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29 W (pat) 37/17 An Verkindungs Statt
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2020:110320B29Wpat37.17.0



betreffend die Marke 30 2012 009 475

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 30. Oktober 2019 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlisse der
Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
27. Januar 2015 und vom 9. Februar 2017 aufgehoben und die Léschung
der Marke Nr. 30 2012 009 475 im angegriffenen Umfang angeordnet.

2. Der Kostenantrag der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin wird zu-

rickgewiesen.

3. Die Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin

wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

, ~
Alliance 72

Healthcare



ist am 5. Dezember 2012 angemeldet und am 28. Februar 2013 als Marke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register unter der Num-
mer 30 2012 009 475 fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: pharmazeutische und/oder veterinarmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepraparate fir medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnis-
se fur medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial;
Zahnfullmittel und/oder Abdruckmassen fur zahnéarztliche Zwecke;
Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren;
Fungizide; Herbizide;

Klasse 35:Dienstleistungen des Einzelhandels und/oder des GroRRhandels in
den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit und/oder Kosmetik;
Onlineversandhandelsleistungen in den Bereichen Pharmazie,
Medizin, Gesundheit und/oder Kosmetik; Katalogversandhandels-
dienstleistungen in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit
und/oder Kosmetik; Zusammenstellung von pharmazeutischen,
medizinischen, gesundheitsbezogenen und/oder kosmetischen Wa-
ren fur Dritte zu Prasentations- und Verkaufszwecken; Beratung in
Fragen des Marketings; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschéfts-
fuhrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten; Beschaffungsdienst-
leistungen fur Dritte; Beratung in Fragen der Organisation; Systematisie-
rung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten
in Computerdatenbanken; Hilfe bei der Geschéaftsfihrung von Apotheken
und/oder Sanitatshdusern; betriebswirtschaftliche Beratung fir Apothe-

ken und/oder Sanitatshauser;

Klasse 39:Auslieferung von pharmazeutischen, medizinischen, gesundheitsbe-
zogenen und/oder kosmetischen Waren; Verpacken und/oder Lagerung

von Waren; Transportlogistik;



Klasse 44:medizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege fir Menschen; Bera-
tung in Fragen Gesundheits-, Korper- und/oder Schonheitspflege; Bera-
tung in Bezug auf medizinische Produkte; Beratung in Fragen Pharma-
zie; Beratung von Apotheken auf dem Gebiet der Pharmazie; Gesund-
heitsuntersuchungen; Dienstleistungen eines Apothekers; Korper-
und/oder Schonheitspflege, Vermietung von medizinischen Geréaten

und/oder medizinischer Ausristung;

eingetragen worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 5. April 2013.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdefiihrerin Widerspruch erho-
ben aus der Wortmarke UM 002 816 098

ALLIANCE

eingetragen am 11. August 2006 fur die Waren der

Klasse 5: Pharmazeutische Praparate, ausgenommen jedoch Kinder- und

Krankenkost und chemische Préaparate flr pharmazeutische Zwecke.

Der Widerspruch ist beschrankt erhoben worden und richtet sich nur gegen die oben
fett gedruckten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 35 der angegriffenen
Marke.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Amtsver-
fahren mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2013 die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke bestritten. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-
nutzung hat die Widersprechende zwei eidesstattliche Versicherungen sowie
mehrere Belege uber die Benutzung der Bezeichnung ,ALLIANCE" (Geschéaftsbe-

richte, Internetausdrucke, Produktabbildungen, Beipackzettel) vorgelegt.



Mit Beschlissen vom 27. Januar 2015 und vom 9. Februar 2017, letzterer ergangen
im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fur Klasse 35 des DPMA eine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Wider-

spruch zurlickgewiesen.

Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, die Marken begegneten sich teilweise, namlich
hinsichtlich der pharmazeutischen Erzeugnisse, auf identischen oder eng @hnlichen
Waren. Obwohl ,ALLIANCE" einen beschreibenden Anklang habe, liege — in Allein-
stellung und fir die beanspruchten Waren — keine unmittelbar beschreibende An-
gabe vor. Es sei daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke auszugehen. Bei den Adressaten der in Frage stehenden Waren
konne es sich auch um breite Verkehrskreise handeln, die Waren, die die Gesund-
heit und das personliche Wohlbefinden beeinflussen kdnnten, nicht spontan, son-

dern gezielt oder nach Beratung erwerben wirden.

Die Widerspruchsmarke sei daher berechtigt, von der angegriffenen Marke die Ein-
haltung eines gewissen Abstandes zu fordern, an den aufgrund des oben genann-
ten Aspekts, der sich verwechslungsmindernd auswirke, keine allzu strengen An-
forderungen zu stellen seien. Dieser gebotene Abstand werde im vorliegenden Fall

noch eingehalten.

Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen messe der Verkehr in der
Regel dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungsform eine pragende
Bedeutung zu. Es stinden sich somit die Markenworte ,Alliance Healthcare® und
ZALLIANCE" gegeniber, die sich schriftbildlich, begriffich und klanglich durch das
in der jungeren Marke enthaltene Wort ,Healthcare” in der Anzahl der Silben sowie
im Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich unterscheiden wirden.
Nach dem Gesamteindruck sei daher eine die Gefahr von Verwechslungen begrin-
dende Ahnlichkeit nicht festzustellen. Es bestehe auch kein Anlass, einen Bestand-
teil der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlassigen. Eine zer-
gliedernde Betrachtungsweise sei dem Markenrecht fremd und selbst kennzeich-

nungsschwache Bestandteile wirden nicht von vornherein aul3er Betracht bleiben.



Es sei kein Bestandteil der angegriffenen Marke fur die Gesamtmarke mehr pragend
als der andere. Da der Bestandteil ,ALLIANCE" eher kennzeichnungsschwach sei,
werde der andere Wortteil in jedem Fall mit beachtet. Der Bestandteil ,Alliance” der
angegriffenen Marke trete nicht selbstandig kennzeichnend hervor, sondern ver-
schmelze mit dem nachstehenden Wort ,Healthcare® zu einem Gesamtbegriff. In
der Bedeutung ,Verbindung/Allianz zur Gesundheitspflege” entfalte er je nach Ware
und Dienstleistung eine mehr oder weniger beschreibende Wirkung. Dieser von der
Widerspruchsmarke abweichende Sinngehalt trage zusatzlich dazu bei, die Marken
besser auseinander halten zu kdnnen und Hor- und Merkfehler zu vermeiden. Er
fuhre auch dazu, dass die Zeichen nicht gedanklich miteinander in Verbindung ge-

bracht wirden.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr kdnne aufgrund der unterschiedlichen
Wortlangen sowie der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils
.~ Healthcare” der angegriffenen Marke, die der Widerspruchsmarke fehle, ebenfalls
ausgeschlossen werden. Dartber hinaus verfiige die angegriffene Marke bei hand-
schriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in Normalschrift iber weitere Oberlangen,
die der Widerspruchsmarke fehlen wirden. Zudem wirden bei der Betrachtung des
Schriftbildes Marken stets insgesamt wahrgenommen, also auch mit ihren grafi-

schen Bestandteilen.

