BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 532/12 Verkindet am
25. Marz 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2009 014 701

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Marz 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
17. Februar 2012 aufgehoben, soweit der Widerspruch bezlglich der Wa-
ren und Dienstleistungen

Verbandmaterial; Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren
der Klasse 3 und 5; medizinische und veterindrmedizinische
Dienstleistungen; Gesundheits- und Schonheitspflege flr
Menschen und Tiere

zurlckgewiesen worden ist.

Im Umfang der vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die LO-
schung der Marke 30 2009 014 701 angeordnet.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin der Beschwerdefihrerin die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurtickgewiesen.



Grinde

Die Wortmarke

Mevida

ist am 12. Méarz 2009 angemeldet und am 5. August 2009 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fir Waren und Dienstleistungen
aus den Klassen 3, 5, 10, 35 und 44 eingetragen worden. Nach einem vor dem
DPMA erklarten Teilverzicht lautet das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie

folgt:

Klasse 05: pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse; diatetische

Erzeugnisse fir medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial;

Klasse 35: Werbung; Geschéftsfihrung; Buroarbeiten; Einzelhandelsdienstleis-

tungen mit Waren der Klassen 3, 5 und 10;

Klasse 44: medizinische und veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesund-
heits- und Schonheitspflege fir Menschen und Tiere; Dienstleistun-

gen im Bereich Land-, Garten- oder Forstwirtschatft.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. September 2009 vero6ffentlicht wur-
de, hat die urspringliche Beschwerdefiihrerin und frihere Inhaberin der alteren

mit Schutzerstreckung auf die EU international registrierten Marke 881 365

MELVITA



die geschitzt ist fur folgende Waren der

Klasse 03: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices;

(Bleaching preparations and other substances for laundry use; clean-
ing, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery;

essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices);

Klasse 05: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques a usage médical; aliments pour bébés;
(Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic sub-

stances adapted for medical use; food for babies);

Klasse 30: Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain,
patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, glace a rafraichir;

(rice, tapioca, sago; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt,

ice for refreshment);

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle fur Klasse35 des DPMA hat mit Beschluss vom
17. Februar 2012 auf den Widerspruch die angegriffene Marke teilweise geldscht,
namlich fur die Waren ,pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse;
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Pflaster®, und den Widerspruch
im Ubrigen zuriickgewiesen. In Bezug auf die von der Loschung umfassten Waren
liege Warenidentitat bzw. enge Ahnlichkeit vor. Hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 35 ,Werbung; Geschaftsfuhrung; Bulroarbeiten; Einzelhandelsdienst-

leistungen mit Waren der Klassen 10“ sowie der ,Dienstleistungen im Bereich der



Land-, Garten- oder Forstwirtschaft® der Klasse 44 bestehe schon eine die Ver-
wechslungsgefahr ausschlielRende Unéhnlichkeit der Waren und Dienstleistungen;
im Ubrigen lagen die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nur im entfernten
Ahnlichkeitsbereich. Der Widerspruchsmarke sei noch eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zuzubilligen, auch wenn der haufig in Marken verwendete
Wortbestandteil ,VITA(L)" einen beschreibenden Anklang besitze und fur sich ge-
sehen kennzeichnungsschwach sei. Im Bereich identischer und eng ahnlicher Wa-
ren reichten im Hinblick auf die Ubereinstimmungen bzw. Annaherungen in der
Buchstabenfolge Me-vi-a, der Vokalfolge, der Silbengliederung und im Sprech-
und Klangrhythmus die Unterschiede der Klangbilder der Vergleichsmarken nicht
aus, um eine Verwechslungsgefahr ausreichend sicher auszuschliel3en, so dass
insoweit der Widerspruch Erfolg habe. Im Ubrigen sei aber ein ausreichender Ab-

stand der jungeren Marke zur Widerspruchsmarke gewahrt.

Gegen die Teilzurickweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der
ursprunglich Widersprechenden und Rechtsvorgangerin der jetzigen Beschwer-
defuhrerin vom 15. Marz 2012.

