BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 518/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:111018B30Wpat518.16.0



betreffend die Marke 30 2014 035 282

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die am 24. Juli 2014 angemeldete Wortmarke
Wellcotec-Germany

ist am 8. September 2014 fir die folgenden Waren und Dienstleistungen
.Klasse 10: Medizinische Laser
Klasse 21: Kosmetische Geréte

Klasse 44: Kosmetische Behandlung des Kérpers*

unter der Nr. 30 2014 035 282 in das Markenregister eingetragen worden.



Gegen diese Wortmarke, deren Eintragung am 10. Oktober 2014 veroffentlicht
wurde, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Dezember 2002 ange-
meldeten und am 26. Oktober 2004 eingetragenen Unionsmarke 002 986 685

Wellcomet

die fur folgende Waren und Dienstleistungen Schutz geniel3t:

JKlasse 3: Seifen, Parfumeriewaren, atherische Ole, Mittel zur

Korper- und Schonheitspflege

Klasse 8: Apparate, Gerate und Instrumente fur die Kérper- und

Schonheitspflege (soweit in Klasse 8 enthalten)

Klasse 9: Elektrische Apparate und Instrumente fir die Korper-
und Schonheitspflege (soweit in Klasse 9 enthalten)

Klasse 10: Arztliche Instrumente und Apparate, Spezialmobiliar

fur medizinische Zwecke
Klasse 11: Leuchtlupen, Bedampfungsgerate

Klasse 20: Madbel fur die Korper- und Schonheitspflege, insbeson-
dere Behandlungsliegen, Behandlungsstihle und Geratewagen

Klasse 44: Gesundheits- und Schonheitspflege fir Menschen®.

Die Markeninhaberin hat mit Eingabe vom 5. Marz 2015 die Einrede mangelnder

Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.



Die Widersprechende hat hierauf mit Schriftsatz vom 9. Juni 2015 Unterlagen zur
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

eingereicht.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2016 hat die Markenstelle fir Klasse 44 die ange-
griffene Marke auf den Widerspruch teilweise geldscht, und zwar fur die Waren

,Klasse 10: Medizinische Laser

Klasse 21: Kosmetische Gerate".

Im Ubrigen wurde der Widerspruch zuriickgewiesen; Kosten wurden weder aufer-

legt noch erstattet.

Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefuhrt, die Widersprechende habe auf
die zuldssige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke fir beide Benutzungszeitrdume nach § 43
Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG fur ,Ultraschallgerate glaubhaft gemacht. Dem
stehe nicht entgegen, dass die Widerspruchsmarke nach den vorgelegten Unter-
lagen mit Zusatzen benutzt worden sei; denn der beschreibende Zusatz
,TECHNOLOGY" sowie die werbetbliche grafische Ausgestaltung seien nicht ge-
eignet, den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verandern. In Anwendung
der sog. ,erweiterten Minimalldsung” sei es gerechtfertigt, die glaubhaft gemachte
rechtserhaltende Benutzung von ,Ultraschallgeraten” auf die ,medizinischen Appa-
rate” der Klasse 10 zu erweitern. Fur die Dienstleistungen der Klasse 44, namlich
~.Gesundheits- und Schoénheitspflege fir Menschen®, sei eine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke dagegen nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Ausgehend hiervon sei eine ,beachtliche” Warenahnlichkeit zwischen den rechts-
erhaltend benutzten Widerspruchswaren der Klasse 10 sowie den angegriffenen
Waren der Klassen 10 (,medizinische Laser") und 21 (,Kosmetische Gerate") fest-



zustellen. Zu den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 44 bestehe dagegen
absolute Unahnlichkeit, so dass der Widerspruch insoweit - hinsichtlich dieser

Dienstleistungen - bereits aus diesem Grunde zuriickzuweisen sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Das Wider-
spruchszeichen ,Wellcomet” beinhalte zwar das englische Grulwort ,welcome”,
von welchem aber durch die Schreibweise mit doppeltem ,|* und zusatzlichem ,t"

am Wortende hinreichend weggefuhrt werde.