Fur die Annahme weiterer Arten von Verwechslungsgefahren sei kein Anlass gege-
ben. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen auch nicht davon aus, dass es
sich bei der jingeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden hande-
le, schon da sie anders gebildet sei als die angegriffene Marke. Der gemeinsame,
eher beschreibende Bestandteil "Alliance" reiche zur Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr nicht aus. Da auch andere Unternehmen den Bestandteil "Alliance” in
ihren Marken verwendeten, weise dieser nicht zwingend auf die Widersprechende
hin.

Eine Verwechslungsgefahr komme daher, entgegen der Auffassung der Wider-

sprechenden, unter keinem denkbaren Aspekt in Betracht. Auf die Frage, ob die in



zulassiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend
glaubhaft gemacht worden sei, komme es bei dieser Sachlage nicht an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, zwischen den im Umfang des Angriffs zu vergleichenden
Waren und Dienstleistungen bestehe hinsichtlich der Waren ,pharmazeutische Er-
zeugnisse“ und ,veterindrmedizinische Erzeugnisse" Identitét, hinsichtlich der Wa-
ren ,diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke; Hygienepraparate fur
medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial;
Zahnfullmittel und/oder Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke" und der ,Dienst-
leistungen des Einzelhandels und/oder des Grof3handels in den Bereichen Pharma-
zie, Medizin, Gesundheit; Onlineversandhandelsleistungen in den Bereichen Phar-
mazie, Medizin, Gesundheit; Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Berei-
chen Pharmazie, Medizin, Gesundheit; Zusammenstellung von pharmazeutischen,
medizinischen, gesundheitsbezogenen Waren fir Dritte zu Prasentations- und Ver-
kaufszwecken" durchschnittliche bis hochgradige Ahnlichkeit. Mangels entgegen-
stehender Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen. Den danach erforderlichen erheblichen Zeichen-
abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Es sei zutreffend, dass der Bestand-
teil ,Healthcare” der angegriffenen Marke zu klanglichen und schriftbildlichen Unter-
schieden zwischen den Vergleichszeichen fuhre. Es treffe jedoch nicht zu, dass be-
griffliche Unterschiede zu einem besseren Auseinanderhalten der Marken fuhrten.
Zum einen konne das englische Wort ,Alliance” in beiden Marken als ,Allianz* ver-
standen werden, so dass sich gerade kein begrifflicher Unterschied, sondern ein
ahnlicher Begriffsgehalt ergebe. Zum anderen sei das Verstandnis “Allianz zur Ge-
sundheitspflege® fernliegend, da die Widerspruchsmarke nicht ,Alliance for
healthcare” oder ,Healthcare Alliance” laute. Weder im Englischen noch in der deut-
schen Ubersetzung stelle ,Alliance Healthcare* bzw. ,Allianz Gesundheitspflege*
einen grammatikalisch richtig gebildeten verstandlichen Gesamtbegriff dar. Schliel3-

lich sei ein moglicher Begriffsgehalt — wenn Gberhaupt — nicht sofort erfassbar. Zur



Frage der Pragung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke flihrt die Be-
schwerdefihrerin aus, selbst wenn man von einer Kennzeichnungsschwéache des
Bestandteils ,Alliance” in der angegriffenen Marke ausgehe, sei jedenfalls der weite-
re Bestandteil ,Healthcare” rein beschreibend und ohne jegliche Kennzeichnungs-
kraft. Die beiden Wortbestandteile seien daher nicht gleichwertig. Jedenfalls kbnne
LAlliance* neben dem rein beschreibenden Bestandteil ,Healthcare” eine selbstan-
dig kennzeichnende Stellung einnehmen. Fir die angesprochenen breiten Ver-
kehrskreise trete demnach der Bestandteil ,Healthcare" in den Hintergrund. Die me-
dizinischen Fachkreise, aber auch die Endverbraucher wirden sich an dem Be-
standteil ,ALLIANCE" orientieren, der mit der Widerspruchsmarke identisch ist. Der
angesprochene Verkehr verstehe ,Healthcare” als rein beschreibende Angabe ei-
nes Produktbereichs bzw. einer neuen Produktlinie der Widersprechenden unter
deren Marke ,ALLIANCE".

Es stiinden sich daher letztendlich die altere Marke ,ALLIANCE" sowie der identi-
sche pragende Bestandteil ,Alliance" der angegriffenen Marke gegenuber, so dass

zumindest von Markenahnlichkeit auszugehen sei.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung verweist die Beschwerde-
fuhrerin zunachst auf die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen, darunter eine
eidesstattliche Versicherung des E... D... der Beschwerdeflhrerin,

R... D... W... vom 9. Dezember 2013 sowie des C... der

Beschwerdefuhrerin, A... T... F... vom 26. April 2016 und mehrere

Belege Uber die Benutzung der Bezeichnung ,ALLIANCE" (Geschéftsberichte,
Internetausdrucke, Produktabbildungen, Beipackzettel). Die Widerspruchsmarke
sei im relevanten Zeitraum in ausreichendem Umfang rechtserhaltend benutzt
worden. Samtliche in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren wirden
unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallen. Chemische Praparate
fur pharmazeutische Zwecke seien solche, die fur die Herstellung von
pharmazeutischen Préaparaten verwendet wirden, z.B. Alkohol, Farbstoffe,
Tragerstoffe etc. Bei allen Produkten, fiir welche Umsatze genannt wirden, handele

es sich um pharmazeutische Praparate. Schliel3lich seien die in den eidesstattlichen



Versicherungen genannten Umsatzzahlen zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften

Benutzung ausreichend.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

1. die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 35 vom 27. Januar 2015 und vom
9. Februar 2017 aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke im
beantragten Umfang anzuordnen.

2. die Kostenantrage der Beschwerdegegnerin zurtickzuweisen.

Des Weiteren regt die Beschwerdefihrerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemalrs,

1. die Beschwerde zuriickzuweisen.

2. die Kosten des Verfahrens der Beschwerdefuihrerin aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin hat ferner Anschlussbeschwerde eingelegt mit dem An-
trag,

der Beschwerdefiihrerin die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA aufzuerle-

gen.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

die Anschlussbeschwerde zuriickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, ,Alliance Healthcare* kénne nur im
Sinne von ,Verbindung/Allianz zur Gesundheitspflege“ verstanden werden. In der
Gesundheitsbranche werde die Bezeichnung ,Allianz" als beschreibender Hinweis
auf einen Zusammenschluss von Unternehmen bei der Vermarktung pharmazeu-

tischer Begriffe verwendet. Es sei daher nicht wahrscheinlich, dass der Verbraucher
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die Bezeichnung zergliedernd betrachten und in ,Alliance” den herkunftshinweisen-
den Teil der Marke sehen werde. Wegen des in sich geschlossenen Gesamtver-
standnisses fehle es auch an einer selbstandig kennzeichnenden Stellung des Be-
standteils ,Alliance”. Eine Markenusurpation liege nicht vor, da dies eine Verwen-
dung der Widerspruchsmarke in Deutschland voraussetzen wirde, was nicht der
Fall gewesen sei; ebenso wenig reihe sich ,Alliance Healthcare” als Produktlinie in

eine mit dem Bestandteil ,Alliance” gebildete Markenserie ein.