Sie tragt vor, die Markenstelle sei zutreffend von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die Ubereinstimmungen
der Vergleichsmarken wirden bei weitem die zu vernachlassigenden Abweichun-
gen Uberwiegen, so dass von einer deutlichen Markenéhnlichkeit auszugehen sei;
vor allem in klanglicher Hinsicht habe der angesprochene Verbraucher kaum die
Mdglichkeit zu einer Unterscheidung. Gerade auf dem Gebiet der Kosmetika und
medizinischen Produkte sei aber auch mit mindlichen Bestellungen zu rechnen.
Eine Verwechslungsgefahr sei tuiber die von der Markenstelle zutreffend geldsch-
ten Waren hinaus daher auch fur die tbrigen Waren und Dienstleistungen zu be-
jahen, selbst wenn diese im entfernteren Ahnlichkeitsbereich lagen. Da sich die
angegriffenen Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft
ausreichend von den Waren der Widerspruchsmarke unterschieden, werde inso-

weit der Widerspruch zuriickgenommen. Im Ubrigen liege aber Verwechslungs-



gefahr vor. Die Beschwerdefuhrerin halt mit naherer Begrindung die noch verfah-
rensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen fur ahnlich zu den Wider-

spruchswaren.

Nach Ubertragung der Widerspruchsmarke auf die jetzige Beschwerdefiihrerin ist
diese im Februar 2013 als neue Markeninhaberin in das bei der WIPO gefiihrte
internationale Markenregister eingetragen worden und hat das Beschwerdeverfah-

ren mit Erklarung vom 16. Marz 2015 tbernommen.

Die Beschwerdeflihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 17. Februar 2012 aufzuheben, soweit
der Widerspruch zuriickgewiesen wurde und die Eintragung der
Marke 30 2009 014 701 auch fur die Ubrigen noch angegriffenen

Waren und Dienstleistungen zu l6schen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen und der Beschwerdefiihrerin die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke sei kenn-
zeichnungsschwach. Diese Kennzeichnungsschwache sei auch nicht durch Be-
nutzung dberwunden. Soweit die Beschwerdefihrerin behaupte, dass sie nicht nur
die Waren selbst mit ihrer Marke kennzeichne, sondern auch ihren Internetshop,
werde das mit Nichtwissen bestritten. Zum einen zeige dieser Internetauftritt nicht
die fokussierten Waren der Klasse 5, sondern allenfalls Kosmetika der Klasse 3.
Zum anderen sei nicht erkennbar, was der Internetauftritt unter ,de.melvita.com*
mit der Widersprechenden und/oder der jetzigen Inhaberin der Widerspruchs-

marke zu tun haben solle. Denn im Impressum sei als Dienstleistungsanbieter ei-



ne dritte Firma, die ,L... GmbH" angegeben. Ferner sei eine rechtlich re-

levante Zeichen&dhnlichkeit nicht festzustellen, weil die Kollisionslage auf dem me-
dizinischen Fachgebiet liege und daher besonders groRe Aufmerksamkeit beim
Endverbraucher und dem Fachpublikum herrsche. Im Register seien zahlreiche
,i-da“ und ,vi-ta“ — Marken zu recherchieren, so dass davon auszugehen sei,
dass die unterschiedlichen Konsonanten ,T* und ,D" weder Ubersehen noch uber-
hort wirden. Hinzu komme fir den starker beachteten Wortanfang, dass die dorti-
gen Unterschiede zwischen den verschieden langen Anfangssilben ,me“ und ,mel“
schon fur sich betrachtet aus einer Zeichenahnlichkeit herausfuhrten. Wegen der
allenfalls geringen Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke und ihres damit
einhergehenden geringen — letztlich auf Doppelidentitat zu beschrankenden —
Schutzumfangs sowie andererseits wegen der fir den maf3geblichen Durch-
schnittsverbraucher ohne weiteres erkennbaren Zeichenunterschiede scheide aus
Rechtsgrinden eine Verwechslungsgefahr selbst insoweit aus, als identische Wa-
ren betroffen sein kénnten, worauf es aber hier nicht mehr ankomme. Eine Ahn-
lichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen bestehe nicht. Dies
gelte insbesondere fur die Einzelhandelsdienstleistungen. Dem stehe auch die
BGH-Entscheidung zu ,Otto CAP“ nicht entgegen, da dieser eine andere Kaollisi-
onslage zu Grunde lag; denn dort sei — anders als im hiesigen Streitfall — in den
beanstandeten Bezeichnungen die altere Wortmarke identisch enthalten. Nach
alledem seien die Beschwerde und der noch zu Grunde liegende Widerspruch
zurickzuweisen, wobei der Widersprechenden zugleich die Verfahrenskosten auf-
zuerlegen seien. Andernfalls sei die Rechtsbeschwerde zuzulassen, um dem BGH
die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob aus seiner Sicht die Verbrau-
chererwartung fernliege, dass fir eine Einzelhandelsdienstleistung nicht auch eine
(nahezu) identische Marke benutzt werde, sondern — was hier nicht einmal der Fall
sei — eine ,nur‘ im klanglichen, schriftbildlichen und/oder begrifflichen Ahnlich-

