BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 57/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 30 2009 050 740.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die
Richterin Dr. Hoppe am 26. Marz 2013

beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 1 vom 26. August 2011
wird aufgehoben, soweit darin die Loschung der angegriffenen
Marke fur ,diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke* an-

geordnet worden ist.
Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 21. Januar 2010 eingetragene und am 26. Februar 2010 veréffent-
lichte Wortmarke 30 2009 050 740

Guno

eingetragen u. a. fur folgende Waren:

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse fir landwirtschaftliche Zwecke

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse,



Hygienepréaparate fur medizinische Zwecke, diatetische Erzeug-
nisse fur medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandsmaterial, Des-

infektionsmittel

ist am 24. Februar 2010 Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke
30 2009 016 339
Guno

eingetragen am 26. Mai 2009 fir folgende Waren:

Klasse 3:
Pflege- und Reinigungsmittel fir Huf- und Klauentiere (aul3erlich)

Klasse 44:
Gesundheitspflege fur Tiere, Dienstleistungen im Bereich der

Landwirtschaft.

Mit Beschluss vom 26. August 2011 hat die Markenstelle fur Klasse 1 dem Wider-

spruch teilweise stattgegeben fir folgende Waren:

.chemische Erzeugnisse fur landwirtschaftliche Zwecke; pharma-
zeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse; Hygieneprapa-
rate fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse fur medizi-
nische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel.”

Die Markenstelle ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die identischen Zeichen fir
die vorgenannten Waren eine Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG anzunehmen sei, weil zwischen den fur die angegriffene Marke eingetrage-
nen Waren ,chemische Erzeugnisse fir landwirtschaftliche Zwecke; pharmazeuti-
sche und veterindrmedizinische Erzeugnisse; diatetische Erzeugnisse fur medizi-

nische Zwecke* und den Waren der Widerspruchsmarke ,Pflege- und Reini-



gungsmittel fur Huf- und Klauentiere (auf3erlich)* auf Grund ihres Bestimmungs-
zwecks und ihrer Beschaffenheit eine Ahnlichkeit bis hin zur Identitat bestehe. Die
Waren ,Hygienepraparate fur medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial;
Desinfektionsmittel* wirden auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Bestimmungs-
zwecks und ihrer erganzenden Funktion ebenfalls noch im Ahnlichkeitsbereich mit

den Waren der Widerspruchsmarke liegen.

Gegen diese teilweise Loschung der Marke richtet sich die Beschwerde des Inha-

bers der angegriffenen Marke, die er nicht begriindet hat.

Die Beschwerde ist zulassig und teilweise begrindet.

Die angegriffene Marke ist fur ,chemische Erzeugnisse fir landwirtschaftliche
Zwecke; pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse; Hygieneprapa-
rate fir medizinische Zwecke" nach 8 42 MarkenG zu l6schen, weil insoweit Ver-
wechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Hinblick auf ,diateti-
sche Erzeugnisse fiur medizinische Zwecke® besteht indes mangels Warenahn-
lichkeit keine Verwechslungsgefahr, weshalb der angefochtene Beschluss inso-

weit aufzuheben watr.

Nach den allgemein anerkannten Grundsétzen liegt Verwechslungsgefahr dann
vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben kénnten, dass die mit der an-
gegriffenen Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und die mit der
Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben
Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen
Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Be-
ricksichtigung aller Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Entschei-

dende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der alteren Marke, die



Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen, sowie die Ahnlichkeit der
von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Fir die umfassende Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr kommt es maf3geblich darauf an, wie die Marke auf
den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl.
EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343
(Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwi-
schen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentitét
oder -&hnlichkeit, der Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit und der Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad
der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgegli-
chen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.. EuGH GRUR 1998, 387
(Nr. 22) - Springende Raubkatze; EuUGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH
GRUR 2008, 343 (Nr.48) -BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002
(Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast; BGH GRUR 2010,
1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 19) - Kappa/KAPPA,
BGH GRUR 2010, 235 (Nr.15) -AIDA/AIDU; BGH WRP 2012, 1241
(Nr. 25) - pure/pjur).