Zur rechtserhaltenden Benutzung tragt die Beschwerdegegnerin vor, die in der
eidesstattlichen Versicherung der Widersprechenden genannten Waren wirden
uberwiegend nicht unter das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallen. Die
Widerspruchsmarke sei fiir die Waren ,pharmazeutische Praparate, ausgenommen
jedoch Kinder- und Krankenkost und chemische Praparate fur pharmazeutische
Zwecke" eingetragen. Hierunter fielen nur pharmazeutische Praparate, die keine
Kinder- und Krankenkost und keine chemischen Praparate fur pharmazeutische
Zwecke seien. Aufgrund der Einschrankung wirden von dem Warenverzeichnis le-
diglich pharmazeutische Praparate auf nicht chemischer Basis, also auf rein pflanz-
licher Basis beansprucht. Die Widersprechende lege ausschlie3lich Abbildungen
der Verpackungen der Arzneimittel S... und D... vor, welche mit dem

Zeichen ,Alliance" gekennzeichnet seien. Hierbei handele es sich jedoch um Pra-
parate auf chemischer Basis, welche vom Warenverzeichnis der Widerspruchs-
marke ausgenommen seien. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-

marke sei damit durch die Beschwerdefihrerin nicht glaubhaft gemacht.

Die Ladung zur mundlichen Verhandlung enthalt folgenden Zusatz:

Der Senat weist darauf hin, dass der Erfolg der Beschwerde von einer Glaub-
haftmachung der Benutzung abhangt. Deshalb sollte u. a. erneut zur Frage
Stellung genommen werden, um welche Waren es sich bei pharmazeutischen
Praparaten handeln kann, die nicht ,chemische Praparate fir pharmazeu-
tische [nicht: medizinische] Zwecke* sind.
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Die Beschwerdefuhrerin hat daraufhin weitere Unterlagen eingereicht, u. a. eine
eidesstattliche Versicherung des C... der Beschwerdefihrerin, P... J...
B... vom 15. Oktober 2019 (Anl. WI 19 und WI 20, BIl. 115 u. 194 d. A)).

Sie tragt folgendes vor:

Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 15. Oktober 2019 ergdben sich die Um-
satze in der gesamten EU in den Jahren 2016 bis 2019, bezogen auf die Produkt-
kateorien aus dem Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen Klassifikationssystem
(Anlage W1 6 zum Schriftsatz vom 03.04.2014/Amtsakte).

Zu der Frage nach den ,pharmazeutischen Praparaten (...), die nicht ,chemische
Praparate fur pharmazeutische (...) Zwecke' sind” fuhrt sie aus, ,pharmazeutische
Praparate” und ,chemische Praparate fir pharmazeutische Zwecke* seien nicht
gleichzusetzen. Die ,pharmazeutische Praparate” seien ,breiter* und umfassten als
Oberbegriff der Klasse 5 die ,chemischen Praparate fiir pharmazeutische Zwecke".
Nur chemische Pré&parate fur ,pharmazeutische Zwecke* wirden in die Klasse 5
fallen, fir andere Zwecke dagegen in die Klasse 1.

Bei ,chemischen Praparaten flr pharmazeutische Zwecke" handele es sich um In-
haltsstoffe fur Arzneimittel bzw. Hilfssubstanzen fur deren Herstellung, also nur um
Bestandteile. Man kdnne sie daher nicht mit Arzneimitteln auf chemischer Basis
gleichsetzen. Das ergebe sich u. a. aus der alphabetischen Liste der Nizzaer Klas-
sifikation in Klasse 5, die neben dem (allgemeinen) Begriff ,chemische Préparate
fur pharmazeutische Zwecke" auch die Bezeichnung spezieller chemischer Prapa-
rate fur pharmazeutische Zwecke enthalte. Nur solche ,chemischen Praparate fir
pharmazeutische Zwecke*, d. h. nur Inhaltsstoffe oder Hilfsmittel seien vom Waren-

verzeichnis ausgenommen.

Die Beschwerdeflihrerin legt des Weiteren das Urteil des EuG vom 17. Oktober
2019 (T-279/18) vor (Bl. 231 ff. d. A.). Darin habe das EuG ausgefihrt, dass bei der
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Interpretation eines Warenverzeichnisses die tatsachlichen Absichten des Marken-
anmelders relevant seien, und es absurd wéare, das Warenverzeichnis so zu inter-
pretieren, dass die tatsachlichen Produkte des Anmelders aus dem Warenverzeich-
nis ausgeschlossen wirden und nur Waren ubrig blieben, die der Anmelder nicht
geschutzt haben wollte. Die Interpretation des Warenverzeichnisses dahingehend,
dass nur noch pharmazeutische Produkte enthalten seien, die nicht unter Verwen-
dung von pharmazeutischen chemischen Praparaten hergestellt worden seien,
kénne nach Auffassung des Gerichts nicht richtig sein. Das EuG habe auch die Auf-
fassung der Beschwerdefuhrerin bestatigt, dass ,,chemische Praparate fur pharma-
zeutische Zwecke* lediglich Ausgangsstoffe fur die Herstellung der pharmazeuti-

schen Praparate seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengeset-
zes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geéndert. Eine fur die Beurteilung der Rechts-
lage maRgebliche Anderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11
— KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem
1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist fur die gegen
diese Eintragung erhobenen Widerspriiche gemald 8 158 Abs. 3 MarkenG in der
seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vor-
schrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019

geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur ,MarkenG").
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A. Zwischen der angegriffenen Marke und der (Unions-)Widerspruchsmarke be-
steht Verwechslungsgefahr im Sinne der 88 125 b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
ist unter Heranziehung aller Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-
bei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der Kenn-
zeichnungskraft der prioritatséalteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen ho-
heren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;
vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. — Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOG-
HNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH./.HABM [Linea
Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/ HABM [CK
CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f.
— Editions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17
— KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 — OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff.
— Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 — Kinderstube;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 — BioGourmet m. w. N.). Dariber hinaus kénnen fir die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter
anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise
und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende
Differenzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der
Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf
den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu
beriicksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 — Barbara Becker/HABM
[BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 — Culinaria/Villa Culinaria).


https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_19
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2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren mit
Schriftsatz vom 9. Oktober 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke bestritten. Nach 8§ 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind — weil der Widerspruch vor
dem 14. Januar 2019 erhoben wurde — die 88 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer
bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. In dem undifferenzierten Bestreiten der
Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 — idw Informationsdienst Wis-
senschaft). Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Ein-
tragung der angegriffenen Marke am 5. April 2013 bereits tUber funf Jahre im Regis-
ter eingetragen war (Eintragung am 11. August 2006), sind beide Einreden zulassig.
Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach 88 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1
S. 3 MarkenG daher nur die Waren und Dienstleistungen zu beriicksichtigen, fur die

eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Mafgeblich fur die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach
8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Funfjahreszeitraum vor Veroffentlichung der Ein-
tragung der angegriffenen Marke am 5. April 2013 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG der weitere Flunfjahreszeitraum vor der Entscheidung durch das Bundes-
patentgericht (vgl. BGH a. a. O. — idw Informationsdienst Wissenschaft). Damit ob-
lag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstande der Benutzung der
Marke, insbesondere Zeit, Art, Ort und Umfang in den Benutzungszeitraumen
April 2008 bis April 2013 sowie Oktober 2014 bis Oktober 2019 darzutun und

glaubhaft zu machen.