keitsbereich liegende andere Marke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache im tenorierten

Umfang Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht fur das angesprochene Publikum inso-
weit eine klangliche Verwechslungsgefahr, Art. 151 Abs. 1 und 2 GMV i. V. m.
8§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Ubrigen ist aber eine
markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen und daher die

Beschwerde zuriickzuweisen.

Nachdem die Beschwerdefuihrerin im Beschwerdeverfahren ihren Widerspruch
bezlglich der ,Dienstleistungen im Bereich Land-, Garten- oder Forstwirtschaft”
zurickgenommen und der Inhaber der angegriffenen Marke keine Beschwerde
gegen die Teilloschungsanordnung durch die Markenstelle eingelegt hat, sind nur
die Waren und Dienstleistungen ,Verbandmaterial; Werbung; Geschaftsfiihrung;
Bilroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 3, 5 und 10;
medizinische und veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und

Schonheitspflege fur Menschen und Tiere® beschwerdegegenstandlich.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung unter Beriicksichtigung 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 prioritatsélteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Marken durch einen hoéheren Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/
HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 —
PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2010, 235



Rn. 15 — AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 — METROBUS; GRUR 2008, 905
Rn. 12 — Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 — INTERCONNECT/T-Inter-
Connect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 — Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 —
coccodrillo m. w. N.). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunahn-
lichkeit selbst bei Identitat der Zeichen nicht durch eine erhéhte Kennzeichnungs-
kraft der prioritatsalteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR
Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLEN-
BOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR
2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

1. Ausgehend von der hier maf3geblichen Registerlage besteht zwischen den sich
gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise eine Ahnlichkeit,
ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 liegt dagegen aul3er-
halb des Ahnlichkeitsbereichs zu den Waren der alteren Marke.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die das Verhaltnis zwischen den Wa-
ren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehdren insbesondere die Art
der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie
die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren
oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder
Dienstleistungen regelméfiig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-
trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berih-
rungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 — CANON; BGH
GRUR 2014, 488 Rn. 12 — DESPERADOS/DESPERADO). Soweit sich Dienst-
leistungen und Waren gegenuberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundle-
genden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkérperlichen Dienstleis-
tung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer kérperlichen Ware grundsatz-
lich eine Ahnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241 —
GeDIOS; GRUR 1999, 731 — Canon Il). Dazu muss bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kon-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRURInt-2009-11-Rs-0001&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/16be/
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trolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungs-
unternehmen sich selbstandig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der
Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf
dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betatigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347
— MICROTRONIC).

Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegan-
gen werden, wenn trotz (unterstellter) ldentitat der Zeichen die Annahme einer
Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen
von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. — DESPERADOS/DES-
PERADO).

a) Die Waren der Klasse 5 ,Verbandmaterial® der angegriffenen Marke sind
ahnlich zu den Widerspruchswaren ,Produits pharmaceuti-ques/Pharmaceu-
tical preparations/pharmazeutische Produkte®; anders als die Markenstelle
geht der Senat aber nicht nur von einem entfernten, sondern von einem min-
destens mittleren Ahnlichkeitsgrad aus. Verbandmaterial ist ein “zum Anle-
gen eines Verbands dienendes Material wie Binden, Mullstreifen, Heftpflas-
ter (www.duden.de). Auf der Homepage des BVMed - Bundesverbandes
Medizintechnologie e.V. — findet sich zu Verbandmitteln bzw. Verbandmate-

rialien zudem folgende Erlauterung:

