Projektplanung und technisches Projektmanagement in

den Bereichen Logistik und Intralogistik* der Klasse 42 am nachsten.

aa) Alle vorgenannten, sich gegentuberstehenden Dienstleistungen gehoren dersel-
ben Branche, namlich der Logistikbranche an. Diese ist ein Wirtschaftszweig, der
sich mit der Planung, Steuerung, Optimierung und Durchfihrung von Guter-, Infor-
mations- und Personenstromen befasst. Zu diesen Strémen zahlen das Transpor-
tieren, Umschlagen, Lagern, Kommissionieren, Sortieren, Verpacken und Verteilen
(https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik; https://wirtschaftslexikon.gabler.de/defini-
tion/logistik-40330). Der Transport ist neben dem Lagern und dem Umschlagen
einer der drei Hauptprozesse (,TUL-Prozesse") der Logistik. Transport sowie
Lagerung und Verpackung von Waren bilden daher einen Teil der Logistik, sie
unterfallen den logistischen Teilgebieten ,Transportlogistik und ,Lagerlogistik”. Der
innerbetriebliche Transport wird als Intralogistik bezeichnet. Er bewegt sich
innerhalb eines Standortes, etwa in einer Fabrik oder Betriebsstatte, als Werk-
verkehr zwischen mehreren Standorten und ist durch kurze Transportwege und
Fahrzeiten gekennzeichnet (https://de.wikipedia.org/wiki/Transport). Da auch samt-
liche in Rede stehenden Beratungs- und Planungsdienste der Widersprechenden
ausdrucklich ,in den Bereichen Logistik und Intralogistik® erbracht werden, liegt
daher eine branchenmafige Nahe vor, die fur die Frage der Ahnlichkeit von wesent-
licher Bedeutung ist.

bb) Die genannten Vergleichsdienstleistungen stimmen aber auch im Einsatzzweck
und im Nutzen fir die Dienstleistungsempfanger Gberein. Sowohl die operativen
Logistikleistungen der angegriffenen Marke als auch die darauf bezogenen Bera-

tungs- und Planungsdienste der Widerspruchsmarke dienen dem gemeinsamen


https://de.wikipedia.org/wiki/Transport
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Zweck einer optimierten und damit fur ihre Kunden vorteilhaften Durchfiihrung von

Warentransporten und deren Lagerung.

cc) Ferner sind die Beratungs- und Planungsdienstleistungen der Widersprechen-
den in den Bereichen der Logistik und Intralogistik flir eine optimale Vorbereitung
und/oder Begleitung der beschwerdegegenstandlichen, angegriffenen Transport-,
Lagerungs- und Verpackungsdienstleistungen wichtig, so dass sie sich funktionell
erganzen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin geht der BGH in
seinem Beschluss zu ,ZOOM/ZOOM* (GRUR 2015, 176) nicht auf die Frage eines
solchen (funktionellen) Erméglichungszusammenhangs ein. Er hat dort nur besta-
tigt, dass es an einem funktionalen Zusammenhang zwischen zwei Waren, namlich
~Papier fur Kopierzwecke" und ,Printmedien, namlich Druckschriften, Druckerzeug-
nisse ...“ fehle, weil schon der Verwendungszweck des Papiers von vornherein be-
schrankt sei, das BPatG nicht festgestellt habe, dass ein Hersteller von Printmedien
in der Regel Kopierpapier verwende, und Vervielfaltigungen von Printmedien von

Erwerbern und Nutzern, aber nicht von den Herstellern angefertigt wirden.

dd) Da es schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke Unternehmen ge-
geben hat, die neben Transport- und Lagerdienstleistungen auch Planung und Be-
ratung im Logistik- und Intralogistikbereich angeboten haben, liegt sogar eine Uber-
schneidung bei den Erbringungsstéatten vor (Anlagenkonvolut 1 zum zweiten ge-
richtlichen Hinweis):

- ,ZUFALL logistics group mietet ehemalige DURAmotive-Immobilie an ... Uber
die ZUFALL logistics group...Unter dem Dach der ZUFALL logistics group
befinden sich die Friedrich Zufall GmbH & Co. KG Internationale Spedition,
Axthelm + Zufall GmbH & Co. KG Internationale Spedition, Transland
Spedition GmbH, LOGISTEC Logistik, Management & Consulting GmbH,
Distribo GmbH und NAVIS — ZUFALL GmbH. Als Logistik-Komplettanbieter ist
die ZUFALL logistics group an 11 Standorten mit rund 1.500 Mitarbeitern
— darunter 115 Auszubildende — in den Regionen Sudniedersachsen, Hessen,
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Thiringen sowie Rheinland-Pfalz aktiv. ...“ (16.12.10, https://osthessen-
news.de/n1191288/grossenl-der-zufall-logistics-group-mietet-ehemalige-

duramotive-immobilie-an.html);

.gbl — global brands logistics GmbH — Logistik und Beschaffung ... Pick, pack
and provide — we deliver happiness - Seit 2009 ist gbl global brands logistics
ein Komplettanbieter in der Kontraktlogistik und im Fulfillment und realisiert
individuelle Logistik-Lésungen fir international agierende Konzerne sowie fr
kleine und mittelstandische Unternehmen® (https://de.linkedin.com/com-
pany/gbl-global-brands-logistics-gmbh);

