BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 201/00 Verkindet am
30. Mai 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 01 489

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 30. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 16. Juni 1996 fur die Waren

orthopadische Artikel, insbesondere Bandagen und Prothe-

sen sowie Stitzen

eingetragene Wortmarke

Omofix

ist Widerspruch erhoben ua aus der seit 1978 eingetragenen Wortmarke 976 527

Omnifix,



die fur die Waren

Verbandstoffe, Pflaster, Binden und Bander fur gesundheitli-

che Zwecke, soweit in Klasse 5 enthalten,

geschutzt ist.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, worauf
die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung fur die
Waren "elastische Fixiervliese fur Wundauflagen" vorgelegt hat, was die Markenin-
haberin anerkannt hat.

Die Markenstelle fur Klasse 10 hat mit zwei Beschlissen die angegriffene Marke
geldscht. Die Waren "elastische Fixiervliese fur Wundauflagen" und die Waren der
angegriffenen Marke seien deutlich &hnlich. Auszugehen sei von einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen
stimmten in der Buchstabenfolge "Om...fix" Uberein. Die Unterschiede in den Mit-
telsilben seien nicht deutlich genug, um eine klangliche Verwechslungsgefahr aus-
zuschliel3en.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat in der mundli-
chen Verhandlung ihr Warenverzeichnis auf "Schulterorthesen mit formstabiler
Stutzschale" eingeschrankt. Davon ausgehend halt sie die Warenahnlichkeit far
nicht mehr oder allenfalls nur noch ganz entfernt gegeben. Die Ware wende sich
an den Fachverkehr, der in der Regel Gber altsprachliche Kenntnisse verflige und
den Sinngehalt des griechischen Wortes "Omos" fur "Schulter" erkenne. Den
Wortenden beider Vergleichszeichen "...fix" komme bei der Bewertung der Mar-
kenahnlichkeit keine Bedeutung zu, so dal3 die beteiligten Verkehrskreise ver-
mehrt auf die Anfangssilben achteten. "Omo" und "Omni" unterschieden sich je-

doch noch ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht auszu-



schlieBen, zumal das Anfangs-"O" bei der angegriffenen Marke lang gedehnt aus-

gesprochen werde.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und den Wider-
spruch im Umfang des eingeschrénkten Warenverzeichnis-

ses zurickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt trotz Einschrankung des Warenverzeichnisses durch die Markeninhaberin
weiterhin eine enge Warenahnlichkeit fiir gegeben. Der Bedeutungsgehalt der an-
gegriffenen Marke sei im Ubrigen nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr aus-
zuschliel3en, da sich das griechische Wort "omos" dem Verkehr, auch dem Fach-
publikum, in seiner Bedeutung "Schulter" nicht unmittelbar aufdrange.

Im Ubrigen tritt sie den Ausfuhrungen der Markenstelle in den angefochtenen Be-
schlissen bei.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegrindet. Auch nach Ein-
schrankung des Warenverzeichnisses durch die Markeninhaberin besteht zwi-
schen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Ver-
wechslungen im Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dal} die Markenstelle im

Ergebnis zu Recht die angegriffene Marke geldscht hat.



Bei der Priifung der Verwechslungsgefahr ist von der Ahnlichkeit der Waren, der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken
auszugehen. Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung, so daf3 ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Zeichen durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2000,
506, 508 — ATTACHE/TISSERAND).

Was die Waren betrifft ist auf Seiten der Widersprechenden zunachst einmal von,
den "elastischen Fixiervliesen fir Wundauflagen" auszugehen, fur die eine rechts-
erhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, was auch von der Markenin-
haberin nicht mehr in Abrede gestellt wird. Solche elastische Fixiervliese gehoren
zur Gruppe der Verbandstoffe und Pflaster, wie sie als Oberbegriffe im Warenver-
zeichnis der Widerspruchsmarke aufgefuhrt sind. Grundsatzlich ist zwar beim Ver-
gleich der sich gegenuberstehenden Waren von den konkreten Waren auszuge-
hen, fir welche die Marken benutzt werden. Handelt es sich aber um eine Art Spe-
Zialware oder zB um bestimmte Abgabeformen, Vertriebswege oder Abnehmer-
kreise, fur die der Markeninhaber die Benutzung nachgewiesen hat, ist es nach
der sog. erweiterten Minimallésung (vgl. Althammer/Strobele, MarkenG 6. Aufl.,
§ 26 Rdnr 105f) erforderlich, die Benutzung in einem weiteren Bereich anzuerken-
nen. Denn ansonsten ware der Markeninhaber in seiner wirtschaftlichen Bewe-
gungsfreiheit ungebihrlich eingeschréankt. Die Benutzung flr eine spezielle Ware
erhalt damit rechtswirksam die Marke auch fur einen diese Ware umfassenden,
allerdings nicht zu breiten Warenoberbegriff. So liegt der Fall hier. Die von der
Markeninhaberin anerkannte Benutzung der Widerspruchsmarke fur "elastische
Fixiervliese fur Wundauflagen” beinhaltet auch die rechtserhaltende Benutzung
der Warenoberbegriffe "Verbandstoffe" und "Pflaster”, wobei es insoweit Uber-
schneidungen gibt und eine strikte Trennung zwischen diesen Oberbegriffen nicht

moglich ist.



