BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 562/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:090718B28Wpat562.17.0



betreffend die Marke 30 2013 053 513

hat der 28. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie
der Richter Schmid und Dr. S6chtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle fur Klasse 10, vom 21. November 2016 aufgehoben,
soweit die Widerspriche aus den Unionsmarken
002 881 480 und 009 727 025 zuriuickgewiesen worden sind,
als sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke
30 2013053513 fur die nachgenannten Waren der

Klasse 10 richten:

Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente
und Apparate, kiunstliche Gliedmalen, Augen und Zahne;

orthopadische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial.

2. Im vorgenannten Umfang wird die Loéschung der Eintragung
der Marke 30 2013 053 513 auf Grund der Widerspriche aus
den Unionsmarken 002 881 480 und 009 727 025 angeord-

net.



Grinde

Die am 26. September 2013 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke

icel

ist am 20. Dezember 2013 unter der Nr. 30 2013 053 513 in das Markenregister

eingetragen worden. Die Eintragung umfasst folgende Waren:

.Klasse 10:
chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente und Apparate,
kinstliche GliedmalRen, Augen und Zahne; orthopadische Artikel; chirurgi-

sches Nahtmaterial;

Klasse 42:

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsar-
beiten und diesbezugliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse-
und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 44
medizinische und veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und

Schonheitspflege fur Menschen und Tiere.”



Gegen diese Eintragung, die am 24. Januar 2014 verd6ffentlicht wurde, hat die In-
haberin der Unionswortmarken 002 881 480 und 009 727 025

SISSEL

Widerspruch erhoben. Die Marke UM 002 881 480 ist am 8. Oktober 2002 ange-
meldet und am 25. Mai 2004 in das Gemeinschafts- bzw. Unionsmarkenregister
eingetragen worden. Die Eintragung der am 10. Februar 2011 angemeldeten
Marke UM 009 727 025 ist am 9. Oktober 2015 erfolgt. Die Widerspriiche sind auf
die in Klasse 10 eingetragenen Waren der beiden Marken gestutzt. Die Eintragung

in Klasse 10 der Widerspruchsmarken umfasst folgende Waren:

1. Unionsmarke 002 881 480

,Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente und
Apparate, kinstliche GliedmaRRen, Augen und Zahne; orthopadi-
sche Artikel; Kissen, Pdlster und Matratzen fur medizinische und
orthopadische Zwecke, orthopadische Bandagen, Miederwaren,
Strimpfe, Strumpfhosen und Ful3bekleidung; chirurgisches Naht-

material.”

2. Unionsmarke 009 727 025

,Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente und
Apparate; Akupunkturnadeln; kinstliche Gliedmalien, Augen und
Zahne; chirurgisches Nahtmaterial; orthopadische Artikel; ortho-
padische Sitzmobel und Sitzkissen; Kissen, Pdlster und Matratzen
fur medizinische und orthopéadische Zwecke, luftgefillte Sitzkissen
fur medizinische Zwecke; Liegen und Stihle fur Therapie und
Massage; orthopadische Bandagen, Miederwaren, Suspensorien,
Strimpfe, Strumpfhosen und FulRbekleidung; Blutdruckmef3gerate,



Horgerate; Krankenunterlagen; elektrische Heizkissen fur medizi-
nische Zwecke sowie elektrische Heizdecken; medizinische Ge-
rate fUr die Krankengymnastik; Gerate zur Pflege und zum Behan-
deln von Krankheiten des Bewegungsapparates; Gerate fir die
Elektro-, Ultraschall-, Druckwellen-, Laser-, Stoffwechseltherapie;
Traktionsgerate, Fremdkraftbewegungsgerate, Bewegungsgerate
zum Dehnen und zum Kraftigen von Muskeln; hei3e und kalte
Gelpackungen fir medizinische Zwecke; elektrische und nicht
elektrische Massagegerate; Massagezubehor, namlich Massage-
balle, Nackenstiitzen, Massagegerate; Diagnosegeréate; Liegen fur
Chiropraktiker; Stihle fur die medizinische Praxis, Stuhle und Lie-
gen fur Gynakologie und Metroskopie; Gehbarren; Geréate fur
Heil3steinmassage; Warme- und Kaltekompressen; Gerate zum
Anwarmen und zum Kuhlen von Kompressen; Spezialmobiliar fur

medizinische Zwecke.”

