BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 522/15 Verkindet am
12. Juli 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die eingetragene Marke 30 2013 061 637

BPatG 154
05.11



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 12. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht

Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 23. Januar 2015 wird aufgehoben, so-
weit der Widerspruch aus der Marke 933 815 gegen die angegrif-
fene Marke 30 2013 061 637 in Bezug auf die Waren ,atherische
Ole; Mittel zur Korper- und Schonheitspflege; Haarwasser; Zahn-
putzmittel; pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeug-
nisse, Hygienepraparate fir medizinische Zwecke; diatetische Er-
zeugnisse fur medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial,
Desinfektionsmittel“ zurlickgewiesen worden ist. In Bezug auf die
vorgenannten Waren wird die Loschung der angegriffenen Marke
angeordnet.

Grinde

Die am 29. November 2013 angemeldete Wortmarke

Diacaro Robugen

ist am 25. Februar 2014 unter der Nr. 30 2013 061 637 fur die nachfolgend ge-
nannten Waren der Klassen 3 und 5



Parfumeriewaren; atherische Ole; Mittel zur Korper- und Schon-
heitspflege; Haarwasser; Zahnputzmittel,

Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse; Hygie-
nepraparate fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse flur
medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektions-

mittel

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuihrte Markenregister

eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der am 8. September 1973 angemeldeten und am
28. Juli 1975 unter der Nr. 933 815 registrierten Wortmarke

Diacard

im Umfang ihrer Eintragung fur die nachfolgend genannten Waren der Klasse 5,

namlich
Arzneimittel,
Widerspruch erhoben.

Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende ihren Widerspruch gegen die
Eintragung der angegriffenen Marke in Bezug auf deren Registrierung fur ,Parfi-

meriewaren® zuruckgenommen.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des DPMA hat den Widerspruch durch Beschluss
vom 23. Januar 2015 zurlckgewiesen. Zwischen den Streitmarken bestehe keine
Verwechslungsgefahr. Zwar konnten die fir die Vergleichsmarken eingetragenen
Waren im Bereich ,pharmazeutische Erzeugnisse® identisch sein. Ferner sei von
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die

angegriffene Marke halte dennoch den bei Abwagung der erheblichen Umstande



gebotenen deutlichen Zeichenabstand ein. Die Marke ,Diacaro Robugen® in der
Gesamtheit sei im Hinblick auf ihren Bestandteil ,Robugen® ohne weiteres von der
Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Der Bestandteil ,Diacaro“ als solcher
konne dem Zeichenvergleich nicht isoliert zugrunde gelegt werden. Es lasse sich
namlich nicht feststellen, dass der Bestandteil ,Robugen® der angegriffenen Marke
unter Endverbrauchern als Herstellerangabe erkannt und deswegen der Bestand-
teil ,Diacaro” als eigentliche Produktkennzeichnung wahrgenommen werde. Fer-
ner hielte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zur Wider-
spruchsmarke ,Diacard® selbst dann ein, wenn das Publikum den Bestandteil
,Diacaro” als pragenden oder selbstandig kennzeichnenden Bestandteil der ange-
griffenen Marke auffassen wirde. Der abweichende Endlaut ,0“ des Zeichenbe-
standteils, der in klanglicher Hinsicht auch eine andere Silbenartikulation nach sich
ziehe, lasse in jeder Hinsicht eine hinreichende Unterscheidung der Marken zu.
Dabei unterstutze die der Wortsilbe ,-card“ der Widerspruchsmarke eigene Be-
deutung im Sinn von ,Herz“ die Unterscheidung der Marken durch das Publikum.
In schriftbildlicher Hinsicht sei zudem vorrangig auf die Wahrnehmung der Zeichen
durch den Fachverkehr, der Uber ein gehobenes Unterscheidungsvermdgen ver-

fuge, abzustellen.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zwischen den Ver-
gleichsmarken sei Verwechslungsgefahr gegeben. Nach der mafRgeblichen Re-
gisterlage sei im Hinblick auf Uberschneidungen in der Anwendung und im Ver-
trieb von einer engen Ahnlichkeit der Waren auch in Bezug auf die in Klasse 3 re-
gistrierten Waren der angegriffenen Marke auszugehen. Im Rahmen des Zeichen-
vergleichs sei auf Seiten der angegriffenen Marke auch auf den Markenbestandteil
,Diacaro“ als solchen abzustellen. Denn der Markenbestandteil ,Robugen“ werde
jedenfalls durch den angesprochenen Fachverkehr als eine Herstellerangabe be-
griffen, so dass der Markenbestandteil ,Diacaro eine den Gesamteindruck der
angegriffenen Marke pragende oder in der angegriffenen Marke wenigstens eine
selbstandig kennzeichnende Stellung einnehme. Der Bestandteil ,Diacaro der

angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke ,Diacard“ seien einander je-



denfalls in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig &hnlich, insbesondere bei einer

Darstellung in Grol3buchstaben.
Die Widersprechende hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 23. Januar 2015 aufzuheben, soweit
der Widerspruch aus der Marke 933 815 gegen die angegriffene
Marke 30 2013 061 637 in Bezug auf die Waren ,atherische Ole;
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege; Haarwasser; Zahnputz-
mittel; pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse,
Hygienepréaparate fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeug-
nisse fur medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial, Desin-
fektionsmittel® zurtickgewiesen worden ist, und in Bezug auf die
vorgenannten Waren die Loschung der angegriffenen Marke an-

zuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die ankindigungsgemaRy nicht an der
mindlichen Verhandlung teilgenommen hat, hat in ihrer schriftséatzlichen Erwide-

rung auf die Beschwerde sinngemal beantragt,
die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Sie fuhrt unter Bezugnahme auf die Ausfihrungen im angegriffenen Beschluss der
Markenstelle aus, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Streitmarken
nicht gegeben sei. Insbesondere weise auch der Bestandteil ,Diacaro® als solcher

einen ausreichenden Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke auf.

Erganzend wird auf die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle, die Schrift-

satze der Beteiligten und den tbrigen Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg.
Im nach Teilricknahme des Widerspruchs noch beschwerdegegenstandlichen
Umfang besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gemali
8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzu-
heben und die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen war, 88 43 Abs. 2
Satz 1, 42 Abs. 2 Nr.1 MarkenG. In Bezug auf die Eintragung der angegriffen
Marke fur ,Parfumeriewaren® hat sich das Beschwerdeverfahren durch die Rick-

nahme des Widerspruchs erledigt.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundes-
gerichtshofes unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz.32 - BARBARA
BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 — Calvin Kleinf/[HABM; BGH GRUR 2012, 64,
Tz. 9 — Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 — pjur/pure; BGH
GRUR 2013, 833, Tz. 30 — Culinaria/Villa Culinaria). Von maf3geblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, die ldentitat
oder Ahnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus fol-
gende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind
zwar fUr sich gesehen voneinander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechsel-
wirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR
2008, 343, Tz.48 -l Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64,
Tz. 9 - Maalox/Melox—GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 — pjur/pure; siehe auch
Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, 8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Dartber
hinaus kénnen flr die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren rele-
vant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Ver-
kehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu
erwartende Differenzierungsvermégen dieser Verkehrskreise bei der Wahrneh-

mung der Kennzeichen.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001201123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE004903123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE115770964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE116080964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE116080964&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_44
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304142012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304142012&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_25
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303332013&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_30
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1. Die fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 3 und 5, auf
die der Widerspruch sich noch erstreckt, und die fur die Widerspruchsmarke nach
der hier maf3geblichen Registerlage unabhangig von einer Rezeptpflicht und von
einer bestimmten Indikation zu berlcksichtigende Ware ,Arzneimittel sind teil-

weise identisch und im Ubrigen zumindest tiberdurchschnittlich &hnlich.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren kommt es darauf an, ob diese unter
Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmaRRigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelméRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungs-
zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen und
anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge
Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung
sein konnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 — VITAFRUIT; BGH
GRUR 2009, 484, Tz. 25 — Metrobus; BGH GRUR 2015, 16, Tz. 16 — ZOOM; Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 59 m. w. N.).

a) Die fur die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen ,pharmazeutische”
und ,veterindrmedizinische Erzeugnisse“ (vgl. § 2 Abs. 1 Arzneimittelgesetz) sind

mit den fur die Widerspruchsmarke eingetragenen ,Arzneimitteln® identisch.

b) Die ferner in Klasse 5 fur die angegriffene Marke eingetragenen ,Hygieneprapa-
rate fur medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ kon-
nen insbesondere im Bereich der Behandlung von Wunden Uberschneidungen
oder jedenfalls deutliche Berlhrungspunkte zur ,Arzneimitteln“ aufweisen. Daher
kann der Verkehr bei unterstellter identischer Kennzeichnung naheliegend an-

nehmen, dass die Produkte aus dem gleichen Betrieb stammen.

,Pflaster und ,Verbandstoffe“ kdnnen dazu dienen, auf die Haut aufgebrachte

oder Uber die Haut aufzunehmende Wirkstoffe abzudecken bzw. zu fixieren, um


https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE565262006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312652009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312652009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/s9i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=164&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312652009&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_25

den Heilungsprozess zu fordern, so dass sich diese Waren insofern erganzen
konnen. Dartber hinaus kénnen die von den Warenoberbegriffen der angegriffe-
nen Marke umfassten ,Pflaster und Verbandstoffe“ sogar selbst pharmazeutische
Wirkstoffe enthalten, die zur kontrollierten Freisetzung und Aufnahme Uber die
Haut bestimmt sind (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.10.2005, 25 W (pat) 140/03 - ver-
fugbar in PAVIS PROMA).

,Desinfektionsmittel” und ,Hygienepraparate fur medizinische Zwecke®“ einerseits
und andererseits ,Arzneimittel® erganzen sich bei der Behandlung von Wunden
und kénnen dabei im Hinblick auf bakterizide Eigenschaften jedenfalls teilweise
sogar dieselbe Funktion erfillen (st. Rspr., vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit
von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 66).

c) Zwischen "diatetischen Erzeugnissen fir medizinische Zwecke" und ,Arznei-
mitteln“ besteht ebenfalls eine Uberdurchschnittliche Warenahnlichkeit (vgl. Rich-
ter/Stoppel, a. a. O., S. 67). Denn ,diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwe-
cke® kdnnen, obwohl sie zugleich der Erndhrung dienen, insbesondere auch der
Vorbeugung, Linderung und Heilung von Krankheitszustanden dienen. Ferner be-
stehen deutliche Uberschneidungen mit pharmazeutischen Erzeugnissen bei den
tatsachlichen Herstellerbetrieben, den Vertriebswegen und insbesondere bei den
Abgabeformen und Aufmachungen der Produkte sowie der stofflichen Beschaf-

fenheit.

d) Auch die beschwerdegegenstandlichen, in Klasse 3 registrierten Waren der an-
gegriffenen Marke ,Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege; atherische Ole; Haar-
wasser; Zahnputzmittel“ weisen eine Uberdurchschnittliche Ahnlichkeit gegentiber
den flr die Widerspruchsmarke eingetragenen ,Arzneimitteln“ auf.

,Mittel und Koérper- und Schénheitspflege®, zu denen auch hautpflegende Produkte
rechnen, kénnen Uber eine zumindest weitgehend Ubereinstimmende Wirkstoff-
zusammensetzung wie Dermatika verfliigen, so dass sie sich in der Verwen-

dungsweise sehr nahestehen und ggf. sogar substituierbar sind. Die Rechtspre-



chung geht daher seit langem von einer engen wirtschaftlichen Néahe dieser Wa-
ren aus (vgl. BGH GRUR 1965, 670, 671 - Basoderm; BPatGE 38, 105, 109 -
Lindora/Linola).

Der Sammelbegriff "atherische Ole" bezeichnet aus Pflanzen gewonnene Kon-
zentrate, die zwar hauptsachlich in der Lebensmittelindustrie und in der Parfim-
industrie eingesetzt, aber im Hinblick auf antiseptische, desinfizierende und ent-
zindungshemmende Wirkungen auch fir pharmazeutische Praparate verwendet
werden (vgl. Hunnius, Pharmazeutisches Wadrterbuch, 8. Aufl., S. 992 f.). Diese
Waren konnen daher den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu bericksichtigen-
den ,Arzneimitteln" jedenfalls sehr ahnlich sein (vgl. auch Richter/Stoppel, a. a. O.,
S. 17).

Zwischen ,Zahnputzmitteln®, die der Eindammung gesundheitsbeeintrachtigender
Bakterien dienen, und Mund- und Rachenarzneien mit therapeutischer oder vor-
beugender Funktion, vgl. nur medizinische Kaugummis zur Kariesprophylaxe, ist

ein enger sachlicher Zusammenhang gegeben.

,Haarwasser* dienen haufig jedenfalls auch der Einwirkung auf die Kopfhaut und
weisen damit nach Zweckbestimmung und Anwendungsweise eine deutliche Néhe
zu Dermatika auf. Haufig handelt es sich dabei um Pflegemittel, die nach medizi-
nischen Gesichtspunkten konzipiert sind, die tber Vertriebswege und Verkaufs-
statte angeboten werden, Uber die auch Dermatika bezogen werden kdénnen, so
dass insoweit deutliche Anhaltspunkte fir eine gemeinsame unternehmerische

Verantwortung bestehen.

2. Die Widerspruchsmarke verfigt mangels anderer Anhaltspunkte Uber eine
durchschnittliche origindre Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende hat eine
auf Benutzung beruhende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke weder geltend gemacht noch sind entsprechende Tatsachen gerichtsbe-

kannt.
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3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen
Gesamtabwagung halt die angegriffene Marke mit Blick auf die vorgenannten Um-
stande den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke im beschwerdegegen-

standlichen Umfang nicht ein.

a) Eine fur das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenahnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmaf3ig ausreicht, wenn zwi-
schen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausrei-
chende Ubereinstimmungen festzustellen sind (Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl. 2015, 8 9 Rn. 254 m. w. N.).

Zwar weisen die gegenuberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit aufgrund des
Bestandteils "Robugen® der angegriffenen Marke klanglich und schriftbildlich gra-

vierende Unterschiede auf.

Allerdings kann eine Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn eine éltere
Marke, die identisch oder in hochgradig &hnlicher Weise als Bestandteil in eine
zusammengesetzte jungere Marke aufgenommen wird, in dieser jingeren Marke
eine selbstandig kennzeichnende Stellung hat (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042,
Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322, Tz. 18 — Malteserkreuz I; GRUR 2012,
635, Tz.22 —METRO/ROLLER's Metro; BPatG, Beschluss vom
7. Mai 2010 - 25 W (pat) 52/09 — Nimm 2 Fruchtpops/fruitpop, verfigbar in PAVIS
PROMA). Dies ist vorliegend fur den Bestandteil ,Diacaro“ der angegriffenen
Marke zu bejahen, so dass das Publikum die altere Marke ,Diacard“ dem Inhaber
des Unternehmenskennzeichens ,Robugen® zuordnen und meinen kann, sie be-
zeichne dessen Produkte, oder dass es wenigstens annehmen kann, die be-
schwerdegegenstandlichen Waren stammten von wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen. Es ist hierbei auch nicht zu fordern, dass sich die Ver-
gleichsmarken auf identischen Waren begegnen. Eine im Bereich der noch ange-

griffenen Waren der jungeren Marke gegebene hochgradige Waren&hnlichkeit ist


https://www.juris.de/jportal/portal/t/1hgp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE608532005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1bnw/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=44&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313822006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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insofern ausreichend (val. BPatG, Beschluss vom
7. Mai 2010 - 25 W (pat) 52/09 —, Rn. 32 — nimm 2).

In der angegriffenen Marke kommt dem kennzeichnungskraftigen Bestandteil
"Diacaro” im Hinblick auf die dem Publikum erkennbare Funktion des Elements
,Robugen® als Unternehmenshinweis eine hinreichend eigenstandige Stellung als
Produktkennzeichen zu. Denn jedenfalls dem mit den in Rede stehenden Waren
befassten medizinischen Fachpublikum, das mit Rucksicht auf seine qualifizierten
Fach- und Marktkenntnisse als fir sich erheblicher Teil des Verkehrs zu bertck-
sichtigen ist (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rn. 29 — Maalox/Melox-GRY), wird der
Bestandteil "Robugen® der juingeren Marke in Bezug auf die beschwerdegegen-
stéandlichen Waren als Unternehmenshinweis bekannt oder wenigstens erkennbar
sein. Das Unternehmen ,Robugen® verfigt ndmlich angesichts seiner - wie aus
den in der mindlichen Verhandlung angesprochenen Angaben seiner Homepage
hervorgeht - fast 90-jahrigen Geschaftstatigkeit Uber eine nicht unerhebliche
Marktprasenz, insbesondere halt es auch Markenrechte an dem Wort ,Robugen®
(Nr. 340 873, angemeldet 1925) und an einer Reihe weiterer, teilweise auch in die
Rote Liste aufgenommener Marken mit dem Bestandteil ,Robugen® (vgl. Rote
Liste 2013, S. 1938).

Ausgehend von einer hochgradigen schriftbildlichen Ahnlichkeit zwischen dem Be-
standteil ,Diacaro“ der jungeren Wortmarke Marke und der alteren Wortmarke
,Diacard“ kann das medizinische Fachpublikum bei einem Zeichenvergleich nach
dem Erinnerungsbild den Eindruck gewinnen, die altere Marke sei erganzend zu
einem Unternehmenshinweis in das jingere Kombinationszeichen aufgenommen
worden. Die Priifung der schriftbildlichen Ahnlichkeit von Wortmarken erstreckt
sich neben der registrierten Markenform auch auf andere verkehrstbliche Schreib-
weisen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8 9 Rn. 282). Bei Grol3-
schreibung der Marken unterscheiden sich der Bestandteil ,DIACARO® der ange-
griffenen Marke und andererseits die Widerspruchsmarke ,DIACARD® lediglich
hinsichtlich der Endlaute ,0“ / ,D*, zwischen denen im Hinblick auf ihre jeweils ge-

schlossene und zumindest teilweise ovale Gestalt auch erhebliche Ann&herung
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besteht, so dass ungeachtet der durch Fachverkehr regelméRig beobachteten
Sorgfalt insoweit eine hochgradige Zeichenahnlichkeit gegeben ist. Der Gefahr,
dass das angesprochene Fachpublikum von einer Ubernahme der Marke
,Diacard“ in die angegriffene Marke ausgeht, vermag auch der von der Marken-
stelle angenommene Bedeutungsgehalt der Wortsilbe “-card® im Sinne von ,Herz*
nicht entscheidend entgegenzuwirken. Insofern kann bereits nicht angenommen
werden, dass das angesprochene Fachpublikum die Wortsilbe ,-card” der alteren
Marke ,Diacard“ unmittelbar in der genannten Bedeutung erfassen wirde. Jeden-
falls in Bezug auf die im Rahmen der Ahnlichkeit der eingetragenen Waren auf
Seiten der Widerspruchsmarke in erster Linie relevanten Dermatika und anderen
Arzneimittel, die in keinem Zusammenhang zu einer kardiologischen Indikation
stehen, liegt dies fern. Im Ubrigen kann auch eine begriffliche Unterscheidungs-
hilfe nicht die Gefahr ausrdumen, dass das angesprochene Publikum sich unge-
achtet eines Wortsinns bei hochgradiger Schriftdhnlichkeit verlesen kann (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8§ 9 Rn. 295).

Eine Abweichung von der nach §8 71 Abs.1 MarkenG vorgesehenen eigenen
Kostentragung der Beteiligten ist nicht veranlasst.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis

der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich Lachenmayr-Nikolaou Schmid

Bb