Die hier zu vergleichenden Zeichen sind identisch und weisen eine durchschnittli-

che Kennzeichnungskraft auf.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle
erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhéaltnis zwischen den Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehoéren insbesondere
deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH
GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22, 29) -Canon; EuGH GRUR 2006, 582



(Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR
2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Wa-
ren oder Dienstleistungen regelméafig von denselben Unternehmen oder unter
ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Beruh-
rungspunkte aufweisen (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissen-
schaft/IDW). Die maRRgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhéange, wie Vertriebs-
wege, Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichts-
punkte. Von einer Undhnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur aus-
gegangen werden, wenn trotz ldentitat der Marken die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornhe-
rein ausgeschlossen ware (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wis-
senschaft/IDW).

Zu den fur die angegriffene Marke in Klasse 1 eingetragenen ,chemischen Er-
zeugnisse fur landwirtschaftliche Zwecke* gehoren ausweislich der erlauternden
Anmerkungen zur Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen in der An-
lage 1 zu 8 19 Abs. 1 MarkenV auch Erzeugnisse, die zur Herstellung von Er-
zeugnissen dienen, die in eine andere Klasse fallen. Damit liegt zwischen den Wa-
ren der Klasse 1 ,chemische Erzeugnisse fur landwirtschaftliche Zwecke* und den
fur die Widerspruchsmarke in Klasse 3 eingetragenen ,Pflege- und Reinigungs-
mittel fir Huf- und Klauentiere (auRerlich)* eine Uberschneidung und damit zumin-
dest eine hochgradige Ahnlichkeit vor, da letztere aus chemischen Erzeugnissen

fur landwirtschaftliche Zwecke zusammengesetzt sein kdbnnen.

Die fur die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren ,pharmazeuti-
sche und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Hygienepraparate fir medizi-
nische Zwecke und Desinfektionsmittel* sind hochgradig ahnlich mit den fir die
Widerspruchsmarke unter Klasse 3 eingetragenen ,Pflege- und Reinigungsmitteln
fur Huf- und Klauentiere®. Pflege- und Reinigungsmittel fur Huf- und Klauentiere
dienen der Gesunderhaltung von Tieren ebenso wie pharmazeutische und veteri-

narmedizinische Erzeugnisse. Letztere kbnnen ebenso wie Hygienepraparate fur



medizinische Zwecke und Desinfektionsmittel, Pflege- und Reinigungsmittel bein-
halten, so dass die Waren auf Grund ihrer ahnlichen Zusammensetzungen und
ihres Ubereinstimmenden Zweckes sowie des Umstands, dass sie in gleichen
Vertriebsstatten erworben werden konnen, erhebliche Ahnlichkeiten aufweisen.

Die Waren ,Pflaster und Verbandsmaterial“ haben Ahnlichkeit mit ,Gesundheits-
pflege fur Tiere* und mit ,Pflege- und Reinigungsmittel fur Huf- und Klauentiere
(auRerlich)*, da sich insbesondere im Bereich der Hautpflege Uberschneidungen
bei der Anwendung der jeweiligen Produkte ergeben kdnnen, so z. B. bei Prapa-
raten mit dermatologischem Einschlag. ,Pflaster und ,Verbandstoffe® kdnnen
dazu dienen, auf die Haut aufgebrachte oder lUber die Haut abzugebende Wirk-
stoffe abzudecken bzw. zu fixieren, um den Heilungsprozess zu férdern, so dass
sich die Waren dadurch erganzen kdnnen. Aul3erdem werden immer mehr Pflaster
und Verbandmaterialien mit darauf bzw. darin angebrachten Wirkstoffen ent-
wickelt, so dass sich die beiden Produktgruppen immer starker verzahnen. Daher
kann der Verkehr bei identischer Kennzeichnung leicht annehmen, dass die Pro-
dukte aus dem gleichen Betrieb stammen (BPatG 25 W (pat) 37/07 — Omni-
fit/Omnifix).