Nach standiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie
entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentitat der
Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um fr
diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieRen und zu
sichern (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 — Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rn.
38 — Duff Beer). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur blo3en Schein-

handlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen
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Voraussetzungen fur die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfillen
(EuGH, GRUR 2013, 182 Rn, 29 — Leno Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel];
GRUR 2008, 343 Rn. 72 — Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR
2012, 832 Rn. 49 — ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 — MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37
— LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Félle, in denen die Marke nur
symbolisch benutzt wird, um die durch sie begriindeten Rechte zu wahren. Die
Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand samtlicher Tatsachen und Um-
stande zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Ge-
schaftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und
die Haufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72
— Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 — MIXI).
Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer Unionsmarke sind dabei diesel-
ben wie in 8 43 Abs. 1 MarkenG, wobei die Benutzung nicht nach 8§ 26 MarkenG,
sondern Art. 18 UMV in der Union glaubhaft zu machen ist (§ 125 b Nr. 4 MarkenG).

Die Widersprechende und Beschwerdefihrerin hat zur Glaubhaftmachung der Be-

nutzung folgende Unterlagen vorgelegt:

Eidesstattliche Versicherung des R... D... W..., E... D...
der Beschwerdefiihrerin vom 9. Dezember 2013 (Anlage W1 4, Amtsakte) mit
deutscher Ubersetzung (Anlage WI 5, Amtsakte), jeweils in Kopie;

- Eidesstattliche Versicherungdes A... T... F..., C... F...
O... der Beschwerdeftihrerin vom 26. April 2016, Anlage WI 17, Amtsakte);
Auszug aus dem Jahresbericht 2010 der Muttergesellschaft der Wider-
sprechenden, Alliance Pharma plc (Annex 1 zur eV vom 9. Dezember 2013,
Amtsakte);

- Beipackzettel der im Jahresbericht auf S. 11, 14, 18 abgebildeten Praparate;

- Eidesstattliche Versicherung des P... J... B...,C... E...

O... der Beschwerdefuhrerin vom 15. Oktober 2019 (Anlage WI 19, Bl 115
- 117 d. A.) mit deutscher Ubersetzung (Anlage WI 20, Bl, 194 — 197 d. A));


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307962010&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307962010&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dkc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dkc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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- Produktabbildungen aus dem Jahresbericht 2018 der Beschwerdefihrerin;
Vorlagen fur Produktverpackungen; Printwerbung fur verschiedene Produkte
(Annexe 1 bis 8 zur eidesstattlichen Versicherung vom 15. Oktober 2019,
Bl. 246-285 d. A.);

- Auszug aus dem ,Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen Klassifikations-
system” (Anlage WI 6, Amtsakte);

- alphabetische Liste der Nizzaer Klassifikation, Klasse 5 (Anlage WI 21,
Bl. 198 d. A));

- Wikipedia-Artikel zu verschiedenen chemischen Verbindungen (Anlage WI
22, Bl. 207 d. A)).

Die eingereichten Unterlagen enthalten ausreichende Angaben, um die Tatsachen
hinsichtlich Art, Form, Ort und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke
glaubhaft zu machen. Aus diesen ergibt sich eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren ,pharmazeutische Praparate, ausge-
nommen jedoch Kinder- und Krankenkost und chemische Praparate fir pharmazeu-
tische Zwecke” wahrend der beiden relevanten Benutzungszeitrdume nach § 43
Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG.

a) Die Angaben zu Dauer und Umfang der Benutzung sind fir ihre Glaubhaft-
machung ausreichend. Die eidesstattliche Versicherung vom 26. April 2016 bezieht
sich auf den Zeitraum 2010 bis 2015, die eidesstattliche Versicherung vom 15. Ok-
tober 2019 auf die Jahre 2016 bis 2019, mithin auf die relevanten Benutzungszeit-
raume. Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 26. April 2016 und vom
15. Oktober 2019 genannten Jahresumsatze fur die Jahre 2010 bis 2019 erreichen
einen Umfang, der, ergadnzt durch die weiter vorgelegten Unterlagen, geeignet ist,

eine hinreichende Benutzung dem Umfang nach glaubhaft zu machen.

b) Da der Widerspruch auf eine altere Unionsmarke gestitzt wird, ist eine ernst-
hafte Benutzung in der Union erforderlich, § 26 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 18
Abs.1 UMV n. F. Der EuGH (GRUR 2013, 182 Rn. 36 — Leno Merken


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE005001360/format/xsl/part/S?oi=FbCWH4Edg5&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE005001360/format/xsl/part/S?oi=FbCWH4Edg5&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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[ONEL/OMEL]) hat betont, dass die Grof3e des Gebiets, in dem die Unionsmarke
benutzt wird, kein gesondertes Kriterium, sondern lediglich ein Aspekt ist, der in die
Beurteilung der Ernsthaftigkeit inrer Benutzung einzubeziehen sei. Auch hatten die
Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten aul3er Betracht zu bleiben (a. a. O.
Rn. 57). Dennoch kann selbst die Benutzung in einem einzelnen Mitgliedstaat
ausreichend sein (a.a.O. Rn. 50). Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin kommt es daher nicht darauf an, ob eine Benutzung nur im
Vereinigten Konigreich glaubhaft gemacht ist. Denn auch bei einer ausschlie3lichen
Benutzung in GroR3britannien kann vorliegend von einer solchen ,in der Union*
ausgegangen werden. Der Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der
Europaischen Union zum 1. Februar 2020 andert hieran im Ubrigen (noch) nichts.
Wahrend eines Ubergangszeitraums bis zum 31. Dezember 2020 bleiben namlich
die Unionsmarkenverordnung sowie deren Durchfiihrungsrechtsakte weiterhin
anwendbar. Die von der Widersprechenden mit eidesstattlicher Versicherung vom
26. April 2016 vorgetragenen Umsatze beziehen sich zudem dabei bereits auch den
ersten Benutzungszeitraum betreffend auf das Unionsgebiet, zum Teil auf einzelne
Lander, darunter auch Deutschland. Gleichzeitig wird versichert, dass die Marke
LALLIANCE" in zahlreichen weiteren Landern der Union benutzt wird.