,verbandmittel sind Produkte, die dazu bestimmt sind, oberflachengescha-
digte Korperteile zu bedecken oder deren Korperflussigkeit aufzusaugen.
Dies sind z. B. Wund- und Heftpflaster (Pflasterverbande), Kompressen, Mit-
tel zur feuchten Wundversorgung, Mull- und Fixierbinden, Gipsverbande,
Mullkompressen, Nabelkompressen, Stitz-, Entlastungs-, Steif- oder Kom-
pressionsverbande sowie Verbandmittel zum Fixieren oder zum Schutz von
Verbanden. Zu den Verbandmitteln zéhlt auch das Tragermaterial, das arz-
neilich wirkende Stoffe fir oberflaichengeschadigte Korperteile enthélt. Insbe-

sondere konnen sie Blutungen stillen, Exsudate aufsaugen, Wunden reini-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/tky/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301778901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.duden.de/rechtschreibung/Verband#b2-Bedeutung-1
http://www.duden.de/
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gen, vor aul3eren Einflissen schitzen, Granulation férdern, heilungsférdern-
des Mikroklima schaffen, bewahren und/oder wiederherstellen, Korperteile
stitzen, verbinden, umbhillen, komprimieren, Arzneimittel applizieren,
Schmerzen verhindern oder lindern. Beispiele fur Verbandmittel sind z. B.
moderne Wundversorgungsprodukte: z. B. Alginate, Hydrogele, Hydrokollo-
ide, Schaume, antimikrobielle Wundauflagen (z. B. mit Silber, Polyhexanid
oder physikalischen Wirkprinzipien), aktive Wundtherapeutika, Kollagen-
Wundauflagen, Hydrofasern, Glycerin-Gel, Wundauflagen mit Elektrodenei-
genschaften, Verbandsets, Verbandwatte, Kompressen, Tamponaden, Fi-
xierbinden und -pflaster, Wundpflaster, Wundschnell- und Heftpflaster, Kom-
pressions-, Stitz-, Entlastungs- und Steifverbande, Gipsverbande, Zinkleim-

binden.”.

Dies zeigt, dass es sich bei der Ware ,Pflaster um Verbandmaterial handeln
kann, dieses mithin von dem Oberbegriff ,Verbandmaterial* umfasst wird. Die
von der Markenstelle vorgenommene unterschiedliche Behandlung von
,Pflastern” einerseits - enge Ahnlichkeit zu ,pharmazeutischen Produkten® -
und ,Verbandmaterial“ andererseits - nur entfernte Ahnlichkeit zu den Wider-

spruchswaren - ist daher nicht (mehr) gerechtfertigt.

Zwar sind Verbandmittel (und Pflaster) Medizinprodukte und keine Arznei-
mittel. Die oben aufgefihrte Erlauterung des BVMed zeigt aber, dass sich die
beiden Produktgruppen Arzneimittel einerseits und Pflaster/Verbandmaterial
andererseits immer mehr verzahnen. Insbesondere im Bereich der Haut-
pflege konnen sich Uberschneidungen bei der Anwendung der jeweiligen
Produkte ergeben, z. B. bei Praparaten mit dermatologischem Einschlag.
,verbandmaterial* kann dazu dienen, auf die Haut aufgebrachte oder Uber
die Haut abzugebende Wirkstoffe abzudecken bzw. zu fixieren, um den Hei-
lungsprozess zu fordern, so dass sich die Waren dadurch ergdnzen kénnen.
AulRerdem besteht eine Entwicklung zu - von den Warenoberbegriffen der

Widerspruchsmarke umfassten - Pflastern und Verbandmaterial mit darauf
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bzw. darin angebrachten Wirkstoffen (vgl. BPatG, Beschluss vom
24.11.2008, 25 W (pat) 37/07). Daher kann der Verkehr bei (vermeintlich)
identischer Kennzeichnung leicht annehmen, dass die Produkte aus dem

gleichen Betrieb stammen.

Es liegt deshalb eine jedenfalls mittlere Ahnlichkeit zwischen ,Verbandmate-
rial“ und dem weiten Oberbegriff ,pharmazeutische Produkte“ der Wider-

spruchsmarke vor.

b) Die Dienstleistungen der Klasse 35 ,Werbung; Geschéftsfuhrung; Biroarbei-
ten® der jungeren Marke sind undhnlich zu den Widerspruchswaren; es sind
hier keinerlei relevante Beruhrungspunkte festzustellen und von der Wider-

sprechenden auch nicht vorgetragen.

c) Zwischen den ,Einzelhandelsdienstleistungen mit den Waren der Klasse 3
und 5° und den Widerspruchswaren der Klasse 3 und 5 ist wegen der Identi-
tat dieser Waren mit dem Sortiment der Handelsdienstleistungen eine durch-

schnittliche Ahnlichkeit anzunehmen.