Schlief3lich sei sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht Zeichen-
ahnlichkeit festzustellen. Der zusatzliche Wortbestandteil ,-Germany“ in der an-
gegriffenen Marke trete als rein beschreibender Sachhinweis fir den Zeichenver-
gleich zurtick, so dass sich die jeweils dreisilbigen Vergleichszeichen Wellcomet
und Wellcotec gegenuberstinden. Schriftbildlich ergebe sich eine hochgradige
Ahnlichkeit. Zudem seien sich die Marken klanglich zumindest durchschnittlich
ahnlich, da sie in den ersten beiden Silben identisch seien und zudem dieselbe
Vokalfolge (,e-0-e“) und Betonung aufwiesen. Demgegentber wirden die konso-
nantischen Unterschiede in der Schlusssilbe (,m / t“ bzw. ,t / c*) weniger beachtet.

Ausgehend hiervon bestehe flr die angegriffenen Waren Verwechslungsgefahr,
so dass dem Widerspruch insoweit stattzugeben und die Loschung der angegrif-
fenen Marke hinsichtlich dieser Waren anzuordnen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Eine Beschwerdebegrindung ist nicht zu den Akten gelangt. Im Amtsverfahren
hatte die Markeninhaberin vorgetragen, dass eine Zeichenéhnlichkeit im Hinblick
auf den ,zweiten Begriffsbestandteil ,-cotec" der angegriffenen Marke nicht ange-
nommen werden kdnne. Zwar werde die angegriffene Marke aufgrund des be-
schreibenden Inhalts des Bestandteils ,Germany* wohl zun&chst durch den Be-

standteil ,Wellcotec” gepragt. Dennoch sei eine schriftbildliche Ahnlichkeit zu ver-



neinen, da der auffallige Bestandteil ,-cotec die angegriffene Marke wesentlich
mit prage. Zugleich bestimme selbst bei flichtiger Aussprache der als ,kotek” ge-
sprochene Bestandteil den Klang des angegriffenen Zeichens in einer Weise, die
mit dem Klang des Bestandteils ,comet” in der Widerspruchsmarke nicht verwech-
selt werden konne. Der angesichts der Warenndhe zu fordernde hohe Abstand
zwischen den Zeichen sei schlie3lich insbesondere im Hinblick auf den Sinngehalt
der Vergleichsmarken gewahrt. Die englischen Worter ,Well* und ,comet” seien
auch im Inland allgemein bekannt und wirden gangig verwendet, so dass die Wi-
derspruchsmarke den fir jedermann verstandlichen Sinngehalt ,guter Komet*
aufweise. Der ohne weiteres erfassbare Sinngehalt ,Komet“ des Widerspruchs-

markenbestandteils sei mit dem Kunstwort ,cotec” nicht verwechselbar.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,
den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 44 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2016 aufzuheben, soweit
die Loschung der angegriffenen Marke fur die Waren
.Medizinische Laser; kosmetische Gerate* angeordnet worden ist,
und den Widerspruch aus der Unionsmarke 002 986 685 auch in-
soweit zurlickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffas-
sung des Senats zwischen den Vergleichsmarken im von der Markenstelle ange-
nommenen Umfang eine Verwechslungsgefahr im Sinne des 89 Abs.1 Nr. 2
MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht die Loschung der ange-
griffenen Marke fur die Waren der Klassen 10 und 21 angeordnet (8§ 43 Abs. 2
Satz 1 MarkenG).

A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2010, 1098, Nr.44 -Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933,
Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012,
1040, Nr.25 -pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr.22 - Bogner B/Barbie B;
GRUR 2012, 64, Nr.9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/
AIDU). Von maRgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit
der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder
Dienstleistungen). Daruiber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der alteren Marke
und - davon abhangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die
Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungs-
gefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren
(st. Rspr., z.B. BGH GRUR 2013, 833, Nr.30 - Culinaria/Villa Culinaria;
GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/ Bar-
bie B; GRUR 2012, 64, Nr.9 -Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103,
Nr. 37 - Pralinenform ll; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 -1l Ponte Finanziaria
Spa/HABM).