.--.Rhenus wurde 1998 von der Rethmann-Gruppe Gbernommen und trat da-
nach als Komplettanbieter fir logistische Dienstleistungen auf. ... die in
Rhenus AG & Co. KG umfirmierte Fuhrungsgesellschaft mit mehreren
Geschaftsfeldern: Contract Logistics (Kontraktlogistik), Port Logistics (Full-
Service-Provider See und Binnenhéfen), Intermodal (Umschlag und Transport

im Containerverkehr), Contargo” (https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenus);

~Swisslog prasentiert sich auf der Pack & Move 2010 als Komplettanbieter flr
Intralogistik-Lésungen ... setzt Swisslog konsequent die Strategie fort, Kunden
ein komplettes Angebot an Logistiklésungen zu bieten. Zusatzlich zu den
Planungs- und Implementierungsdienstleistungen als Generalunternehmer im
Bereich der Intralogistik kann Swisslog damit integrierte Losungen fir die
Handhabung von Paletten, Kartons, Tabletts oder Behaltern bieten. Kunden
profitieren davon, dass sie Systeme, Lésungen und Dienstleistungen aus einer
Hand beziehen kdnnen: Von der Planung tber die Umsetzung bis hin zum
Betrieb und laufenden Support arbeiten sie mit einem einzigen Partner
zusammen. ..." (01.09.2010; https://www.logistik-express.com/swisslog-
praesentiert-sich-auf-der-pack-move-2010-als-komplettanbieter-fuer-intralo-

gistik-loesungen/).
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ee) Allerdings unterscheiden sich die Vergleichsdienstleistungen in ihrer Erbrin-

gungsart.

aaa) Wahrend bei der Erbringung der angegriffenen operativen Logistikdienstleis-
tungen ,Transportwesen; Lagerung und Verpackung von Waren“ eher der korperli-
che und maschinellen Einsatz im Vordergrund steht, namlich die Ortsverdnderung
von Giutern durch Transportmittel bzw. das Abstellen, Aufbewahren und Einpacken
von Waren, sind die auf technische und organisatorische Beratung und Planung
logistischer Prozesse gerichteten Widerspruchsdienstleistungen vorwiegend geisti-
ger Natur. Daher weist die Erbringungsart Unterschiede auf.

bbb) Die Dienstleistungen der alteren Marke werden zudem eher vorbereitend, also
auf einer vorgelagerten Stufe, und/oder begleitend erbracht, wahrend die angegrif-

fenen Dienstleistungen quasi als deren Ziel fungieren.

c) Angesichts der Branchennéahe, der Ubereinstimmung im Einsatzzweck und Nut-
zen, der funktionellen Erganzung und der Uberschneidung bei den Erbringungsstat-
ten liegen zwischen den beschwerdegegenstandlichen Transport-, Lagerungs- und
Verpackungsdienstleistungen der angegriffenen Marke und den logistikbezogenen
Beratungs- und Planungsdienstleistungen der Widersprechenden jedoch in einem
Umfang wirtschaftliche Beriihrungspunkte vor, die die Annahme einer durchschnitt-
lichen Ahnlichkeit rechtfertigen. Aber selbst wenn nur von einer geringen Dienstleis-
tungsahnlichkeit auszugehen ware, wirde diese angesichts normaler Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Markenidentitat, worauf an spa-
terer Stelle noch eingegangen wird, zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechs-

lungsgefahr vollkommen ausreichen.

d) Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin haben Klasseneinteilungen keine
unmittelbare Bedeutung fir die Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren oder Dienst-
leistungen (BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 24 — INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058

Rdnr. 15 — KNEIPP), so dass es unerheblich ist, dass die angegriffenen Dienste der
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Klasse 39 unterfallen und die Widerspruchsdienstleistungen in den Klassen 35 und
42 registriert sind. Die Klasseneinteilung dient vornehmlich Verwaltungs-, insbeson-
dere Gebluhrenzwecken. Daher kénnen auch Dienstleistungen, die verschiedenen
Klassen angehdren, ahnlich und umgekehrt Dienstleistungen derselben Klasse un-

ahnlich sein.

e) Entgegen der Auffassung der Inhaberin der jingeren Marke handelt es sich bei
den fur die altere Marke geschiitzten Beratungs- und Planungsdiensten auch nicht
um unselbstéandige Hilfsdienstleistungen. In der dazu von ihr angefiihrten Entschei-
dung des BPatG (GRUR 1982, 731 — RUB) standen den Ingenieurberatungsdienst-
leistungen die Waren ,Ketten und daraus hergestellte Férderanlagen und Hebevor-
richtungen” gegeniber. Bei den Ingenieurberatungen handelte es sich nicht - wie
hier - um selbstandige, entgeltliche Dienstleistungen, sondern um solche, die nur
zum Zweck des Warenabsatzes erbracht und nicht gesondert abgerechnet wurden.
Sie stellten nur das Hilfsmittel zur Férderung des Warenabsatzes dar. Vorliegend
werden die Beratungs- und Planungsdienste der Widersprechenden aber véllig un-
abhangig von einem Warenabsatz angeboten und vergitet und treten damit in
eigenstandigen Wettbewerb zu anderen Dienstleistern.