C) Die Art der Benutzung gentigt den Anforderungen ebenfalls. Auf den abge-
bildeten Préparaten/Verpackungen und Beipackzetteln wird die Wortmarke
LALLIANCE" meist mit einem grafischen Symbol in Form eines Vierecks folgender-

Z ALLIANCE _ _ _
malden verwendet: . Das Viereck entspricht der in der ebenfalls

™l ALLIANCE
fur die Beschwerdefuhrerin eingetragenen Wort-/Bildmarke ~ B=ll GENERICS

enthaltenen Grafik. Je nach Verpackungs- und Schriftfarbe wird das Symbol in blau,
blau/grin oder weil3 wiedergegeben. Wird die Marke in einer von der Eintragung
abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach 8§ 26
Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter

der Marke nicht verandern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend


https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE169016467&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL30
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE003100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmu/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE003100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamtein-
druck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heif3t in der benutz-
ten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 — Dorzo;
GRUR 2013, 725 Rn. 13 — Duff Beer). Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass
das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hin-
zugefugt werden, ist zu prifen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funk-
tion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben
oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 — Probio-
tik). Mal3geblich ist hierbei vor allem, ob der Verkehr in der benutzten und in der
eingetragenen Form dieselbe Marke erblickt (BGH GRUR 2002, 167, 168 — Bit/Bud,;
GRUR 2000, 1038, 1039 — Kornkammer; BPatG GRUR 2003, 530 Rn. 28 — Wald-
schléf3chen / Waldschlol Pils). Davon ist hier auszugehen. Die Anordnung von Gra-
fik und Wortzeichen sind ohne zusammenfassendes Element lose aneinanderge-
reiht, wobei das Bild in keiner Weise groéRenmaliig hervortritt. Der Verkehr hat daher
keine Veranlassung, die gesamte Darstellung als einheitliches Zeichen aufzufassen
(BGH GRUR 2014, 662 Rn. 22 — Probiotik). Vielmehr lasst das Hinzufiigen des Bil-
des den Gesamteindruck der Wortmarke unberiihrt, so dass von einer Anderung
des kennzeichnenden Charakters nicht ausgegangen werden kann.

d) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin
wurde die Widerspruchsmarke auch fir die Waren, fir die sie eingetragen ist, be-
nutzt. Die eidesstattlichen Versicherungen vom 26. April 2016 und vom 15. Oktober
2019 beziehen sich jeweils auf ,pharmazeutische Praparate und Praparate fir die
Gesundheitspflege” in den Kategorien ,Alimentadres System und Stoffwechsel”,
,Dermatika“, ,Nervensystem*, ,Systemische Hormone*“ und ,Anitiinfektiva flr syste-
mische Gabe"“. Dem Einwand der Beschwerdegegnerin, die von der Widersprechen-
den vorgelegten Unterlagen seien nicht zum Nachweis einer Benutzung ftr ,Phar-
mazeutische Préaparate, ausgenommen ... chemische Préparate fir pharmazeuti-
sche Zwecke" geeignet, da die dltere Marke aufgrund des Ausnahmevermerks nur
fur pflanzliche Stoffe eingetragen, die Benutzung allerdings nur fir pharmazeutische

Produkte auf chemischer Basis erfolgt sei, kann nicht gefolgt werden.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE169016467&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL31
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE169016467&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL32
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zmj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=16&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE169016467&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL32
https://www.juris.de/r3/document/KORE307862001/format/xsl/part/K?oi=hmFCzCuYKU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE312382000/format/xsl/part/K?oi=hmFCzCuYKU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Zuzustimmen ist der Beschwerdegegnerin darin, dass sich aus dem Wortlaut der
Eintragung im Warenverzeichnis nicht unmittelbar ergibt, fir welche Waren in
Klasse 5 der Nizza-Klassifikation (vgl. Internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken — Nizza-Klassifikation, 11. Aus-
gabe, Version 2019) die Widerspruchsmarke angesichts des Ausnahmevermerks
.=ausgenommen ... chemische Praparate fur pharmazeutische Zwecke*" tatséachlich
eingetragen ist. Das Warenverzeichnis der Widersprechenden bedarf deshalb der
Auslegung (vgl. BGH GRUR 2011, 654 Rn. 17 — Yoghurt-Gums; BPatG, Beschluss
vom 25.01.2019, 28 W (pat) 558/16 — MOBICAT EVO; GRUR 1997, 133 — 134
— ORION; BIfPMZ 1991, 249-250 Beschluss vom 20.10.1970, 26 W (pat) 197/67;
vgl. auch EuG, Beschluss vom 17. Oktober 2019 — T-279/18; Bl. 231 ff. d. A.). Dabei
ist nicht nur das allgemeine Sprachverstandnis, sondern auch die Systematik der
amtlichen Klasseneinteilung und der Gesamtzusammenhang zu berticksichtigen
(BPatG BIfPMZ 1991, 249-250), um zu einer plausiblen und sinnhaften Interpreta-

tion zu gelangen.

Unter der Bezeichnung ,Pharmazeutische Préparate® sind Arzneimittel zu verste-
hen (vgl. https://www.upa-online.de/pharmazeutischeerzeugnisse), was auch der
Zuordnung in der Einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB bzw. TMclass, vgl.
Homepage des DPMA unter www.dpma.de) entspricht. Wie sich aus der Systematik
der Klassifikation ergibt, sind ,Chemische Praparate fur pharmazeutische Zwecke*
ebenfalls in Klasse 5 der Nizza-Klassifikation eingetragen und auch diese kdnnen
Arzneimittel sein. Zur Ermittlung der objektiven Erklarungsbedeutung des Aus-

nahmevermerks ist daher dessen Umfang/Inhalt zu bestimmen.

Ein ,Praparat” ist eine ,fur einen bestimmten Zweck hergestellte Substanz; Arznei-
mittel; chemisches Mittel* (https://www.duden.de/rechtschreibung/Praeparat). Bei
,Chemischen Praparaten” handelt es sich um ,im weiteren Sinn alle durch ein che-
misches  Verfahren = gewonnenen  Stoffe®  (Brockhaus  Enzyklopadie,
21. Auflage 2006, Bd. 5 S. 508; http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Chemi-
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sche+Pr%C3%A4parate), die auch fur pharmazeutische Zwecke, also z. B. zur Arz-
neimittelherstellung verwendet werden kénnen. ,Chemische Praparate fur pharma-
zeutische Zwecke" sind aber nicht gleichzusetzen mit den ,Inhaltsstoffen fur die
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen®. Letztere werden nicht von der
Klasse 5 umfasst, sondern fallen in Klasse 1 der Nizzaer Klassifikation, weshalb
sich der Ausnahmevermerk nicht auf diese — in Klasse 1 befindlichen — Inhaltsstoffe
beziehen kann (z. B. Konservierungsmittel zur Verwendung in der pharmazeuti-
schen Industrie oder Antioxidantien und Vitamine zur Herstellung von pharmazeuti-
schen Erzeugnissen), sondern auf andere Stoffe bezogen sein muss. ,Chemische
Préaparate fir pharmazeutische Zwecke* sind Waren, die zur Zubereitung von Arz-
neimitteln genutzt werden kénnen. Da ein Praparat definitionsgemalf auch eine ein-
zelne Substanz sein kann, kann unterschieden werden zwischen chemischen Ein-
zelverbindungen im Sinne von Reinstoffen bzw. -substanzen und chemischen Stof-
fen, die bereits zu einem ,Arzneimittel* fertig formuliert sind. Solche Einzelverbin-
dungen bzw. Reinstoffe sind neben dem von der Beschwerdefuhrerin u. a. genann-
ten ,Bismutsubnitrat‘ z. B. auch das in Klasse 5 genannte ,Chloroform*, ,Chloral-
hydrat fir pharmazeutische Zwecke®, ,Formaldehyd fiir pharmazeutische Zwecke*,
,Milchzucker [Laktose] fur pharmazeutische Zwecke*, ,Strychnin“ u. a. m. Diese
Reinstoffe kdnnen allein oder in verarbeiteter Form eingesetzt werden. Nur auf sol-
che Einzelverbindungen bezieht sich der Ausnahmevermerk, nicht auf die ,fertigen*
Arzneimittel als solche. Diese Interpretation des Warenverzeichnisses ergibt sich
aus der Zusammenschau der oben genannten Auslegungskriterien. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdegegnerin ist ndmlich nicht nur vom — auslegungsbeduirf-
tigen — Wortlaut des Warenverzeichnisses auszugehen. Zwar ist ihr zuzustimmen,
dass es nicht auf die subjektiven Vorstellungen eines Anmelders ankommt; doch
die objektiven Umstédnde kénnen und missen mitbericksichtigt werden, um nicht
zu einer vollig sinnwidrigen Auslegung zu gelangen (vgl. BPatG, Beschluss vom
20.10.1970, 26 W (pat) 197/67). Als objektiver Umstand ist vorliegend auch die Tat-
sache zu bericksichtigen, dass der Produktbereich der Beschwerdefiihrerin Arznei-
mittel auf chemischer Basis umfasst, und nicht erkennbar ist, dass sie jemals nur