Nach diesen Grundsatzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr

von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.



1. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zulassigerweise erhobene
Einrede mangelnder Benutzung (88 43 Abs. 1, 125b Nr.4 MarkenG i.V. m.
Art. 15 GMV [jetzt: Art. 18 UMV]) erstreckt sich auf beide Benutzungszeitraume
nach § 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG, da die (Unions-)Widerspruchsmarke
002 986 685 Wellcomet zum Zeitpunkt der Vertffentlichung der angegriffenen
Marke bereits seit mehr als funf Jahren eingetragen war.

a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemaR § 43 Abs. 1 S. 3i. V. m.
§ 125b Nr. 4 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen zu bertcksichtigen, fur
die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht
worden ist. Der Widersprechenden oblag es demnach, eine rechtserhaltende Be-
nutzung der Widerspruchsmarke fur den Zeitraum innerhalb der letzten finf Jahre
vor der Veroffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Wider-
spruch richtet, glaubhaft zu machen (88 43 Abs. 1 Satz 1, 125 b Nr. 4 MarkenG),
namlich fir den Zeitraum von Oktober 2009 bis Oktober 2014, sowie fir die Zeit
innerhalb der letzten funf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung (88 43 Abs. 1
Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG), somit von Oktober 2013 bis Oktober 2018.

b) Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind fur den Fall, dass ein Widerspruch auf eine
altere Unionsmarke gestitzt wird (vgl. 8 42 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 125b Nr. 1 Mar-
kenG), die Glaubhaftmachungsregeln des 8§ 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend
anzuwenden mit der MalRgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit
alterem Zeitrang gemal § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemaf}
Artikel 15 der Verordnung Uber die Gemeinschaftsmarke (jetzt: Artikel 18 UMV)
tritt. Danach muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein (vgl.
hierzu im Einzelnen Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., §8125b
Rn. 41 ff.). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer
Hauptfunktion - die Ursprungsidentitdt der Waren (oder Dienstleistungen), fur die
sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um fir diese Waren (oder
Dienstleistungen) einen Absatzmarkt zu erschliel3en oder zu sichern, unter Aus-

schluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wer-



den, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der
Marke ernsthaft ist, ist anhand samtlicher Umstande zu prifen, die belegen kon-
nen, dass die Marke tatsachlich geschaftlich verwertet wird; dazu gehéren vor al-
lem Dauer und Intensitat der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleis-
tungen (vgl. EUGH GRUR 2003, 425, 428, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582,
584, Rn. 70 - VITAFRUIT). Nach der europaischen Spruchpraxis ist davon jeden-
falls auszugehen, wenn die Marke ,tatsachlich, stetig und mit stabilem Erschei-
nungsbild auf dem Markt prasent ist” (vgl. EUGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 - ||
Ponte Finanziaria SpA/HABM).

c) In Anwendung der dargelegten Grundséatze hat die Widersprechende eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemaf Art. 18 UMV in der
Union fur beide nach 88 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 125 b Nr. 4 MarkenG mal3gebli-
chen Zeitraume fur die Waren ,Arztliche Instrumente und Apparate, namlich Ultra-

schallgerate” glaubhaft gemacht.

aa) Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung enthalt die eidesstattliche Versiche-
rung vom 3. Juni 2015 des Geschaftsfuhrers der Widersprechenden, des Herrn
Dr. K..., in Verbindung mit der detaillierten Aufstellung gemafR Anlage
A 1 eine Glaubhaftmachung hinreichender Verkaufs- und Umsatzzahlen fur unter

der Widerspruchsmarke vertriebene ,Ultraschallgerate®”.