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 10, hat die beiden
Widerspriuche durch Beschluss vom 21. November 2016 zuriickgewiesen. Zwi-
schen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe keine mar-
kenrechtliche Verwechslungsgefahr. Die flr die jingere Marke eingetragenen Wa-
ren und Dienstleistungen und die fur die alteren Marken geschitzten Waren der
Klasse 10 seien teilweise identisch oder Gberdurchschnittlich &hnlich. Ausgehend
von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte
die angegriffene Marke auch den im Bereich identischer Waren und hochgradig
ahnlicher Dienstleistungen gebotenen deutlichen Zeichenabstand ein. Die Aus-
wahl der einschlagigen medizinischen Waren und Dienstleistungen werde vor-
nehmlich durch fachkundige Verkehrskreise vorgenommen, die entsprechende
Kennzeichen mit ausgepragter Umsicht und Sorgfalt wahrndhmen. Der klangliche
Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch ihren Wortbestandteil be-
stimmt. Dieser werde entweder ,Icel” oder ,Cicel” ausgesprochen. Auch bei einer

Gegenuberstellung der Wiedergabeform ,Cicel* und den Widerspruchsmarken



~SISSEL" bestehe ein ausreichender phonetischer Unterschied. Dabei wirden bei
.Cicel* die Vokale lang und die Konsonanten hart wiedergegeben, wahrend die
Widerspruchsmarken weich gesprochene S-Laute und kurz klingende Vokale auf-

wiesen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfah-
ren hat sie die Widerspriiche durch Schriftsatz vom 18. April 2018 zurlickgenom-
men, soweit sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke fur die
Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 richten. Sie fuhrt aus, die angegriffene
Marke werde als das Wort ,Cicel” wiedergegeben. Dabei sei zu bertcksichtigen,
dass der Buchstabe ,c“ in der deutschen Sprache vor den Vokalen ,e" und ,i* wie
ein ,z" ausgesprochen werde. Daher misse von einer nahezu identischen klangli-
chen Wiedergabe der Vergleichszeichen ausgegangen werden. Soweit ,Cicel” als
englisches Wort aufgefasst werde, klinge der Konsonant ,c* wie ein ,s“ Das durch
die beschwerdegegenstandlichen Waren angesprochene Publikum bestehe im

Ubrigen nicht lediglich aus medizinischen Fachkreisen.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle fur Klasse 10, vom 21. November 2016 aufzuheben, soweit
die Widerspriuche aus den Unionsmarken 002 881 480 und
009 727 025 gegen die Eintragung der Marke 30 2013 053 513
zurlckgewiesen worden sind, als sie sich gegen die Eintragung
der Marke 30 2013 053 513 fur die Waren der Klasse 10 richten,
und die Ldéschung der Eintragung der Marke 30 2013 053 513 fur

die Waren der Klasse 10 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren
zur Sache geéaullert. Auf die Aufforderungen des Senats, einen Inlandsvertreter

nach § 96 Abs. 1 MarkenG zu bestellen, hat er nicht reagiert.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist im noch beschwerdegegen-
standlichen Umfang begrindet. Zwischen den Widerspruchszeichen und der an-
gegriffenen Marke, soweit ihre Waren der Klasse 10 betroffen sind, besteht nach
8§89 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b Nr. 1 MarkenG Verwechslungsgefahr. Die Eintra-
gung der angegriffenen Marke war daher insoweit geméafR 8§ 43 Abs. 2 Satz 1

MarkenG zu I6schen.

Soweit die Widersprechende ihre Widerspruche zurickgenommen hat, zieht dies
entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz, ZPO die Wirkungslosigkeit des
angefochtenen Beschlusses nach sich. Das Beschwerdeverfahren ist damit in die-

sem Umfang gegenstandslos.

1. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren kann in der Sache entschieden wer-
den. Dem steht nicht entgegen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke, wel-
cher im Inland weder einen dem Senat bekannten Wohnsitz oder Sitz noch eine
Niederlassung hat, trotz entsprechender Aufforderungen des Senats vom
18. Januar 2018 und vom 7. Marz 2018 nicht gemaR § 96 Abs. 1 MarkenG einen
Inlandsvertreter bestellt hat. Ein Verstol3 gegen diese Obliegenheit flhrt nicht zur
Ldschung der Eintragung der Marke des Inhabers der angegriffenen Marke, son-
dern hat lediglich zur Folge, dass er am Widerspruchsverfahren nicht teilnehmen
kann, was insbhesondere die Unzulassigkeit einer von ihm selbst eingelegten Be-
schwerde zur Folge héatte. Da im vorliegenden Fall die Beschwerde aber von der
Widersprechenden erhoben worden ist, ist GUber sie in der Sache zu entschieden
(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 96, Rdnr. 32 ff.).



Das Fehlen eines Inlandsvertreters auf Seiten des Inhabers der angegriffenen
Marke héatte bereits im einseitigen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt beanstandet werden und zur Zurtickweisung der Anmeldung fihren mus-
sen (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96, Rdnr. 31). Dieser schwerwie-
gende Mangel ist jedoch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, so dass er
vorliegend keine Auswirkungen zeitigt.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemafRR 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hdchstrichterlicher Rechtsprechung unter Bertcksichtigung aller
Umstande, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ahnlichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (vgl. EUGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin
KleinfHABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; BGH GRUR 2014,
488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO).

a) Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarken nicht bestritten worden
ist, ist fir den Warenvergleich auf die Registerlage abzustellen. Die fur die ange-
griffene Marke in Klasse 10 eingetragenen Waren sind jeweils auch zugunsten der
Widerspruchsmarken registriert. Die Streitzeichen kénnen sich daher insoweit auf

identischen Waren begegnen.

b) Die beschwerdegegenstandlichen Waren der Klasse 10 werden ausschliel3-
lich oder vornehmlich durch den Fachverkehr bezogen, vermittelt oder verwendet.
Insofern kann von einer ausgepragten Marktkenntnis und professionellen Sorgfalt

bei der Wahrnehmung von Kennzeichen ausgegangen werden.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/11a1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=73&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001201123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11a1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=73&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE116080964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11a1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=73&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315522014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11a1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=73&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315522014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11a1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=73&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315522014&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9

C) Den Widerspruchsmarken kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft und damit ein normaler Schutzumfang zu. Fur eine Einschrankung ihrer origi-
naren Kennzeichnungskraft bestehen keine Anhaltspunkte. Auf die Frage, ob die
Widerspruchsmarken in Bezug auf die eingetragenen Waren der Klasse 10 eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft genief3en, kommt es vorliegend nicht an, da eine
Verwechslungsgefahr bereits unter Zugrundelegung eines normalen Schutzum-

fangs zu bejahen ist.

d) Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegenuiberstehenden Zeichen ist im
Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Fir die Annahme
einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmallig bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 -
HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa).

Vorliegend besteht eine tberdurchschnittliche klangliche Ahnlichkeit der Streitzei-

chen.

Fur die klangliche Wiedergabe der jingeren Marke wird der kennzeichnungskraf-
tige Wortbestandteil ,Cicel* vom Verkehr herangezogen. Ihre grafische Darstellung
ist werbeulblich und weist keine Besonderheiten auf. Zudem bleibt ein Bildelement
im Rahmen einer einfachen und lebensnahen klanglichen Zeichenwiedergabe re-
gelmafiig unbericksichtigt (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9, Rdnr. 455).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Wort-
komponente der angegriffenen Marke in beachtlichem Umfang wie ,Zizel* ausge-
sprochen wird. Hierbei sind die dem Sprachgefuhl entsprechenden und im Bereich
des Wahrscheinlichen liegenden Wiedergabemdglichkeiten zu bertcksichtigen
(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O., 89, Rdnr. 289). Das grafische Element
der angegriffenen Marke kann im Zeichenkontext ohne Weiteres als der Anfangs-
buchstabe ,C* interpretiert werden. Hierfur spricht zum einen, dass es im oberen

Bereich die gleiche rote Farbe aufweist wie die Ubrigen Buchstaben, was seine
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Zugehdrigkeit zu diesen unterstreicht. Zum anderen sind lediglich im unteren Be-
reich Striche angeordnet, die zudem die runde Auf3enkontur des Buchstabens ,C*
fortflhren. Er wirkt dadurch unten zwar abgeschnitten, ist jedoch insgesamt wei-

terhin deutlich als solcher erkennbar.

Das Wort ,Cicel* wird im Deutschen als Eigenname wahrgenommen. Mangels kla-
rer Anhaltspunkte fur die Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Fremdsprache wird
das angesprochene inlandische Publikum das Wort regelmafiig deutsch wieder-
geben. Am néchsten liegt hier eine Aussprache wie ,Zizel* entsprechend bei-
spielsweise den Begriffen ,circa“, ,Circus” oder ,Cyan“ (vgl. auch den Merkspruch

in ,Wikipedia“ unter ,,C*: ,\Vor a, o, u sprich ¢ wie k, vor e und i sprich ¢ wie z.").

Damit stehen sich die Lautfolgen ,Zizel* und ,Sissel” gegenuber. Hierbei fallt ei-
nerseits auf, dass die Vokalfolge ,i - e* Gbereinstimmt, auch wenn der erste Vokal
der Widerspruchsmarken geringfligig kiirzer ausgesprochen werden kann. Ande-
rerseits weisen die Konsonanten einen sehr ahnlichen Klang auf, da der Buch-
stabe ,z* (gesprochen ,ts*) einen ,s“-Laut enthalt. Die angegriffene Marke hoért sich
zwar etwas scharfer an. Im phonetischen Gesamteindruck treten die genannten
Unterschiede aber angesichts der gewichtigen Ubereinstimmungen nur sehr ein-
geschrankt hervor und konnen die uberdurchschnittliche klangliche Ahnlichkeit

nicht in Frage stellen.

Es kann folglich dahinstehen, die die jingere Marke auch vergleichbar den fremd-
sprachigen Begriffen ,Cinema“ oder ,Citroen” wie ,Sisel* oder ,Sizel“ wiedergege-

ben wird, zumal die klanglichen Bertihrungspunkte hier noch ausgepragter sind.

e) Im Rahmen der Gesamtabwagung kann eine Verwechslungsgefahr der
angegriffenen Marke gegenuber beiden Widerspruchsmarken nicht verneint wer-
den. Erstgenannte halt ausgehend von identischen Waren und einer durchschnitt-
lichen Kennzeichnungskraft der &lteren Marken den auch fir den Fachverkehr zur
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zuverlassigen Unterscheidung von Marken erforderlichen Zeichenabstand nicht

ein.

3 Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich

sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

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

oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

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

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einge
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reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Schmid

pro