Der Bundesgerichtshof (GRUR 2014, 378 Rn. 39 — OTTO CAP) hat zur Fra-
ge der Ahnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie
bezogenen Waren unter Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Bran-
chenahnlichkeit nach § 15 Abs. 2 MarkenG (vgl. GRUR 2012, 635 Rdnr. 16 —
METRO/ROLLER’s Metro) festgestellt, dass es fir die Annahme einer Ahn-
lichkeit ausreicht, wenn sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden
Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses
Verhdaltnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus
denselben Unternehmen. Davon ist fiur das Verhaltnis zwischen Waren und
den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u. a. dann auszuge-
hen, wenn gro3e Handelshauser in dem betreffenden Warensektor neben

dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken an-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ckj/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ckj/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ckj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=12&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001901140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ckj/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ckj/
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bieten. Diese Voraussetzungen sind auch beim Einzelhandel mit Waren der
Klasse 3 und 5 gegeben.

Soweit der Beschwerdegegner in diesem Zusammenhang geltend macht,
dass die BGH- Entscheidung zu ,Otto Cap® nicht einschlagig sei, weil sich im
vorliegenden Fall keine (nahezu) identischen Marken gegenuberstinden,
greift dieser Einwand nicht; denn er vermengt hier die Frage der Waren-
/Dienstleistungséahnlichkeit, die — wie oben ausgefuhrt - unter Zugrundele-
gung identischer Zeichen geprift wird, mit der des Grades der tatséchlichen
Markenahnlichkeit.

Im Bereich des Einzelhandels von Waren der Klasse 3, also u. a. von Kos-
metika und ParfUmerieartikeln - Anbieter sind u. a. auch Drogerieméarkte wie
d..., R..., M... sowie Kosmetikketten wie D..., P...,

... - sind vielfach Eigenmarken etabliert. Hier ist daher von durch-

schnittlicher Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit auszugehen.

Bei den Widerspruchswaren der Klasse 5 ,Préparations hygiéniques/sanitary
preparations/Hygieneartikel“ kann es sich um Baby- und Inkontinenzwindeln
handeln; auch in diesem Bereich bieten Einzelhandler Eigenmarkenprodukte
an. Entsprechendes gilt auch fur ,aliments pour bébés/food for babies/Baby-
nahrung” (z. B. d...-Marke ,babylove® fir Babybrei). Auch zwischen den Ein-

zelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 5 und den Widerspruchs-

waren aus dieser Klasse besteht daher mittlere Ahnlichkeit.

In Bezug auf die ,Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 10“ ist
dagegen keine Ahnlichkeit zu den Widerspruchswaren festzustellen. Denn
die Widerspruchsmarke ist nur fir Waren der Klasse 3 und 5 geschitzt, nicht
aber fur solche der Klasse 10. Einzelne Waren aus der Klasse 10 — hierzu
gehoren z. B. Gerate fur physikalische Therapie, Gehérschutzgeréate, Hilfen

zur Nahrungsaufnahme und Schnuller, Sexhilfen, medizinische und veteri-
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narmedizinische Apparate und Instrumente, medizinische M6bel und Bettwa-
ren, Ausrustung zum Umlagern von Patienten, medizinische Bekleidung, Pro-
thesen und kinstliche Implantate, orthopédische Hilfen, Mobilitatshilfen, Teile
und Zubehor fir alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten
— mogen ahnlich sein zu den Widerspruchswaren der Klasse 5. Dies fihrt
aber nicht dazu, dass auch die ,Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der
Klasse 10% die regelmalig von Sanitatshausern und teilweise auch von Apo-
theken angeboten werden, ebenfalls noch im Ahnlichkeitsbereich hierzu lie-
gen wudrden, denn die Dienstleistungen beziehen sich jedenfalls nicht - wie
es erforderlich wére - konkret auf die Widerspruchswaren.