Produkte auf pflanzlicher Basis vertreiben wollte bzw. vertrieben hat.
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Bei verstandiger Wirdigung von Wortlaut, Systematik der amtlichen Klasseneintei-
lung sowie der Gesamtumstande kann man daher nur zu dem Ergebnis kommen,
dass der Ausnahmevermerk nicht alle Praparate mit chemischen Inhaltsstoffen,
sondern nur solche Einzelverbindungen im Sinne von Reinsubstanzen umfasst und
— entgegen der engen Auslegung der Beschwerdegegnerin — nicht nur rein pflanz-

liche Praparate tbrigbleiben.

Das Warenverzeichnis der Widersprechenden umfasst somit auch Arzneimittel auf
chemischer Basis, fur welche die Beschwerdefuhrerin durch die vorgelegten Unter-

lagen eine Benutzung glaubhaft gemacht hat.

e) In der maf3geblichen Gesamtschau lassen die Benutzungsunterlagen somit
den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung fir Arzneimittel aus den Kategorien
LAlimentares System und Stoffwechsel”, ,Dermatika“, ,Nervensystem®, ,Systemi-
sche Hormone" und ,Antiinfektiva fir systemische Gabe" zu. Diese Benutzung be-
zieht sich auf einen breiten Bereich innerhalb der pharmazeutischen Erzeugnisse.
Zugunsten der Widersprechenden ist im Rahmen der sog. Integrationsfrage auf-
grund der ,erweiterten Minimallésung* daher von einer Benutzung fur ,Pharmazeu-
tische Praparate, ausgenommen jedoch Kinder- und Krankenkost und chemische
Praparate flir pharmazeutische Zwecke" auszugehen. Bei dieser von der Recht-
sprechung vorgenommenen Auslegung der Vorschrift des § 43 Abs.1 Satz 3
MarkenG i. S. d. ,erweiterten Minimallésung“ kommt die im Markenrecht gebotene
wirtschaftliche Betrachtungsweise zum Tragen, nach der die berechtigten Interes-
sen des Markeninhabers an einer angemessenen wirtschaftlichen Bewegungsfrei-
heit in Bezug auf die (auch kiinftige) Benutzung seiner Marke zu bericksichtigen
sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.05.2014, 25 W (pat) 97/12 — Tebo/TOBI).
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f) Dem Waren- und Dienstleistungsvergleich kdnnen demnach auf Seiten der
Widersprechenden die Waren ,Pharmazeutische Praparate, ausgenommen jedoch
Kinder- und Krankenkost und chemische Praparate flir pharmazeutische Zwecke*

zugrunde gelegt werden, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

3. Zwischen den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und Dienstleistun-

gen und den Widerspruchswaren besteht teilweise Identitat, teilweise Ahnlichkeit.

Eine Ahnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsatzlich
anzunehmen, wenn diese unter Berticksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr
Verhdltnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer re-
gelmafigen betrieblichen Herkunft, inrer regelméafiigen Vertriebs- oder Erbringungs-
art, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung,
ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte
oder Leistungen oder anderer fir die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen
Grinde so enge Beriuhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise
der Meinung sein konnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 — P Les Editions
Albert René Sarl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 — Bio-
Gourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 — ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 —
DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 — d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001,
507, 508 — EVIAN/REVIAN). Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen kann dagegen nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identitat der
Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren
oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. —
DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. — ZOOM).

a) Die angegriffenen Waren ,pharmazeutische Erzeugnisse“ und ,veterinarme-
dizinische Erzeugnisse” sind identisch zu den hier relevanten Waren der Wider-
spruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistun-
gen 17. Auflage, S. 307).
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b) Zwischen den Waren ,diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke* der
angegriffenen Marke und den Widerspruchwaren besteht jedenfalls durchschnittli-
che Ahnlichkeit, da beide der Krankheitsbehandlung bzw. -pravention dienen bzw.
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke die pharmazeutischen Praparate
in einer Behandlung erganzen (BPatG, Beschluss vom 11.01.2018, 25 W (pat)
12/16 — SERTEX/RESTEX/VERTEX).

C) Gleiches gilt fir die Waren der angegriffenen Marke ,Hygienepraparate fur
medizinische Zwecke, Desinfektionsmittel“. Diese dienen vorrangig zum Sterilisie-
ren bzw. Desinfizieren und somit ebenso wie ,pharmazeutische Praparate” der Ver-
besserung des Gesundheitszustandes von Menschen oder Tieren (vgl. Rich-
ter/Stoppel a. a. O. S. 135).

d) Auch die Waren der Klasse 5 ,Pflaster; Verbandmaterial, Zahnfullmittel
und/oder Abdruckmassen fiir zahnarztliche Zwecke; Babykost* der angegriffenen
Marke sind ahnlich zu den Widerspruchswaren. Denn die genannten Waren kom-
men auch unter medizinischen Gesichtspunkten zum Einsatz und stehen in einem
Erganzungsverhaltnis zu ,pharmazeutischen Préparaten®. So gibt es, insbesondere
im Bereich der Hautpflege immer mehr Uberschneidungen bei der Anwendung von
Arzneimitteln einerseits und Pflaster/Verbandmaterial andererseits, z. B. bei Prapa-
raten mit dermatologischem Einschlag (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.01.2018,
25 W (pat) 12/16 — SERTEX/RESTEX/VERTEX; Beschluss vom 25.03.2015, 29 W
(pat) 532/12 — Mevida/MELVITA). Durch den Disclaimer ,,....ausgenommen Kinder-
und Krankenkost* auf Seiten der Widerspruchsmarke wird in Bezug auf die ange-
griffenen Waren ,Babykost‘ nur eine Warenidentitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit
ausgeschlossen. Aus vorgenannten Erwagungen ist jedoch auch insoweit eine ge-