Demgegenuber weisen ,didtetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke” keine
Ahnlichkeit zu den fir die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienst-
leistungen auf. Eine Ahnlichkeit mit ,Pflege- und Reinigungsmitteln fur Huf- und
Klauentiere (aul3erlich)“ scheidet aus, weil diatetische Erzeugnisse zwingend zur
inneren Anwendung bestimmt sind, wahrend die Pflege- und Reinigungsmittel ex-
plizit auf die &ulRerliche Anwendung beschrénkt sind. Dartber hinaus sind die Wa-
ren der Klasse 3 fur die Anwendung an Tieren bestimmt, wohingegen die fur die
angegriffene Marke eingetragenen ,diatetischen Erzeugnisse“ fir medizinische,
nicht fur veterinarmedizinische Zwecke, und damit fir den Menschen bestimmt

sind.



Es besteht auch keine Ahnlichkeit zwischen ,diatetischen Erzeugnissen fir medi-
zinische Zwecke" und ,Gesundheitspflege fir Tiere* oder ,Dienstleistungen im
Bereich der Landwirtschaft“. Eine die Gefahr von Verwechselungen begriindende
Ahnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits ist ge-
geben, wenn das Publikum annimmt, Ware und Dienstleistung stammten aus
demselben oder zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, (Nr. 29, 30) — Canon). Von Bedeutung ist insbesondere
die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken dem Irrtum unter-
liegt, der Hersteller von Waren trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf
oder umgekehrt, ob also der Hersteller von ,didtetischen Erzeugnissen fir medizi-
nische Zwecke* als Anbieter von ,Gesundheitspflege fur Tiere® oder ,Dienst-
leistungen im Bereich der Landwirtschaft® in Erscheinung tritt. Zwar mdgen in ein-
zelnen Fallen Beriihrungspunkte zwischen diesen Bereichen bestehen, insbeson-
dere wenn Arzte bei der Entwicklung und Erprobung von diatetischen Erzeugnis-
sen beteiligt sind oder wenn sie besondere Praparate mit entwickeln und in der
Praxis oder Klinik anwenden, dann handelt es sich aber in der Regel nicht um eine
eigenstandige Marke des Arztes. Daher ist den angesprochenen Verkehrskreisen
generell bewusst, dass die Bereiche "Gesundheitspflege” einerseits und "diateti-
sche Erzeugnisse" andererseits unterschiedlichen Anbietern bzw. Unternehmen
zuzuordnen sind (ebenso BPatG 25 W (pat) 211/01 - FOCUSVITAL/FOCUS). Dies
gilt erst recht, weil sich hier die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf
Landwirtschaft und Tiere beziehen, wohingegen die fir die angegriffene Marke
eingetragenen ,diatetischen Erzeugnisse® fur medizinische, nicht fur veterinarme-

dizinische Zwecke, und damit fir den Menschen bestimmt sind.

Eine - wie hier fur ,diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke” - génzlich
fehlende Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kann auch durch andere
Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgeglichen werden
(EuGH GRUR 1998, 922, 923 -Canon; EuGH GRUR Int. 2009, 911,
913 - WATERFORD STELLENBOSCH; OLG Braunschweig GRUR 2010, 287

(287) - test/tests.de), so dass selbst die hier gegebene Zeichenidentitat keine



Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fir die Waren ,diatetische
Erzeugnisse fir medizinische Zwecke" begrinden kann. Es fehlt namlich bereits

an einer der zwingend erforderlichen kumulativen Voraussetzungen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Grinden der
Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens
gemal 8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender Dr. Wache Dr. Hoppe

Bb