d) Die ,medizinischen und veterinarmedizinischen Dienstleistungen® der Klas-
se 44 der angegriffenen Marke sind — unter Berucksichtigung der oben auf-
gefuhrten Ahnlichkeitskriterien zwischen Dienstleistungen einerseits und Wa-
ren andererseits - ohne weiteres ahnlich zu den Widerspruchswaren ,Produ-
its pharmaceutiques et vétérinaires/Pharmaceutical and veterinary preparati-
ons/pharmazeutische und veterinarmedizinische Praparate® (vgl. Rich-
ter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage,
S. 348 li. Sp.; S. 11 li. Sp. unten zu Arzneimittel ./. medizinische und pharma-
zeutische Beratung; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 09.02.2012,
25 W (pat) 45/10). Es handelt sich bei diesen Dienstleistungen um weite
Oberbegriffe, die neben dem typischen Erganzungsverhaltnis weitere Berih-
rungspunkte zu den Widerspruchswaren aufweisen. So stellt eine nicht uner-
hebliche Zahl der Erbringer dieser Dienstleistungen die dafir verwendeten
Produkte selbst her. Dies gilt zwar weniger fiir Arzte, die sich Ublicherweise
von Apotheken beliefern lassen, wohl aber fir Heilpraktiker und Alternativ-
mediziner sowie Vertreter der traditionellen chinesischen Medizin, die viel-
fach nur Rohstoffe oder Grundmaterialien beziehen und diese dann entspre-
chend der Diagnose dosieren, zusammenfihren und zubereiten (BPatG, Be-
schluss vom 31.01.2013, 30 W (pat) 528/11).
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Dasselbe gilt fur ,veterinarmedizinische Dienstleistungen®. Im Bereich der
Tiermedizin und ist das Selbstzubereiten oft schon deshalb erforderlich, weil
keine speziellen Medikamente im Handel erhéltlich sind. Insoweit besteht
ohne Weiteres Ahnlichkeit dieser Dienstleistungen zu den Waren ,produits
vétérinaires” (BPatG, Beschluss vom 31.01.2013, 30 W (pat) 528/11).

e) Die ,Gesundheits- und Schénheitspflege fir Menschen® der Klasse 44 ist
eng ahnlich zu den Widerspruchswaren ,cosmétiques/cosmetics/Kosmetika“
(vgl. BPatG, Beschluss vom 11.03.2004 - 25 W (pat) 211/01; Beschluss
vom 21.12.2004, 24 W (pat) 182/03). Die ,Gesundheits- und Schodnheits-
pflege fur Tiere® ist ohne weiteres &hnlich zu den Widerspruchswaren ,vete-
rinarmedizinische Produkte” (vgl. auch hierzu BPatG 30 W (pat) 528/11).

Im Umfang der angegriffenen Dienstleistungen ,Werbung; Geschéaftsfihrung;
Buroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 10“ muss
schon mangels Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit der Widerspruch und mithin

die Beschwerde erfolglos bleiben.

Im Ubrigen ist jedenfalls ein mittlerer Ahnlichkeitsgrad zu bejahen.

. Die Widerspruchsmarke ,MELVITA" verfugt tber durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft. Zwar handelt es sich bei der Schlusssilbe ,-vita“ um ein auf medizi-
nischem Gebiet und im Gesundheitssektor haufig verwendetes Markenelement.
Der aus der lateinischen Sprache stammende Begriff im Sinne von ,Leben” ist
in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. DUDEN online,
www.duden.de). Im hier betroffenen Warenbereich kommt ihm zudem die Be-
deutung ,Lebensfunktion, Lebenskraft® wie auch ,Vitalitat® (vgl. BPatG, Be-
schluss vom 1.12.2003, 30 W (pat) 219/02) zu und hat er damit beztglich der
Widerspruchswaren beschreibende Anklange. Gleichwohl ist der Wider-

spruchsmarke von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzu-
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billigen. Denn die Anfangssilbe ,Mel“ weist keine konkrete Bedeutung auf, so
dass die Gesamtmarke als Fantasiebegriff aufgefasst wird.

Ausreichende Anhaltspunkte fir eine Schwachung der Kennzeichnungskraft
durch benutzte Drittmarken liegen nicht vor (vgl. hierzu Hacker in Str6-
bele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 9 Rn. 174 ff.).

. Angesprochener Verkehrskreis ist hier in Bezug auf die Waren und Dienstleis-
tungen, die im Ahnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren liegen, neben
den jeweiligen Fachverkehrskreisen auch die Allgemeinheit der Verbraucher.
Erfahrungsgemall begegnen die allgemeinen Verbraucher allem, was mit
Schonheit und Gesundheit zu tun hat - auch der ihrer Haustiere (vgl. BPatG,
Beschluss vom 11.03.2014, 29 W (pat) 533/13 - VITACUR/Verticur) - mit etwas
erhoéhter Aufmerksamkeit, so dass insgesamt eine solche zugrunde zu legen ist.

. Bei dieser Ausgangslage — jeweils mindestens mittlere Ahnlichkeit der im Tenor
genannten Waren bzw. Dienstleistungen, durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft sowie etwas erhohte Aufmerksamkeit — sind an den zum sicheren Aus-
schluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen
Markenabstand nicht zu strenge Anforderungen zu stellen. Die angegriffene
Marke wird diesen Anforderungen in klanglicher Hinsicht im tenorierten Umfang
nicht mehr gerecht.

Maf3gebend flr die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Beriicksichtigung der unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 — Specsavers-
Gruppe/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 — Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR
2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 — Pantogast; GRUR
2008, 905 Rn. 12 — Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung
des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmaRig in

ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet
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(vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 — CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754
Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil];
GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 — [Carbonell/La Espanola]; BGH GRUR 2004,
779, 781 - Zwilling/ Zweibrtider). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegenuber-
stehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Ge-
halt zu ermitteln. Fir die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei re-
gelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH
GRUR 2014, 382 Rn. 25 — REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 — airdsl;
BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Nach Auffassung des Senats sind die Vergleichsmarken ,Mevida“ und
,MELVITA" im klanglichen Gesamteindruck so deutlich angenahert, dass eine
hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewahrleistet ist. Die Marken
werden einerseits ,me-wi-da“ und andererseits ,mel-wi-ta“ ausgesprochen. Die
Vergleichsworter stimmen in Silbenzahl, Vokalfolge (e-i-a) sowie in der Beto-
nung und im Sprechrhythmus Uberein. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen ein
sehr &hnliches Gesamtklangbild. Die bestehenden Abweichungen sind demge-

genuber gering.

Dieser Grad an klanglicher Zeichenahnlichkeit wird nicht durch einen erkennba-
ren abweichenden Sinngehalt beider Marken neutralisiert. Denn sowohl der
Markenteil ,-vita“ als auch der Markenteil ,-vida“ bedeuten im Deutschen ,Le-
ben®. Wenn schlie3lich noch berticksichtigt wird, dass die Marken im Verkehr
nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und ein Vergleich aufgrund eines un-
deutlichen Erinnerungsbildes erfolgt, kann eine klangliche Verwechslungsgefahr

nicht mehr verneint werden.

Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin mittlerweile ihre angegriffene Marke
in einer grafischen Ausgestaltung benutzt, die von der benutzten grafischen Aus-

gestaltung der Widerspruchsmarke abweicht, spielt keine entscheidungserhebli-
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che Rolle, da es im vorliegenden Verfahren auf die tatsachliche Benutzung der
Marken nicht ankommt.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden waren der Beschluss der Markenstelle
daher aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke auch in dem aus
dem Tenor ersichtlichen Umfang anzuordnen. Im Ubrigen war die Beschwerde

zurickzuweisen.

Fur die von Seiten des Beschwerdegegners beantragte Auferlegung der Kosten
auf die Beschwerdefuhrerin ist bei dem dargestellten Ergebnis kein Raum. Auch
im Ubrigen besteht keine Veranlassung, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG fur
das markenrechtliche Widerspruchsverfahren normierten Grundsatz, wonach jeder

Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten selbst tragt, abzuweichen.

Schliel3lich bestand auch fir eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemaR § 83
Abs. 2 MarkenG keine Veranlassung. Uber die Frage der Ahnlichkeit zwischen
Einzelhandelsdienstleistungen und den darauf bezogenen Waren hat der BGH
bereits entschieden.

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 gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehér 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,


http://www.juris.de/jportal/portal/t/dpf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=2158&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE009500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dpf/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=24&numberofresults=2158&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE009500000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren-
stral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbe-
schwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Akintche
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