ringe Ahnlichkeit zu bejahen.
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e) Schlief3lich ist zwischen den ,Dienstleistungen des Einzelhandels und/oder
des Grol3handels in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit; Onlinever-
sandhandelsleistungen in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit; Katalog-
versandhandelsdienstleistungen in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesund-
heit; Zusammenstellung von pharmazeutischen, medizinischen, gesundheitsbe-
zogenen Waren fur Dritte zu Prasentations- und Verkaufszwecken" des angegriffe-
nen Zeichens und den Waren der Widerspruchsmarke Ahnlichkeit gegeben. Der
Bundesgerichtshof (GRUR 2014, 378 Rn. 39 — OTTO CAP) hat zur Frage der Ahn-
lichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren
unter Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Branchenahnlichkeit nach § 15
Abs. 2 MarkenG (vgl. GRUR 2012, 635 Rn. 16 — METRO/ROLLER’s Metro) festge-
stellt, dass es fur die Annahme einer Ahnlichkeit ausreicht, wenn sich die Dienst-
leistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Ver-
kehrskreise auf Grund dieses Verhéltnisses annehmen, die Waren und Dienstleis-
tungen stammten aus denselben Unternehmen. Davon ist flr das Verhaltnis zwi-
schen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u. a. dann
auszugehen, wenn grol3e Handelshauser in dem betreffenden Warensektor neben
dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten.
Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Der Senat geht davon aus, dass
die Dienstleistungsbegriffe ,Dienstleistungen des Einzelhandels und/oder des
Grol3handels in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit; Onlineversand-
handelsleistungen in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit; Katalogver-
sandhandelsdienstleistungen in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Gesundheit*
nicht den vom EuGH formulierten Vorgaben an Klarheit und Eindeutigkeit geniigen
(vgl. EuGH GRUR 2014, 869 — Netto; GRUR 2012, 822 — IP-Translator; GRUR
2005, 764 — Praktiker) und daher das Sortiment nicht ausreichend abgrenzbar ist
(vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom , 29 W (pat) 573/12 — Netto). Die sehr unbe-
stimmten und weiten Angaben gehen insoweit zulasten der Beschwerdegegnerin.
Der Senat geht daher davon aus, dass Gegenstand der Handelsdienstleistungen

Waren aus den Bereichen ,Pharmazie, Medizin und Gesundheit" sind und es sich
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bei diesen gerade um solche handeln kann, fur die die Widerspruchsmarke ge-
schitzt ist zwischen den gehandelten Waren und den Widerspruchswaren besteht
Identitat. Hinzu kommt, dass Apotheken und Drogerien neben dem Verkauf fremder
Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. https://www.deut-
sche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2014/az-42-2014/eigenmarken-in-apotheken;
https://m.apotheke-adhoc.de/branchennews/alle-branchennews/branchennews-
detail/neue-studie-zur-etablierung-pharmazeutischer-eigenmarken-
erschienen/?forceMobile=1%3F&noMobile=1; fur den Bekleidungssektor BGH
GRUR 2014, 378 Rn. 39 — OTTO CAP; GRUR 2011, 623 Rn. 24 — Peek &
Cloppenburg 11). Zwischen den angegriffenen Dienstleistungen und den
Widerspruchswaren besteht mithin durchschnittliche Ahnlichkeit. Entsprechendes
gilt in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen ,Zusammenstellung von
pharmazeutischen, medizinischen, gesundheitsbezogenen Waren fir Dritte zu

Prasentations- und Verkaufszwecken®.

4. Die zu bericksichtigenden Vergleichswaren- und dienstleistungen richten
sich sowohl an den medizinischen Fachverkehr als auch an die Allgemeinheit der
Verbraucher. Erfahrungsgemal begegnen die allgemeinen Verkehrskreise Waren
und Dienstleistungen, die mit Gesundheit zu tun haben, mit einer — zumindest leicht
— erhohten Aufmerksamkeit; beim Fachpublikum jedenfalls ist von einer erhdhten

Aufmerksamkeit auszugehen.

5. Die Widerspruchsmarke verfugt tUber eine durchschnittiche Kennzeich-
nungskraft. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin gibt es keine An-
haltspunkte dafur, dass die Kennzeichnungskraft geschwacht ist. Der Begriff
LALLIANCE" gehért zum jedermann verstandlichen Grundwortschatz der engli-
schen Sprache, der ins Deutsche Ublicherweise mit den Bedeutungen ,Allianz",
,Bundnis®, ,Gemeinschaft® (bersetzt wird (vergl. https://dict.leo.org/englisch-
deutsch/alliance). Bezogen auf die flr die Widerspruchsmarke eingetragenen Wa-

ren ,Pharmazeutische Praparate, ausgenommen jedoch Kinder- und Krankenkost
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und chemische Préparate fur pharmazeutische Zwecke* kann insbesondere in Al-
leinstellung ohne erklarenden Zusatz, worin das ,Bundnis* bestehen soll, kein be-
schreibender Bezug festgestellt werden. Den Ausfiihrungen der Beschwerdegeg-
nerin, in Bezug auf pharmazeutische Praparate werde der Begriff ,ALLIANCE" da-
hingehend verstanden, dass die Praparate von verschiedenen Personen oder Un-
ternehmen gemeinsam entwickelt oder produziert wirden oder Teil eines Sorti-
ments seien, das von verschiedenen Personen oder Unternehmen erstellt oder ver-
trieben werde, schlief3t sich der Senat nicht an. Die von der Beschwerdegegnerin
vorgelegten Beispiele (WG 1 bis WG 4, Amtsakte), in denen der Begriff ,Allianz" im
Zusammenhang mit der Pharmabranche verwendet wird, zeigen gerade nicht, dass
LAllianz® in Alleinstellung eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf pharmazeu-
tische Waren und Dienstleistungen hat. Diese ergibt sich vielmehr erst in der Kom-
bination mit dem entsprechenden Bezugswort. Die Tatsache, dass das Wort ,Alli-
anz" auch im Zusammenhang mit der Herstellung von pharmazeutischen Prapara-
ten durch den Zusammenschluss unterschiedlicher Unternehmen verwendet wird,
begriindet alleine noch keinen beschreibenden Bezug. Selbst wenn man eine As-
soziation herstellen wirde, liegt darin weder ein beschreibender Bezug zu den Wa-
ren noch eine entsprechende Anlehnung an eine Sachangabe. Nach standiger
Rechtsprechung nimmt der Verkehr eine Marke namlich so wahr, wie sie ihm ent-

gegentritt, d.h. ohne sie ndher gedanklich zu analysieren.