Nach der eidesstattlichen Versicherung stellt die Widersprechende u. a. ,Ultra-
schallgerate” her und verkauft diese, wobei die Gerate sich sowohl fir die kosme-
tische Behandlung, z. B. im Bereich Anti Aging oder fur Cellulite-Behandlungen,
als auch fur medizinische Behandlungen (wie z. B bei Muskelzerrungen, Arthritis
oder Hamatomen) eignen. Ferner ist glaubhaft gemacht, dass die Widerspre-
chende im ersten Benutzungszeitraum mehr als ... dieser Ultraschallgerate zu
Stuickpreisen von ... € bis zu ... € in Deutschland verkauft hat. Aus den An-
gaben in der eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit der dort in Bezug

genommenen Einzelauflistung gemall Anlage A 1 ergeben sich Jahresmindes-
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tumsatze alleine mit Ultraschallgeraten (ohne Zubehor) von ... € bis zu mehr
als ... € fur die Jahre 2009 bis 2013. Im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis
30. September 2014, der auch in den zweiten Benutzungszeitraum fallt, hat die
Widersprechende ferner einen Jahresmindestumsatz von mehr als ... € mit

Ultraschallgeraten erzielt.

Nach der eidesstattlichen Versicherung beziehen sich alle aufgefiihrten Stick-
zahlen (und damit Umsatzzahlen) auf Deutschland. Zwar ist vorliegend die Glaub-
haftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Unions-Widerspruchsmarke in
der Union gefordert. Jedoch reicht die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat
jedenfalls dann aus, wenn sie recht intensiv und umfangreich erfolgt ist (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125 b Rn. 44 m: w: N:). Dies ist im vorliegen-
den Fall angesichts der GroRenordnung der erzielten Umsatze zu bejahen. Im Er-
gebnis ist fur das Gebiet der Union ein Umfang, der - in Abgrenzung zur reinen
Scheinbenutzung (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a.a. O., 826 Rn. 86) - eine

ernsthafte Benutzung belegt, erreicht.

bb) Die Form der Benutzung ist glaubhaft gemacht durch die Angaben in der
eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit den Abbildungen in der Anlage
A 3, wonach die Widerspruchsmarke direkt auf der Vorderseite der Ultraschallge-

rate angebracht ist.

Die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke schei-
tert insoweit auch nicht daran, dass die Marke auf den Ultraschallgeraten mit Zu-

satzen wie folgt verwendet wird:
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Y wellcomet

V — TECHNOLOGY

Die Hinzufiigung von Zusatzen ist namlich unschadlich, soweit diese als marken-
manRig bedeutungslose, austauschbare Zutaten zu bewerten sind, denen der Ver-
kehr keine eigene mafigebende kennzeichnende Wirkung beimisst (Strébele/
Hacker/Thiering, a. a. O., 8 26 Rn. 200). Der Verkehr wird insoweit den erkennbar
beschreibenden Zusatz ,TECHNOLOGY" als ublichen beschreibenden Sachhin-
weis, nicht aber als Teil einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung auffassen,
wahrend er ,wellcomet” als Marke erkennt. Auch die Schreibweise des Anfangs-
buchstabens als Minuskel ist nicht geeignet, den kennzeichnenden Charakter der
Marke zu verandern (vgl. m.w. N. Strobele/Hacker/Thiering, a.a.O., 826
Rn. 200).

Dies gilt schlie3lich auch fur die grafischen Elemente und insbesondere das links
neben dem Schriftzug angeordnete Bildelement. Die Hinzufiigung von Bildele-
menten verandert den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wort-
marke nicht, wenn dadurch die wortliche Aussage lediglich zusatzlich illustriert
wird, ohne dass die bildliche Darstellung des Motivs eine eigenstandige kenn-
zeichnende Wirkung erzielt. Aber auch sonstige, nicht nur begriffsverstarkende
Bildbestandteile kdnnen akzeptiert werden, wenn durch ihre Anfligung der eigen-
standige Aussagehalt der Wortmarke nicht beeintrachtigt wird (BGH GRUR 1999,
995, 996 f. - HONKA - Hinzufligung eines nicht naher benennbaren Bildelements).
Unter dieser Voraussetzung muss auch eine durch die Kombination von Wort- und
Bildelementen entstandene einheitliche Emblemwirkung der Anerkennung einer

rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke nicht entgegenstehen (BGH GRUR
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2000, 1038, 1040 - Kornkammer; GRUR 2002, 167, 168 - Bit/Bud - jeweils mit
ausdricklicher Abgrenzung gegentber den strengeren Aussagen (zum friiheren
Recht) in BGH GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmuhle).

Vorliegend wird durch die Anfigung des fraglichen Bildelements der eigenstandige
kennzeichnende Charakter des Wortes ,wellcomet® nicht beeintrachtigt. Dabei tritt
noch hinzu, dass ,wellcomet” sowohl gréRenmalidig als auch aufgrund der zent-
ralen Anordnung innerhalb des Emblems hervorgehoben erscheint, wie auch die
zusatzliche Beiftigung des ,R im Kreis* (®) an die Marke dazu beitragt, dass nur
das Wort ,wellcomet* als der eigentliche betriebliche Herkunftshinweis aufgefasst
wird, der sich mit den weiteren Zusatzen nicht zu einer einheitlichen Kennzeich-
nung verbindet (Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 26 Rn. 183 m. w. N.).

cc) Demnach hat die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung fur die unter
den registrierten Oberbegriff der Klasse 10 ,Arztliche Instrumente und Apparate®
fallenden Waren ,Ultraschallgerate” glaubhaft gemacht, so dass bei Prifung der
Verwechslungsgefahr diese Waren zu bertcksichtigen sind (8 125 b Nr. 4, § 43
Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Eine gleichzeitige Benutzung auch fur die Widerspruchswaren der Klassen 8
bzw. 9 ,(Elektrische) Apparate, Gerate (...) fur die Kérper- und Schonheitspflege*”
ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 833,
Rn. 64 - Culinaria/Villa Culinaria) dagegen nicht anzuerkennen, da in der Benut-
zung einer Marke fir Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses
fallen, regelmaRig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke fur Waren lie-
gen soll, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen (vgl.

BGH, a. a. O.). Dies wirkt sich vorliegend indes nicht entscheidungserheblich aus.

2. Ausgehend von den danach auf Seiten der Widerspruchsmarke gemalid § 43
Abs.1 S.3i.V.m. § 125b Nr. 4 MarkenG zu berlcksichtigenden Waren (,Arztli-
che Instrumente und Apparate, ndmlich Ultraschallgerate”) konnen sich die Ver-


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307862001&docFormat=xsl&oi=kY387c6SNX&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE018701140&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE005000000&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE005000000&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE005000000&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE005000000&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE018701140&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=S
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gleichszeichen auf identischen sowie weit Gberdurchschnittlich ahnlichen Waren

begegnen.

Eine Ahnlichkeit einander gegentiberstehender Waren und/oder Dienstleistungen
ist grundsatzlich anzunehmen, wenn diese unter Bertcksichtigung aller fur die
Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Be-
schaffenheit, ihrer regelmaRigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmalRligen Ver-
triebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder
einander ergdnzender Produkte oder Leistungen so enge Berthrungspunkte auf-
weisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei - unterstellt - identischer Kenn-
zeichnung der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus demselben Unternehmen
oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom
11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, 1-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85
= WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Editions
Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinder-
zeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO).

Auf dem hier (mit) einschlagigen Fachgebiet der Dermatologie gehen medizini-
sche Therapie- und kosmetische Behandlungsformen héaufig Hand in Hand und
erganzen sich in ihrer Wirkungsweise (vgl. so schon BPatG, Beschluss vom
30. September 2009, 28 W (pat) 139/08 - IONTOMED/IONTO-COMED, juris
Rn. 24). Wie stark sich die beiden Bereiche dabei Uberschneiden kénnen, ver-
deutlicht gerade auch der vorliegende Fall. Denn ,Ultraschallgerate”, wie sie die
Widersprechende herstellt und vertreibt, werden auf dem Markt sowohl als medi-
zinische Gerate wie auch als Apparate zur Koérper- und Schonheitspflege (z. B. im
Bereich Anti-Aging) angeboten. Entsprechend - sowohl zur medizinischen Anwen-
dung, als auch zu asthetischen Zwecken - werden sie etwa von Hautarzten ge-
nutzt. Damit ist von einem medizinischen und kosmetischen Anwendungsbereich
dieser Gerate auszugehen (BPatG, Beschluss vom 30. September 2009,
28 W (pat) 139/08 - IONTOMED/IONTO-COMED, juris Rn. 24).