f) Auch die von der Beschwerdegegnerin genannte BPatG-Entscheidung zu
LAIPTransit/ TRANSIT (29 W (pat) 393/98) fuhrt zu keiner anderen Einschatzung,
weil es auch dort um einen Vergleich zwischen Dienstleistung und Waren und nicht
- wie hier - um einen reinen Dienstleistungsvergleich ging, namlich die Frage der
Ahnlichkeit der Dienstleistung , Transport* mit den Waren ,Kraftfahrzeuge, namlich
Kleinlaster und Kleinomnibusse®. Bei einem Vergleich von Waren und Dienstleis-
tungen kommt es darauf an, ob das Dienstleistungsunternehmen selbstandig auch
mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der Warenhersteller
oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstandig
gewerblich betatigt. Dies konnte damals nicht festgestellt werden, weshalb eine
Ahnlichkeit verneint wurde. Diese Problematik stellt sich bei einem reinen Dienst-

leistungsvergleich nicht.
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g) Auch die Entscheidung des HABM zu ,Blitz/BLITZ" (R 441/2004-1) ist nicht Uber-
tragbar, weil sich dort die Waren ,Gabelstapler und Lifte* und Transportdienstleis-

tungen gegenuberstanden und nicht - wie hier - nur Dienstleistungen.

h) Soweit die Ahnlichkeit zwischen der Dienstleistung ,Werbung* einerseits und den
Dienstleistungen ,Filmvermietung, Filmvorfihrung“ andererseits (BPatGE 28, 131
— Lupe, zitiert in Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 14 Rdnr. 733) verneint worden
ist, ist diese Fallgestaltung ebenfalls nicht vergleichbar. Denn dort wurde festge-
stellt, dass diese Dienste in grundverschiedenen Branchen erbracht werden, ndm-
lich von Werbeagenturen einerseits und von Filmtheatern und Filmverleihern ande-

rerseits, wahrend vorliegend branchenmafiige Nahe gegeben ist.

i) Eine Ahnlichkeit zwischen den beschwerdegegenstandlichen Transport-, Lage-
rungs- und Verpackungsdienstleistungen der jingeren Marke und den fur die
Widerspruchsmarke geschitzten Waren der Klassen 6, 7, 9, 12 und 20 sowie zu
den Handelsdienstleistungen der Klasse 35, den Reparatur-, Telekommunikations-,
Schulungs- und EDV-Dienstleistungen der Klassen 37, 38, 41 und 42 kommt nicht
in Betracht. Insbesondere hat der Senat nicht feststellen kdnnen, dass Produzenten
von Lager(Regalen) sowie maschinellen und sonstigen Ausristungen von Anlagen
der Logistik und der Intralogistik einschlieBlich Softwareerstellung gleichzeitig
Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienste anbieten. Logistikdienstleister
stellen wiederum keine Lageranlagen her oder entwickeln Systeme zu deren

Betrieb.

2. Die im Ahnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen richten sich in erster Linie
an Entscheidungstrager in Unternehmen der Logistikbranche, gewerbliche Kunden
mit Bedarf an Logistik und logistikbezogenen Begleitdienstleistungen sowie an den
Logistikfachverkehr, die alle bei der Auswahl dieser Dienstleistungen sorgfaltig und
daher mit erhohter Aufmerksamkeit vorgehen. Dies gilt auch soweit die Dienstleis-
tung ,Transportwesen“ vom Durchschnittsverbraucher in Anspruch genommen

wird, wie z. B. bei Umzlgen.
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3. Der Unionswiderspruchswortmarke ,viastore® kommt eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zu.

a) Ilhr Schutzumfang ist von Haus aus normal.

aa) Die originare Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhéangig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel far
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen einzuprédgen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
— BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 — INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
Marken, die Uber einen fur die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
beschreibenden Anklang verfugen, haben regelmafiig nur geringe origindre Kenn-
zeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 — ISET/ISETsolar; GRUR 2012,
1040 Rdnr. 29 — pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die fur eine
hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeich-
nungskraft auszugehen (BGH a. a. O. — INJEKT/INJEX).

bb) Die altere Marke setzt sich aus den Bestandteilen ,via“ und ,store” zusammen.

aaa) Das Wort ,via“ stammt aus dem Lateinischen und ist mit ,Weg, Stral3e* zu

Ubersetzen (Anlage 1 zum ersten Hinweis).

(1) Allerdings sind Wadrter toter Sprachen wie Latein oder Altgriechisch nach standi-
ger Rechtsprechung zur unmittelbaren Produktbeschreibung grundsatzlich unge-
eignet, sofern sie nicht mit identischer Bedeutung in den deutschen Sprachge-
brauch eingegangen sind oder auf dem entsprechenden Sektor als Fachsprache
verwendet werden, wie z. B. in der Medizin oder Botanik (EuGH GRUR 2010, 534
Rdnr. 25 - 31 — Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; BPatG 25 W (pat) 87/14
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— Universum; 30 W (pat) 539/10 — CANTUS VERLAG; GRUR 1998, 58 — JURIS
LIBRI; 26 W (pat) 524/17 — aurea/AURUM; 26 W (pat) 526/21 — Crux/CRUZ).

(1.1) Das Wort ,via“ ist mit der Bedeutung ,Weg, Stral3e" jedoch nicht in den allge-
meinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen und Latein stellt keine Fachspra-
che im Bereich der (Intra-)Logistik dar.

(1.2) Soweit das inlandische Publikum bei der Suche nach Hotels flr Reisen ins
beliebte Urlaubsland Italien auf ,via“ zur Stral3enbezeichnung bei italienischen
Adressen trifft oder Sehenswiurdigkeiten, wie z. B. die ,Via Appia“ als noch heute
vorhandene antike RomerstraRe (https://www.duden.de/rechtschreibung/Via_Appia;
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Appia = Anlage 2 zum ersten gerichtlichen Hin-
weis) oder die ,Via Dolorosa“ als einen nach dem Leidensweg Jesu benannter Pro-
zessionsweg in Jerusalem (https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa = Anlage 2
zum ersten gerichtlichen Hinweis), kennt, ist ihm der Begriff ,via“ nie in Allein-

stellung, sondern immer mit Zuséatzen begegnet.

(2) Auch soweit dem Fachverkehr das Wort ,via“ mit der Bedeutung ,Stral3e* aus
dem italienischen Grundwortschatz (Giovannelli, Grund- und Aufbauwortschatz
Italienisch, 1991, S. 106) und in der Schreibweise ,via“ auch aus dem spanischen
Grundwortschatz (Heupel, Grund- und Aufbauwortschatz Spanisch, 1995, S. 97)
bekannt sein sollte, hat er dieses Wort nicht ernsthaft als Hinweis auf den Trans-
portweg ,Stral3e* aufgefasst. Denn im Italienischen heil3t , Transport auf der Stral3e”
Jrasporto su strada®“ (Langenscheidt, Handworterbuch Italienisch, 2009, S. 1919).
Das spanische Aquivalent fir ,StraRentransport lautet ,transporte por carretera*
(Langenscheidt, Handwoérterbuch Spanisch, 2006, S. 1312).

(3) AulRerdem erwartet der inlandische Fachverkehr der (Intra-)Logistikbranche
englische oder englisch-deutsche Fachbegriffe, mit denen er taglich umgeht, wie
z. B. ,\Warehousing®, ,Supply Chain Management", ,Just-in-Time-Belieferung“ oder

~Just-in-Sequence-Belieferung“, aber keinen Begriff aus einer lateinischen bzw.
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romanischen Sprache. Im Englischen wird ,Stral3entransport® mit ,road transport
(Br.)", ,carriage by road”, ,haulage” oder ,transport of goods by road (Br.)* tbersetzt
(v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, 1996, Bd. 1V, S. 602).

(4) Hinzu kommt, dass ,via®“ aus Sicht der Fachkreise auch nicht auf ,StraRenlogis-
tik“ hinweisen kann, weil ,Stral3enlogistik® im Gegensatz zu ,Lagerlogistik kein
logistisches Teilgebiet und damit kein gangiger Fachbegriff ist. In der Logistik stellt
die StralRe nur einen moglichen Transportweg im logistischen Teilgebiet der ,Trans-
portlogistik® dar (https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik#Teilbereiche_der_Logistik),
bei der es um die Planung und Durchfiihrung von MalRnahmen zur optimalen Ge-
staltung des Transportes bei der Wahl der Transportmittel, der Transportwege, Be-
ladung und Entladung geht. Das aus dem Lateinischen stammende und in romani-
schen Sprachen mit ,Stral3e/Weg“ zu Ubersetzende ,via“ wird daher weder vom an-
gesprochenen inlandischen Fachpublikum noch vom Durchschnittsverbraucher als
schlagwortartiger Sachhinweis auf die Art des Transportweges und damit auf den

Gegenstand der vorgenannten Dienstleistungen verstanden.

(5) Dagegen ist im deutschen Sprachgebrauch ,via* als Praposition im Sinne von
~(auf dem Weg, auf der Strecke) Uber; durch” gelaufig (https://www.duden.de/recht-
schreibung/via). Dabei zeigen die lexikalischen Beispiele ,via Berlin nach Warschau
fliegen, reisen” oder ,sie forderten ihn via Verwaltungsgericht zu sofortiger Zahlung
auf*, dass ,uber" und ,durch” nicht im rdumlichen Sinne, sondern wie ,per* im Sinne
von ,mittels, unter Zuhilfenahme*“ zu verstehen sind (https://www.duden.de/recht-
schreibung/durch_mittels; https://www.duden.de/rechtschreibung/per). Mit den
identischen Ubersetzungen ,lber, per gehort ,via“ auch in der englischen und
portugiesischen Sprache zum jeweiligen Grundwortschatz (Freese, Langenscheidt
Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 255; Kilp, Langenscheidt Grundwortschatz
Portugiesisch, 2002, S. 164).
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(6) Aufgrund der Positionierung am Wortbeginn steht auch aus Sicht des Fachver-
kehrs die gleichnamige, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache
gelaufige Praposition im Sinne von ,uber/per” bzw. ,mittels* im Vordergrund, zumal
,via" in diesem Sinne auch haufig in der Logistik verwendet wird, wie die im zweiten

gerichtlichen Hinweis auf Seite 5 genannten Beispiele zeigen:

- ,via Kran be- und entladen” (https://www.set-goeppingen.de/de/),

- ,Beschaffungslogistik via HUB-System* (https://www.logistik-outsourcing.org),
- ,Organisation von Leergestelltransporten via Tieflader” (https://www.hubert-

winnen.de/wordpress/?page_id=14),

- ,Lieferanten-management via Supplier Relationship Management-Tools
(SRM)* (https://www.ebp-consulting.com/de/branchen/automobilzulieferer).

Als Praposition in Alleinstellung kommt dem Wort ,via“ aber ebenfalls kein dienst-
leistungsbeschreibender Charakter fur die in Rede stehenden Beratungs- und
Planungsdienstleistungen zu. Dagegen sprechen auch nicht die Entscheidungen
des BPatG zu ,Via Bus — Vorfahrt fur Hamburg“ (26 W (pat) 533/13) und
,VORFAHRT fur Hamburg VIA BUS" (26 W (pat) 531/13), weil ,via“ dort im Kontext

und nicht in Alleinstellung verwendet worden ist.

bbb) Das dem englischen Grundwortschatz entstammende ,store” wird als Substan-
tiv mit ,\Vorrat; Lager” und als Verb mit ,aufbewahren” tbersetzt (Weis, Grund- und
Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 99). Im Hinblick darauf, dass ,Lager-
logistik” ein logistisches Teilgebiet darstellt und damit ein gangiger Fachbegriff ist,
gibt ,store” den Gegenstand der Widerspruchsdienstleistungen an, namlich dass

sich diese auf das logistische Teilgebiet ,Lager(-logistik)* spezialisiert haben.
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cC) Die  Wortkombination ,viastore* bedeutet  somit insgesamt
~Strallen-/\Wege-/-lager/-vorrat”, ,Lager/Vorrat an der Stral’e/am Weg" oder ,(auf
dem Weg, auf der Strecke) Uber/durch das/ein Lager* bzw. ,mittels/unter Zuhilfe-

nahme des/eines Lagers".

dd) Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise vermittelt das éltere Markenwort
,viastore* damit keinen verstandlichen Aussagegehalt Uber die Widerspruchs-
dienste ,betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in den Berei-
chen Logistik und Intralogistik” der Klasse 35 und ,Ingenieurdienstleistungen in den
Bereichen Logistik und Intralogistik; technische Beratung, einschlie3lich technische
Projektplanung und technisches Projektmanagement in den Bereichen Logistik und
Intralogistik* der Klasse 42.

aaa) Soweit es im Sinne des auch lexikalisch nicht nachweisbaren Begriffs
.StralRenlager” oder als ,Lager an der Stra3e" verstanden wird, fehlt es an einer
sinnvollen Bestimmungszweckangabe flr die so gekennzeichneten Beratungs- und
Planungsdienstleistungen der Widersprechenden in den Bereichen Logistik und
Intralogistik. Es ist eine selbstverstandliche Tatsache, dass sich Lager(gebaude) an
einer StralRe befinden, damit sie mit Transportmitteln angefahren werden kénnen.
In der Logistik existiert der Begriff ,,Stralenlager” nicht. Sofern er die Tatsache um-
schreiben sollte, dass aufgrund der Reduzierung von Lagerkapazitaten das Trans-
portfahrzeug auf der StralRe haufig als Lager fungiert, bedarf es zu diesem Ver-
standnis mehrerer gedanklicher Zwischenschritte. Eine solche analysierende
Betrachtungsweise ist unzulassig, um zu einem beschreibenden Gehalt zu gelan-
gen. Es gibt daher keine Anhaltspunkte dafir, dass sich Beratungs- und Planungs-
dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Intralogistik speziell mit sog.
Stral3enlagern bzw. Lagergebduden an der Stral3e befassen, so dass das altere
Markenwort nicht in der Lage ist, den Bestimmungszweck oder Eigenschaften der

vorgenannten Dienste in irgendeiner Weise sinnvoll zu beschreiben.
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bbb) Im Inland steht zudem das Verstandnis von ,via“ als Praposition mit der Be-
deutung ,Uber/per* bzw. ,mittels, unter Zuhilfenahme®, wie etwa in den Ausdricken
,via E-Mail* oder ,Flug via London* im Vordergrund. Aber auch die Gesamtbedeu-
tung ,Uber/durch das/ein Lager” bzw. ,mittels/unter Zuhilfenahme des/eines Lagers"
stellt keine sinnvolle, ohne weiteres verstandliche beschreibende Angabe Uber die
im Ahnlichkeitsbereich liegenden Beratungs- und Planungsdienstleistungen der

Widersprechenden dar.

ccc) Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Ubersetzungs- und Deu-
tungsversuche als ,Laden fir Waren und Dienstleistungen, die auf die Zurticklegung
eines Weges bezogen sind“, ,Lager fur Waren, die einen Weg zuriicklegten* oder
,Logistiklosung uber (,via“) die Lagerung von Waren (,store”)" zeigen ebenfalls,
dass der uniblichen, romanisch-englischen Wortkombination ,viastore® nur eine dif-

fuse, uneinheitliche Bedeutung zukommit.

b) Diese normale Kennzeichnungskraft wird entgegen der Ansicht der Beschwerde-

gegnerin nicht durch Drittmarken geschwécht.

aa) Eine solche Schwachung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt
voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder
Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet er-
scheint, die erforderliche Gewdhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kenn-
zeichnungen im Ahnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann da-
bei auch nur eine betrachtliche Anzahl &hnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei
Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248
— Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 — eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkenn-
zeichen — vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke — muss liquide, also un-
streitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft ge-
macht sein, weil nur insoweit der Verkehr genétigt und daran gewodhnt sein kann,
wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ahnlicher Marken sorgfaltiger auf

etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt
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(BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 — Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766
Rdnr. 32 — Stofffahnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 — CompuNet/ComNet; BPatG
GRUR 2004, 433, 434 — OMEGA/OMEGA LIFE).

bb) Soweit die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, dass in Deutschland
1.097 Marken mit dem Bestandteil ,via“ geschitzt seien, davon allein in Klasse 39
ca. 300 Marken, fehlt es an konkretem Vorbringen nebst Belegen zu ihrer
Benutzung vor dem 15. Juli 2011. Das gilt auch fur die ausdrticklich genannten
Marken viatum (305 34 535), ,VIALOG" (397 35 625), ,VIAMO" (302 08 683),
SVIATIME® (UM 002 340 412), ,VIAVERA" (UM 002 548 378), ,vianeo* UM 003 036
019), ,VIAPARK" (UM 003 682 226) und ,VIATOLL" (IR 1 093 402), die sich zudem
mit Ausnahme von ,VIATIME" (UM 002 340 412) und ,VIAPARK" (UM 003 682 226)
auch noch vom Zeichenaufbau her deutlich von der Widerspruchsmarke

unterscheiden.

cc) Eine Prasenz ahnlicher Marken mit dem Bestandteil ,via“ zur Produktkennzeich-
nung logistischer Dienstleistungen auf dem Markt vor dem maf3geblichen Kollisions-
zeitpunkt, dem 15. Juli 2011, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auch fur die

mit ihrem Schriftsatz vom 28. April 2022 genannten 16 Marken nicht nachgewiesen.

dd) Diese stellen auch keine betrachtliche Anzahl &hnlicher Drittmarken dar.

Via
aaa) Bei den Wort-/Bildmarken MoLINA

7 Scandlines

VIAMAREBALTICON (UM 002 742 104), (UM 008 307 811), 'VIA-Ilr'
%

(UM 009 034 174) und  consums sros (UM 302 08 757) fehlt es schon aufgrund auffal-

lender, eigentiimlicher Bildelemente an einer Ubereinstimmung im Zeichenaufbau.

(UM 002 567 014),
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bbb) Die Marken ,Via CTT* (UM 004 652 988) und W B | it (UM 004 692 687)
sind schon deshalb nicht vergleichbar, weil sie fir eine andere Dienstleistung,

namlich fur ,Zustellung von Korrespondenz®, eingetragen sind. Auch die Marken

- V/A

vid
1 (UM 005 091 558) und (UM 000 709 626) sind fur andere
Dienstleistungen, namlich die ,Veranstaltung von Reisen*, registriert. Dies gilt auch

fur die Marke 'IA (300 65 469) die fur Waren, namlich ,Fahrzeuge und

Fahrzeugteile®, der Klasse 12 eingetragen ist.

SAC

ccc) Die Anmeldung der Wortfolge ,via cargo logistic* (UM 006 899 256) ist schon
am 13. Juni 2008 zurtickgenommen worden, und die Wortmarke ,VIA* (UM 016 570
161) ist erst am 26. Juni 2018, also lange nach dem Anmeldetag der angegriffenen

Marke registriert worden.

ddd) Die Marken ,ALTA VIA* (UM 005110961), ,VIA NANO* (UM 006 884 647) und
.Via alpina® (IR 761 445) sind nicht wie die Widerspruchsmarke aus einem

romanischen und englischen Bestandteil zusammengesetzt.

eee) Es verbleiben die Marken ,via cargo” (UM 006 899 249) ,VIATIME" (UM 002
340 412) und ,VIAPARK" (UM 003 682 226), die nicht als eine betrachtliche Anzahl

ahnlicher Drittmarken anzusehen sind.

ee) Soweit die vier Unternehmen viaLOG Logistik Beratung GmbH, VIA Logistik
GmbH, via logis und der Logistikverbund Via Bremen in Deutschland bereits im Jahr
2011 ,via" als Teil ihres Firmennamens und zur Kennzeichnung ihrer logistischen
Dienstleistungen verwendet haben, und das von der Beschwerdegegnerin ge-
nannte Schweizer Unternehmen ,Via Mat* vor 2011 in Deutschland Umsétze in
Millionenhohe erzielt hat, ist zum einen zu beachten, dass keines dieser Kenn-

zeichen wie die vorliegende Widerspruchsmarke aufgebaut ist, und zum anderen
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reicht diese geringe Zahl benutzter Drittmarken nicht fir eine Schwéachung der

Kennzeichnungskraft der alteren Unionsmarke aus.

¢) Anhaltspunkte fur eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind

weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

4. Der bei durchschnittlich @hnlichen Vergleichsdienstleistungen und normaler
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzuhaltende Markenabstand wird
trotz erhdhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise wegen klangli-
cher Markenidentitat nicht eingehalten. Dies wirde selbst dann gelten, wenn nur

von einer unterdurchschnittlichen Dienstleistungsahnlichkeit auszugehen wére.

a) Malgeblich fur die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berucksichtigung der unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 — Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSOL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 — RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53
— Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Das schlief3t nicht aus, dass
unter Umstéanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fur den
durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufe-
nen Gesamteindruck pragend sein konnen (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41
— HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31
— RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 — Maalox/Melox-GRY). Voraus-
setzung hierflr ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund
treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ahnlichkeit
einander gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren Ahnlichkeit im (Schrift-)Bild,
im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die

mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher
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Hinsicht wirken konnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 — Aceites del Sur-
Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 — RETROLYMPICS).
Dabei genugt fir die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmafig bereits die
Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O.
— Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSOL]; BGH a. a. 0. - RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und schriftbildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke
wiaflex" und die Widerspruchsmarke ,viastore" durch die abweichenden zweiten

Bestandteile ,flex“ und ,store” deutlich.

c) Beide Einwortmarken werden jedoch durch das Element ,via“ klanglich gepréagt.

aa) Die Grundsatze der Pragung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet,
wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umsténde Veranlassung hat, das zu einem
Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeich-
nung aufzufassen (BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 27 — YOOFOOD/YO; GRUR
2013, 631 Rdnr. 33 — AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 — MIXI,
GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 — Pantohexal). Dabei ist zu prifen, ob die Anwendung
des fur kombinierte Zeichen geltenden Pragungsgrundsatzes trotz der formalen Ein-

teiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

bb) Vorliegend besteht trotz der geschlossenen Schreibweise der beiden Kollisions-

marken Anlass, sie zergliedernd wahrzunehmen.

aaa) Dafur spricht die sofort erkennbare ungewdhnliche Zusammensetzung zwi-
schen einem Wort aus einer romanischen Sprache und einem englischen bzw. deut-

schen Begriff.

bbb) Ferner setzt sich ,via“ auch bei der Aussprache von den nachfolgenden

Bestandteilen ,flex" und ,store* deutlich ab.
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ccc) Da die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres das englische
Substantiv ,store” im Sinne von ,Lager” verstehen, wird es in Bezug auf die mal3-
geblichen Beratungs- und Planungsdienste der Widersprechenden als glatt be-
schreibende und damit schutzunfahige Angabe wahrgenommen, die lediglich da-
rauf hinweist, dass sich die so gekennzeichneten Dienste auf das logistische Teil-
gebiet ,Lager(-logistik)“ spezialisiert haben.

ddd) Das gilt auch fir die Nachsilbe ,flex".

(1) Sie ist - auBerhalb der handwerklichen Bearbeitung harten Materials - mit nach-
gestelltem Punkt die lexikalisch nachweisbare deutsche Abkirzung fur das Adjektiv
Jlexibel” und ,Flex.“ das deutsche Akronym fiir das Nomen ,Flexibilitat* und den
sprachwissenschaftlichen Fachbegriff ,Flexion®. Das Eigenschaftswort ,flexibel
stammt vom lateinischen ,flexibilis“ ab und bedeutet ,biegsam, elastisch, an veran-
derte Umstande anpassungsfahig, beweglich, veréanderbar“. Unter dem zugehori-
gen Substantiv ,Flexibilitat* versteht man ,flexible Beschaffenheit; Biegsamkeit,
Elastizitat; Fahigkeit des flexiblen, anpassungsféhigen Verhaltens* (https://www.du-
den.de/rechtschreibung/Flexibilitaet; BPatG 26 W (pat) 536/21 — FLEXCAR;
26 W (pat) 571/18 — FLEXI-GURT m. w. N.).

(2) Die Abkurzung ,flex* ist auch ohne Punkt im Sinne von ,flexibel, variabel, anpas-
sungsfahig in vielen Bereichen gebrauchlich und daher fir die inlandischen Ver-
kehrskreise ohne weiteres verstandlich (vgl. BPatG 26 W (pat) 536/21 — FLEXCAR;
26 W (pat) 571/18 — FLEXI-GURT; 28 W (pat) 21/13 — FlexxSide; 24 W (pat) 518/13
— Sani-Flex; 33 W (pat) 15/05 — FlexPension; 26 W (pat) 22/11 — KID FLEX). Sie
wird beispielsweise im Zusammenhang mit Tickets oder Abonnements verwendet,
die flexibel anpassbar, einlésbar und/oder umtauschbar, also anpassungsfahig
sind. Das Wort ,Flexpreis”, das einen fir flexible Reisemdglichkeiten zu zahlenden
Fahrpreis bezeichnet, hat bereits Eingang in den Duden gefunden (https://www.du-
den.de/rechtschreibung/Flexpreis). Zudem wird das Kurzwort ,Flex“ benutzt, um auf

individuell gestaltbare oder anpassungsfahige Tarife von Mobilfunkanbietern
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hinzuweisen, wie z. B. ,CallYa Flex* oder ,freenet Flex* von Vodafone (BPatG
26 W (pat) 536/21 — FLEXCAR; 25 W (pat) 552/17 — Flexcheck).

(3) Das englische Hauptwort ,flex* wird mit ,Netzkabel“ oder im elektrischen und
technischen Bereich mit ,Litze, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsschnur,
Verlangerungsschnur” Ubersetzt. Als englisches Verb hat ,flex“ die Bedeutungen
»(sich) biegen, knicken, beugen, anspannen (https://dict.leo.org/englisch-deutsch/flex).
Aber auch in der englischen Sprache wird ,flex.“ als Akronym fiir das Eigenschafts-
wort ,flexible* verwendet (Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary, Tenth Edition,
2001, S. 416), dem die Bedeutungen ,biegsam, elastisch, flexibel, geschmeidig,
anpassungsfahig, biegeweich, figsam, gelenkig, nachgiebig, wendig, biegbar, (frei)
beweglich, biegeschlaff, dehnbar, weich, weichelastisch® zukommen

(https://dict.leo.org/englisch-deutsch/flexible).

(4) Die sowohl im Deutschen als auch im Englischen naheliegende Bedeutung von
Jflex* als Kurzwort fur ,flexibel/Flexibilitat* weist daher in Bezug auf die von der jun-
geren Marke beanspruchten Transport-, Lagerungs- und Verpackungsdienstleistun-
gen lediglich auf ein anpassungsféahiges, auf Verdnderungen reagierendes und
damit auf die individuellen Bedurfnisse der Kunden zugeschnittenes Logistikange-

bot hin und ist daher ebenfalls eine glatt beschreibende Angabe.

eee) Demgegenuber wird das aus dem Lateinischen stammende und in romani-
schen Sprachen mit ,StralRe/Weg“ zu Ubersetzende ,via“® vom angesprochenen
inlandischen Publikum nicht als schlagwortartiger Sachhinweis auf die Art des
Transportweges und damit auf den Gegenstand der vorgenannten Dienstleistungen
verstanden, wie bereits bei der Kennzeichnungskraft ausgefuhrt worden ist. ,via“ ist
im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vielmehr als kennzeichnungs-
kraftiger Fantasiebegriff wahrgenommen worden, der sich von den nachfolgenden

eindeutig schutzunfahigen Bestandteilen ,fix“ und ,store” deutlich absetzt.


https://dict.leo.org/englisch-deutsch/flex
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/flexible
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fff) Gegen die einheitliche Wahrnehmung der Vergleichsmarken spricht zudem,
dass sie keinen sinnvollen Gesamtbegriff bilden bzw. nicht zu einer jeweils gesamt-

begrifflichen Einheit verschmelzen.

(1) Dem jungeren Markenwort ,viaflex® kommen die Gesamtbedeutungen
~StralRe/Weg flexibel/veranderbar/anpassungsfahig®, ,flexible/veradnderbare/anpas-
sungsfahige Stral3e" oder ,StralRenflexibilitat/-veranderbarkeit/-anpassungsfahig-
keit* zu, von denen keine einen verninftigen Sinn ergibt. Dies gilt erst recht fir das
im Inland vorherrschende Verstandnis von ,via“ als Praposition und damit fir die
Gesamtbedeutungen ,uber/durch flexibel/anpassungsfahig/veranderbar® bzw.
~mittels/unter Zuhilfenahme (von) Flexibilitat/Anpassungsfahigkeit/\Veranderbar-
keit".

(2) Was die fehlende sinnvolle Gesamtbegrifflichkeit der Widerspruchsmarke
Lviastore® betrifft, wird auf die Ausfihrungen zu ihrer Kennzeichnungskraft Bezug

genommen.

cc) Somit sticht der starker beachtete Anfangsbestandteil ,via“ der beiden Marken,
der Uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft fir die in Rede stehenden
Dienstleistungen verfiigt, phonetisch hervor, wéahrend die kennzeichnungsschwa-
chen Schlusselemente ,flex” und ,store” als bloRe Sachhinweise im Gesamtein-

druck zuriicktreten.

d) Phonetisch stehen sich daher die Markenworter ,via“ und ,via“ gegenuber, die

vollstdndig Ubereinstimmen.

e) Aus den vorgenannten Griinden liegt schon eine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr vor, so dass eine mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des
Serienzeichens nicht mehr zu prifen ist (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rdnr. 36
— YOUFOOD/YO; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 — VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion;
BPatG 33 W (pat) 87/03 — S-PAY/S-InterPay).



-38 -

Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG sind nicht gegeben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehdr versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes ver-
treten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

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

oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwéltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Katker Dr. von Hartz