6. Den bei dieser Ausgangslage zur Vermeidung einer markenrechtlich relevan-
ten Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand héalt die angegriffene Marke nicht ein,
denn zwischen der Widerspruchsmarke und dem die angegriffene Marke pragen-

den Bestandteil besteht klangliche Identitét.

a) Mal3geblich fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berucksichtigung der unterscheidungskraftigen und do-
minierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH,
Beschluss vom 23.10.2014, | ZR 38/14 Rn. 10 — TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30
— Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 — Bogner B/Barbie B; GRUR


https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE572032013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_30
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2012, 64 Rn. 15 — Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 — MIXI; GRUR
2009, 672 Rn. 33 — OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat)
30/07 — CITIPOST), 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, Rn. 53 — Henkel;, BGH GRUR 2001, 1151, 1152 — marktfrisch). Das
schlief3t nicht aus, dass unter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile einer kom-
plexen Marke fur den durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Ver-
kehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein konnen (EuGH GRUR
2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 — Maalox/Me-
lox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 — Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 - OSTSEE-
POST). Voraussetzung hierfir ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den
Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der
Grad der Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Zeichen ist im Klang, im
(Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Fur die Annahme einer
Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmaRig bereits die hinreichende Uberein-
stimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn.
27 — Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 — Springender
Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 — BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 — air-
dsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 — HEITEC).
AIIiance’ri

b) Die Vergleichsmarken Healthcare und ALLIANCE unterscheiden
sich in ihrer Gesamtheit klanglich, begrifflich und schriftbildlich ausreichend durch
das in der jungeren Marke enthaltene Wort ,Healthcare” sowie ihre grafische Aus-

gestaltung.

C) Gleichwohl ist aber eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die angegrif-
fene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil ,Alliance” ge-
pragt wird, der klanglich identisch mit der Widerspruchsmarke ist. Fur die Annahme

einer Pragung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens durch ei-


https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592392004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592392004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301502001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE608532005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE608532005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/zut/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_14
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313572009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313572009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313572009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313572009&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_26
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311729800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313492008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/133l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=150&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313492008&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_21
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nen Bestandteil missen die anderen Bestandteile fir die angesprochenen Ver-
kehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der
Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 — Maalox/Melox-GRY;
GRUR 2010, 729, Nr. 31 — MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 — airdsl), so dass sie fur
den Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (vgl. EuGH GRUR 2016, 80,
Rn. 37 — BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Rn. 42 -HABM/Shaker, GRUR Int. 2010,
129, Rn.62 — Carbonell/lLa Espanola; GRUR 2010, 1098, Rn.56 - Calvin
Klein/fHABM; BGH GRUR 2010, 828 Rn. 45 — DiSC; GRUR 2008, 719 Rn. 37 — idw
Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2004, 778, 779 — URLAUB DIREKT). Dies
ist vorliegend der Fall.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von
dem in standiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass
der Wortbestandteil — sofern er kennzeichnungskréftig ist — den Gesamteindruck
pragt, weil er die einfachste Moglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH
GRUR 2014, 378 Rn. 39 — OTTO CAP). Schlie3lich kann sich eine Ausnahme von
dem Grundsatz ,Wort vor Bild“ ergeben, soweit die grafische Ausgestaltung durch
ihren Umfang und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass
das Wort kaum mehr beachtet wird; in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem
Bild auch bei der mundlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuraumen (vgl.
BGH GRUR 1959, 599 — Teekanne; BPatG Beschluss vom 01.06.2016, 29 W (pat)
64/14 — Insel Usedom Inselkind USEDOM/INSELKIND/Inselkind; GRUR 1994, 124
— Billy the Kid; BPatG, Beschl. v. 10.12.2009, 30 W (pat) 77/09 — Chine-
se/Méadchen).

Bei dem in der jingeren Marke enthaltenen Wortbestandteil ,Alliance” handelt es
sich — wie schon bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dargestellt —
um eine schutzfahige, kennzeichnungskraftige Angabe, so dass dem Wort nicht aus
normativen Grinden die Eignung zur Pragung der beiden Marken abgesprochen

werden kann.

d) Wenngleich einerseits der Wortbestandteil ,,Alliance” wegen der SchriftgrofRe

und der konkreten Anordnung im Verhéltnis zu dem Wortbestandteil ,Healthcare®
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nicht deutlich im Vordergrund steht, so kann andererseits aber auch nicht davon
ausgegangen werden, dass der andere Wortbestandteil oder die Grafik die jingere
Marke beherrschen. Vielmehr stellt das weitere Wort ,Healthcare” eine beschrei-
bende und damit schutzunfahige Angabe dar. Zwar kénnen auch beschreibende
oder kennzeichnungsschwache Markenteile zum Gesamteindruck einer Marke bei-
tragen, ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Das englische Wort ,healthcare®
bedeutet ,Gesundheitsfirsorge, Gesundheitswesen, medizinische Versorgung®
(vgl. https://dict.leo.org/german-english/healthcare) und beschreibt damit im Deut-
schen unmittelbar alles, was mit der medizinischen Versorgung bzw. der Pflege und
Verbesserung der personlichen Gesundheit zu tun hat (vgl. BPatG, Beschluss vom
28.11.2002, 25 W (pat) 232/01 — e-healthcare; PAVIS PROMA, Bender, HABM, R
1097/00-3 "HealthCare"). Der angesprochene Verkehr wird daher in dem Bestand-
teil ,Healthcare® lediglich einen Hinweis darauf sehen, dass die angebotenen Waren
und Dienstleistungen der medizinischen Versorgung bzw. Gesundheitspflege die-
nen. Eine in der angegriffenen Marke liegende gesamtbegriffliche Aussage, die ei-
ner Pragung durch das Wort ,Alliance" entgegenstehen wirde, kann nicht festge-
stellt werden. Insbesondere drangt sich entgegen der Auffassung der Markenstelle
und der Beschwerdegegnerin die Bedeutung ,Verbindung/Allianz zur Gesundheits-
pflege” wegen der sprachregelwidrigen Reihenfolge der Woarter ,Alliance
Healthcare statt ,Healthcare Alliance* nicht ohne weiteres und sofort erfassbar auf.
Ebenso wenig beherrscht der Bildbestandteil die angegriffene Marke derart, dass
eine Pragung durch “Alliance” ausgeschlossen wird. Die hier angesprochenen brei-
ten Verkehrskreise werden den eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweis daher
allein in dem Wort ,Alliance” sehen. In rechtserheblichem Umfang ist daher mit einer
mundlichen Wiedergabe der jingeren Marke nur durch das Wort ,Alliance” zu rech-
nen. Im Umfang der Pragung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil ,Alli-
ance” stehen sich mit ,Alliance” und ,ALLIANCE" klanglich identische Marken ge-

gentuber, so dass insoweit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.
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Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse fur Klasse 35 waren daher aufzuheben.
Die Eintragung der angegriffenen Marke ist im beantragten Umfang zu I6schen
(842 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fiir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

C. Die nach 88 66, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. 8 567 Abs. 3 MarkenG
zulassige Anschlussbeschwerde ist aus den oben genannten Erwagungen unbe-
grindet. Auch hinsichtlich der Kosten des patentamtlichen Verfahrens kommt eine
Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden aus Billigkeitsgriinden nicht in
Betracht, 8§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Es widerspricht nicht der prozessualen Sorg-
faltspflicht, dass die Widersprechende und Beschwerdefiihrerin ihren Widerspruch
trotz der Einrede der Benutzung aufrechterhalten hat, zumal die Frage der Benut-
zung von der Markenstelle nicht verneint, sondern nur offengelassen wurde.
Schlief3lich stellt der Verfahrensausgang fur sich genommen sowieso keine Vermu-

tung fur die Billigkeit dar.

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 statt-

haft, wenn gerlgt wird, dass

1. das beschlieRende 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 Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht

der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE008203360/format/xsl/part/S?oi=TwhPTFH4gw&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene
Rechtsanwaéltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich

einzulegen.

Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth