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE565262006&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE565262006&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE565262006&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE565262006&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE565262006&docFormat=xsl&oi=aEWSnC9yqG&docPart=K
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Vor diesem Hintergrund ist von Warenidentitat zwischen ,Arztlichen Instrumenten
und Apparaten, namlich Ultraschallgeraten* und ,Kosmetischen Geraten* auszu-
gehen, da ,arztliche Ultraschallgerate* zugleich - neben medizinischen Anwen-
dungsmaglichkeiten - kosmetische Behandlungen erméglichen und insoweit ,kos-
metische Gerate" darstellen konnen. Die unterschiedliche Klasseneinteilung (hier:
Waren der Klassen 10 bzw. 21) wirkt sich dabei auf die Beurteilung der Waren-
ahnlichkeit nicht aus (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 100).

Ferner bestehen erhebliche Uberschneidungen zwischen ,arztlichen Ultraschallge-
raten” und den angegriffenen ,medizinischen Lasern“. Etwa im Bereich der Der-
matologie handelt es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergén-
zende Produkte, die denselben bzw. sich ergdnzenden Behandlungszwecken die-
nen konnen. Werden daher ,Ultraschallgerate” und ,medizinische Laser mit iden-
tischen Marken gekennzeichnet, wird der Verkehr ohne weiteres davon ausgehen,
dass diese Waren aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen stammen. Daher ist insoweit von einer hochgradigen (weit Uberdurch-

schnittlichen) Warenahnlichkeit auszugehen.

3. Der Widerspruchsmarke Wellcomet kommt von Haus aus eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft  zu (zu den Graden der
Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr.55 - Culinaria/Villa
Culinaria).

Von einer origindr unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann vorliegend
nicht ausgegangen werden. Dies wére nur dann der Fall, wenn die Wider-
spruchsmarke erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt wére (vgl.
BGH MarkenR 2017, 412 Rn. 19 - Medicon-Apotheke/MedicoApotheke; GRUR
2014, Rn. 26 - REAL-Chips). Dies kann aber vorliegend nicht festgestellt werden.
Der Verkehr wird die Widerspruchsmarke als einheitliches Fantasiewort wahrneh-
men. Eine Anlehnung an das englische Begruf3ungswort ,Welcome* liegt, wie

auch die Markenstelle zutreffend ausgefihrt hat, aufgrund der Schreibweise (mit
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doppeltem ,I* sowie dem zusatzlichen Endbuchstaben ,t*) fern. Entgegen dem
Vortrag der Markeninhaberin erschliel3t sich das Markenwort auch nicht auf An-
hieb als Hinweis auf einen ,guten Kometen®, zumal die Kombination eines Ad-
verbs (,well*) mit einem Substantiv (,comet*) offensichtlich sprachregelwidrig ist.
Dariber hinaus ergébe die Begriffskombination ,guter Komet* im vorliegenden
Warenzusammenhang auch keinen (beschreibenden) Sinn und ist daher von vor-
neherein nicht geeignet, zu einer Kennzeichnungsschwache der Widerspruchs-

marke zu fuhren.

Auch im Ubrigen sind Anhaltspunkte fir eine aufgrund weiterer Faktoren
herabgesetzte oder aber gesteigerte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

4. Die Ahnlichkeit der Zeichen ist zumindest durchschnittlich.

a) Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich der jeweilige Ge-
samteindruck der einander gegenuberstehenden Zeichen malf3geblich (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr.45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen. Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniberstehender Zei-
chen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,
bildlicher und begrifficher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413,
Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004,
843, Nr.29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem;
GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrtder).

Dabei genigt fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmafiiig bereits die
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hinreichende Ubereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH
GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springen-
der Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Strobele/Hacker/
Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 268 m. w. N.).

b) Ausgehend davon kommen sich beide Marken bereits im Klangbild so nahe,
dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichen&ahnlichkeit nicht verneint

werden kann.

aa) In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken allerdings durch den in der
jungeren Marke zusatzlich vorhandenen Bestandteil ,-Germany* zunachst leicht

Zu unterscheiden.

Jedoch zwingt der Grundsatz der Mal3geblichkeit des Gesamteindrucks nicht
dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen.
Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zu-
sammengesetzten Zeichens fur den Gesamteindruck pragend sein und insoweit
eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begriinden koénnen (vgl. m. w. N.
BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013,
833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburger Pup-
penkiste). Voraussetzung hierfur ist, dass die anderen Bestandteile fur die ange-
sprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Ge-
samteindruck 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 kén-
nen (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr.37 - BGW/Scholz; GRUR 2007, 700,
Nr. 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola;
GRUR 2010, 1098, Nr.56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778,
779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wis-
senschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 - DiSC).
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bb) Vorliegend wird - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und wovon
auch die Markeninhaberin ausgeht - der Gesamteindruck der angegriffenen Marke
durch den Bestandteil Wellcotec gepragt, wahrend der weitere Bestandteil
.Germany“ als beschreibender Hinweis auf einen geografischen Bezug (zu
Deutschland) bzw. Herkunftsort und damit als schutzunfahiger Bestandteil in den
Hintergrund ruckt.

Entgegen dem weiteren Vorbringen der Markeninhaberin wird der Verkehr das
Wort Wellcotec als einheitliches Fantasiewort auffassen. Besondere Umstande,
die den Verkehr veranlassen wirden, das Einwortzeichen weiter in seine Be-
standteile zu zergliedern (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 347) bzw.
vorrangig auf das Element ,-cotec” abzustellen, sind weder vorgetragen noch
sonst ersichtlich. Der Vortrag zu einer Pragung durch das Element ,-cotec” geht
daher ins Leere; vielmehr ist auf Seiten der angegriffenen Marke Wellcotec nur in

seiner Gesamtheit zu wirdigen (Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 9 Rn. 348).

cc) Stehen sich damit die Vergleichszeichen Wellcotec und Wellcomet gegen-
Uber, ist klanglich eine zumindest durchschnittliche Zeichen&hnlichkeit festzustel-

len.

Die jeweils dreisilbigen Vergleichszeichen sind in den ersten beiden Silben ,Well-
co" identisch. Hinzu tritt in klanglicher Hinsicht, dass auch die jeweiligen Endsilben
durch denselben Vokal ,e* bestimmt sind, so dass sich eine identische, das Ge-
samtklangbild maf3geblich beeinflussende Vokalfolge , e-0-e“ ergibt. Im Verhaltnis
zu diesen erheblichen Ubereinstimmungen, gerade auch am grundsatzlicher stér-
ker beachteten Wortanfang, stellen die konsonantischen Abweichungen in der
Schlusssilbe kein ausreichendes Gegengewicht dar, um ein sicheres Auseinan-

derhalten der Markenworter in klanglicher Hinsicht zu ermdglichen.
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Wie bereits dargelegt, weist die Widerspruchsmarke schlief3lich auch keinen sofort
und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Ubereinstimmungen im

Klangbild beider Marken ,neutralisieren“ oder zumindest reduzieren kdnnte.

5. Angesichts einer Identitat bzw. weit tiberdurchschnittlichen Ahnlichkeit der sich
gegeniberstehenden Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke und der zumindest durchschnittlichen klanglichen Ahnlichkeit
der Kollisionszeichen kann dann aber in der Gesamtabwagung eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen beiden Marken nicht verneint werden.

B Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch
sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften iber 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-

lich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr
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