"Verbandstoffe/Pflaster" sind mit den nach Einschrankung des Warenverzeichnis-
ses der angegriffenen Marke noch beanspruchten Waren "Schulterorthesen mit
formstabiler Stutzschale" unbedenklich &hnlich im markenregisterrechtlichen Sinn.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren sind zur Gewahrleistung der Her-
kunftsfunktion der Marke alle erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, die das
Verhaltnis zwischen den Waren kennzeichnen. Dabei kann auch auf Umstande
zuruckgegriffen werden, die bislang fur die Bestimmung des Warengleichartig-
keitsbereichs Geltung hatten, wie Herstellung von demselben Unternehmen, Uber-
einstimmungen in der stofflichen Beschaffenheit, gleicher Verwendungszweck
oder Beruhrungspunkte beim Vertrieb, weil die Waren beispielsweise in denselben
Verkaufsstatten angeboten werden. Dariber hinaus sind jedoch die Art der Wa-
ren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander ergdnzende Waren zu berlcksichtigen (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 TR 23 — Canon; BGH aaO - LIBERO), da die Hauptfunktion
der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Ware zu garantieren, in dem sie ihm ermdoglicht, diese
Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.
Die Marke muld also Gewahr dafur bieten, dal3 alle Waren, die mit ihr versehen
sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht
worden sind, das fur ihre Qualitat verantwortlich gemacht werden kann. Daher
liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben kénnte,
dal3 die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls

aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Diese Voraussetzungen werden von den sich vorliegend gegeniber stehenden
Waren erflllt. Die von der Markeninhaberin beanspruchten Schulterorthesen stel-
len Schulterstitzen dar, wie sie auf der Internetseite der Markeninhaberin und in
entsprechenden Katalogen, die Gegenstand der mindlichen Verhandlung waren,
beworben werden. Sie dienen der Stlitzung und Stabilisierung der Schultergelenke

unter Einbeziehung des Arms fir die Stutzschale.



Unter Verbandstoffe fallen zB auch Hochleistungsbandagen und Kompressen, die
in ihrer GréRe und Formgebung schon nahe an Stitzen heranreichen. Eine Viel-
zahl von Firmen bieten sowohl zB Kniebandagen als auch Orthesen an (vgl
www.google.de; Orthesen). Trotz der Einschrankung der Schulterorthesen auf sol-
che mit "formstabiler Stutzschale" sind die Vergleichswaren insbesondere auch
zur Fixierung von Gelenken bestimmt und geeignet, dh sie kdnnen sich ohne wei-
teres ergadnzen und von denselben Abnehmern zu nahezu gleichen Zwecken ver-
wendet werden. Schon unter diesem Blickwinkel besteht deshalb eine marken-

rechtlich relevante durchschnittliche Ahnlichkeit.

Die Waren der Vergleichsmarken richten sich nicht nur an den Fachverkehr, son-
dern auch an den Endverbraucher, der sie in Spezialgeschaften wie Sanitatshau-
sern oder Apotheken erwerben kann. Der Widerspruchsmarke kommt eine durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zu, da keine Anhaltspunkte fur deren Schwa-

chung erkennbar sind.

Selbst wenn man von einer durchschnittlichen Warenéahnlichkeit und einer norma-
len Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und damit von eher durch-
schnittlichen Anforderungen an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr
einzuhaltenden Abstand der Marken ausgeht, kommen diese sich im Ergebnis zu
nahe. Wie die Markenstelle schon zutreffend ausgefuhrt hat, ist im Hinblick auf die
Beurteilung der Ahnlichkeit der Vergleichszeichen von deren Gesamteindruck aus-
zugehen. Dabei kann auch der kennzeichnungsschwache Wortteil "fix" nicht vollig
unbericksichtigt bleiben, da auch er zum Gesamtklangbild beitragt. Die Marken-
worter stimmen damit in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge "Om..fix"
Uberein. Zwar weichen die Mittelsilben in den Vokalen "i* und "0" voneinander ab.
Dagegen kommen sich die Mittellaute "m" und "n" klanglich wie bildlich allerdings
sehr nahe, so daf im Sprechrhythmus und Schriftbild kein grol3er Gegensatz ent-
steht.



Bertcksichtigt man letztlich, dal im entscheidungsrelevanten Umfang auch End-
verbraucher von den Waren angesprochen sind, reichen die vorhandenen Unter-
schiede nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr vollig auszuschliel3en.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hatte somit im Ergebnis keinen Erfolg.
Anlal3, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billig-
keitsgriinden aufzuerlegen (8 71 Abs 1 MarkenG), bestand indes nicht.

Stoppel Martens Kunze
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