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Der |. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Februar 2020 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odorfer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am
1. Marz 2019 an Verkindungs Statt zugestellte Beschluss des
28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurlickverwiesen.

Griinde:

A. Die Injex Pharma AG (im Folgenden: friihere Markeninhaberin) war In-
haberin der am 30. Marz 2012 angemeldeten und seit dem 12. Juni 2012 unter
der Nummer 30 2012 023 007 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke

: NJ EX

die fur die Waren der Klasse 10 "Injektions-Gerat ohne Nadel" Schutz bean-

sprucht.



Gegen die am 13. Juli 2012 veroffentlichte Eintragung der Marke hat die
Widersprechende zum einen aus der am 16. Mai 1998 angemeldeten und am
5. Mai 2000 unter der Nummer 398 27 581 eingetragenen deutschen Wortmarke
"INJEKT", die fur die Waren der Klasse 10 "Chirurgische, arztliche, zahn- und
tierarztliche Instrumente, Apparate und Gerate" Schutz beansprucht, und zum
anderen aus der unter der Nummer 772 712 eingetragenen IR-Wortmarke "IN-
JEKT" Widerspruch erhoben, die aufgrund einer erganzenden Anmeldung vom
10. August 2011 fur Waren der Klasse 10, namlich "Surgical, medical, dental and
veterinary instruments, apparatus and utensils" im Gebiet der Europaischen

Union geschutzt ist.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 1. Mai 2015 ist Uber
das Vermogen der friheren Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eroffnet
und ein Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Deutsche Patent- und Marken-
amt hat das Widerspruchsverfahren durch die Eréffnung des Insolvenzverfahrens
nicht als unterbrochen angesehen und die Widerspriche mit Beschluss vom

13. Januar 2016 zuriickgewiesen.

Nachdem die Widersprechende gegen diese Entscheidung Beschwerde
eingelegt hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene
Marke mit Wirkung zum 3. Mai 2017 auf die jetzige Markeninhaberin umgeschrie-
ben. Diese hat mit Schriftsatz vom 16. Mai 2017 erklart, das Beschwerdeverfah-
ren als Beteiligte zu Gbernehmen. Sowohl die frihere als auch die jetzige Mar-

keninhaberin haben eine Benutzung der Widerspruchsmarken in Abrede gestellt.

Die gegen die Zurtickweisung der Widerspriche gerichtete Beschwerde
der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, MarkenR 2019, 416).
Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die
Widersprechende ihr Loschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin bean-

tragt, die Rechtsbeschwerde zuriickzuweisen.



Die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach § 87
Abs. 2, § 68 Abs. 1 MarkenG im Verfahren Stellung genommen.

B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patent- und
Markenamt habe den Widerspruch aus den Wortmarken “INJEKT" im Ergebnis
zu Recht gemal 8§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begriindung
hat es ausgefuhrt:

Die jetzige Markeninhaberin sei wirksam als Beteiligte in das Wider-
spruchs- und Beschwerdeverfahren eingetreten. Das Beschwerdeverfahren sei

nicht infolge der Insolvenz der friiheren Markeninhaberin unterbrochen.

Zwischen den Streitmarken bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr
gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zugunsten der Widersprechenden kdnne von
einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer beiden Widerspruchsmarken fur die
Waren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgegangen werden, so dass sie fir die Wa-
renkategorie der medizinischen Spritzen Schutz beanspruchen kénne. Zwischen
den von den Widerspruchsmarken geschitzten medizinischen Spritzen und den
Waren, fur die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, bestehe Identitat.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei von Haus aus unterdurch-
schnittlich. Unter Beriicksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen
kénne von einer Steigerung und im Ergebnis von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marken fir medizinische Spritzen in Deutschland
ausgegangen werden. Fur das Vorliegen einer Uberdurchschnittichen Kenn-
zeichnungskraft biete der Vortrag der Widersprechenden dagegen keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe allenfalls eine
weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche Ahnlichkeit, so dass
trotz teilweiser Warenidentitat eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Eine
begriffliche Zeichen&hnlichkeit komme aus Rechtsgriinden nicht in Betracht, weil
die einander gegenuberstehenden Marken auf die Worter "inject” oder "Injektion”
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hinwiesen. Diese Angaben seien fur medizinische Spritzen unmittelbar beschrei-
bend.

C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde haben Erfolg und fihren zur Zuriickverweisung der Sache an das Bun-
despatentgericht. Das Bundespatentgericht hat die jetzige Markeninhaberin mit
Recht als Beteiligte des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens angesehen
(dazu C Il). Seine Beurteilung, einer Entscheidung im vorliegenden Verfahren
stehe die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens Gber das Vermégen der bisherigen
Markeninhaberin nicht entgegen, weist ebenfalls keinen Rechtsfehler auf (dazu
C 11). Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begrindung kann eine Ver-
wechslungsgefahr gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jedoch nicht verneint wer-
den (dazu C IV).

|. Die ohne Beschrankung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene
Rechtsbeschwerde eréffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche
Nachprifung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entschei-
dung der als Zulassungsgrund angefihrten Rechtsfragen beschrankt ist
(st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - | ZB 34/17, GRUR
2019, 1058 Rn. 10 = WRP 2019, 1316 - KNEIPP).

Il. Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die
jetzige Markeninhaberin als Rechtsnachfolgerin der urspringlichen Markeninha-
berin gemanR § 28 Abs. 2 MarkenG als Beschwerdegegnerin Beteiligte des Be-

schwerdeverfahrens geworden ist.

1. Ist das durch die Eintragung einer Marke begriindete Recht auf einen
anderen Ubertragen worden oder Ubergegangen, so kann der Rechtsnachfolger
nach 8§ 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder
einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch
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auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begriindete Recht erst
von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und
Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs zugegangen ist.
Dasselbe gilt nach 8§ 28 Abs. 2 Satz 2 MarkenG entsprechend fiir sonstige Ver-
fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor
dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesge-
richtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Ubernimmt der Rechts-
nachfolger ein Verfahren nach 8 28 Abs. 2 Satz 1 oder 2 MarkenG, so ist die
Zustimmung der Ubrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich (8 28 Abs. 2
Satz 3 MarkenG).

2. Die jetzige Markeninhaberin hat nach Umschreibung im Markenregister
mit Wirkung zum 3. Mai 2017 das Beschwerdeverfahren ibernommen. Damit ist
sie als Rechtsnachfolgerin in die Verfahrensposition der friiheren Markeninhabe-
rin eingetreten (vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2007 - X ZB 41/03, BGHZ 172,
98 Rn. 28 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) und muss in entspre-
chender Anwendung von § 265 Abs. 2 ZPO samtliche Handlungen der friheren
Markeninhaberin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren gegen sich gelten
lassen (zu § 265 ZPO vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2005 - V ZR 230/04,
NJW 2006, 1351 Rn. 25; zur grundséatzlichen Geltung des § 265 ZPO im Anwen-
dungsbereich von § 28 MarkenG vgl. BGHZ 172, 98 Rn. 28 - Patentinhaberwech-

sel im Einspruchsverfahren).

lll. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nicht wegen eines ab-
soluten Verfahrensmangels gemald § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung
mit 8§ 547 Nr. 4 ZPO aufzuheben. Sie ist nicht wahrend der Unterbrechung des
Verfahrens gemaf3 § 240 ZPO ergangen.

1. Wahrend des rechtlichen Verfahrensstillstands ergangene Gerichtsent-

scheidungen sind - mit Ausnahme im Fall einer nach Schluss der mindlichen
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Verhandlung eingetretenen Unterbrechung (8 240 Abs. 3 ZPO) - zwar nicht nich-
tig, aber mit den statthaften Rechtsmitteln angreifbar (st. Rspr.; vgl. nur BGH,
Urteil vom 27. Januar 2009 - Xl ZR 519/07, NZI 2009, 783 Rn. 10 mwN). Eine
insolvente Partei ist ab Eréffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ordnungs-
gemaln vertreten. Ergeht in einem Berufungsverfahren trotz Er6ffnung des Insol-
venzverfahrens tber das Vermdgen einer Partei dennoch ein Urteil, beruht die-
ses Urteil auf einem Verfahrensfehler, der den absoluten Revisionsgrund des
8 547 Nr. 4 ZPO begrundet (BGH, NZI 2009, 783 Rn. 11). Dies gilt entsprechend
im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren. Ware die angegriffene Ent-
scheidung trotz der Unterbrechung des Verfahrens ergangen, waren Entschei-
dung und Verfahren gemalR § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung mit § 547
Nr. 4 ZPO aufzuheben.

2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass es durch die
Insolvenz der friheren Markeninhaberin nicht an einer Entscheidung in dem von
der Widersprechenden eingeleiteten und von der jetzigen Markeninhaberin als
Beschwerdegegnerin weitergefliihrten Beschwerdeverfahren gehindert war. Zum
mafdgeblichen Zeitpunkt der mindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentge-
richt war die angegriffene Marke nicht mehr Bestandteil der Insolvenzmasse der
friheren Markeninhaberin. Die Marke ist mit inrer Ubertragung Teil des Vermo-
gens der jetzigen Markeninhaberin geworden, das von dem Insolvenzverfahren
Uber das Vermogen der friheren Markeninhaberin nicht betroffen ist. Die jetzige
Markeninhaberin war als Rechtsnachfolgerin der friiheren Markeninhaberin ge-
malf 8§ 28 Abs. 2 MarkenG von dem Zeitpunkt an, in dem dem Deutschen Patent-
und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtslibergangs zugegangen

ist, zur Weiterfihrung des Beschwerdeverfahrens berechtigt.

IV. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den Wider-
spruchsmarken "INJE K T" und "INJEKT" und der angegriffenen Wort-Bild-
Marke "INJEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr geméafl 8 9 Abs. 1 Nr. 2
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MarkenG, halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand. Zwar ist die Beurteilung
des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Identitat der von den einander gegen-
Uberstehenden Marken geschuitzten Waren nicht zu beanstanden (dazu C IV 3).
Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei von schwacher originarer
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen, die infolge Benut-
zung gesteigert und damit als durchschnittlich anzusehen ist (dazu C IV 4).
Soweit es angenommen hat, eine Verwechslungsgefahr scheide wegen fehlen-
der Zeichenahnlichkeit zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffe-
nen Marke aus, halt dies der rechtlichen Nachpriufung jedoch nicht stand (dazu
CIV5).

1. Wahrend des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maf3gebliche
Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (BGBI. | 2018,
S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine fur die Beur-
teilung des Streitfalls maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus jedoch

nicht.

a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 30. Mé&rz 2012 und da-
mit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden
ist, ist fur den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemaR § 158 Abs. 3
MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG nF) wei-
terhin 8 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden

Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

Nach 8§ 42 Abs. 1 MarkenG aF kann innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach dem Tag der Veroffentlichung der Eintragung der Marke gemalf § 41 Abs. 2
MarkenG von dem Inhaber einer Marke oder einer geschéaftlichen Bezeichnung
mit alterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch kann nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF darauf gestutzt
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werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke
mit alterem Zeitrang nach 8§ 9 MarkenG geldscht werden kann.

Das nach § 42 Abs. 2 MarkenG aF auf L6schung der angegriffenen Marke
gerichtete Widerspruchsverfahren hat das Ziel, einen bestehenden Stérungszu-
stand zu beseitigen. Der Léschungsgrund muss daher sowohl im Kollisionszeit-
punkt, das heif3t zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jingeren
Marke, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung Gber den Widerspruch vorliegen
(BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP). Eine Starkung der Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke muss deshalb schon im Prioritatszeitpunkt der
angegriffenen Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung noch
vorliegen. Eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwéachung der
Kennzeichnungskraft ist zu bertcksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April
2008 - | ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 14 = WRP 2008, 1342 - SIERRA
ANTIGUO:; Beschluss vom 2. Juni 2016 - | ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 31 =
WRP 2017, 74 - Wunderbaum II; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP).

b) Fir das Bestreiten der Benutzung durch die Markeninhaberin im
Widerspruchsverfahren nach 8 43 Abs. 1 MarkenG bestimmt § 158 Abs. 5
MarkenG nF, dass die Vorschrift des § 43 MarkenG aF fur vor dem 14. Januar
2019 erhobene Widerspruche fortgilt. Nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG aF ist

die Benutzung lediglich glaubhaft zu machen.

c) Die mit Wirkung vom 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Anderungen
des § 9 MarkenG sind fur die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die neu
eingefiihrte Regelung in 8 9 Abs. 3 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 39
Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistun-
gen nicht deswegen als &hnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der
Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistun-

gen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klas-
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sen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmit-
telbare Bedeutung fir die Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren oder Dienstleis-
tungen zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. Buscher in
Bischer/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht,
3. Aufl.,, 8 14 MarkenG Rn. 221; Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl., 8 9 Rn. 100 mwN).

2. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heran-
ziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-
bei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen, dass
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008,
I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Les Editions Albert René/HABM [OBE-
LIX/MOBILIX]; Urteil vom 12. Juni 2019 - C-705/17, GRUR 2020, 52 Rn. 41 bis
43 = WRP 2019, 1563 - Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSOL]; BGH,
Beschluss vom 9. Juli 2015 - |1 ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016,
210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss
vom 14. Januar 2016 - |1 ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336
- BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 - | ZB 45/16, GRUR 2018, 79
Rn. 7 = WRP 2018, 82 - OXFORD/Oxford Club; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 19
- KNEIPP). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf
den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei ins-
besondere die unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu be-
ricksichtigen sind (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - | ZR 154/09, GRUR 2011,
826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix).
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3. Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis zu Recht von Identitat zwi-
schen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchs-
marke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, ausgegangen.

a) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die
neue Inhaberin der angegriffenen Marke spatestens mit Schriftsatz vom 26. Juni
2018 die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken gemaf 8§ 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG aF bestritten hat und dass diese Einrede im Beschwerdeverfahren zu
berticksichtigen war. Hiergegen erhebt die Rechtsbeschwerde auch keine RU-

gen.

b) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die Widersprechende
gemal} § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG aF eine Benutzung der Widerspruchs-
marken fir die Waren "zweiteilige Einmalspritzen" glaubhaft gemacht hat. Dies

wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen.

c) Es ist aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden, dass das Bundespa-
tentgericht Identitat zwischen den Waren der Widerspruchsmarke, fiir die es eine
rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den fur die angegriffene Marke

im Register eingetragenen Waren bejaht hat.

aa) Wird die altere Marke nur fir einen Teil der Waren oder Dienstleistun-
gen benutzt, fir die sie eingetragen ist, so gilt sie nach § 43 Abs. 1 Satz 3

MarkenG aF im Kollisionsfall lediglich fur diesen Teil als eingetragen.

bb) Das Bundespatentgericht hat die "zweiteiligen Einmalspritzen”, fur die
eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, den fir die deutsche Wider-
spruchsmarke "I N J E K T" eingetragenen Waren "arztliche, zahn- und tierarztli-
che Instrumente und Gerate" und den fur die internationale Registrierung
"INJEKT" eingetragenen Waren "medical, dental and veterinary instruments and

utensils” zugeordnet. Um die geschaftliche Bewegungsfreiheit der Inhaberin der
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Widerspruchsmarken nicht ungebuhrlich einzuengen, hat es die rechtserhaltend
benutzte Warenkategorie auf "medizinische Spritzen" erweitert. Ausgehend da-
von hat das Bundespatengericht Warenidentitat hinsichtlich der Waren "medizi-
nische Spritzen" mit den Waren "Injektions-Gerat ohne Nadel" auf Seiten der an-

gegriffenen Marke angenommen.

cc) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das
Bundespatentgericht habe bei der Prufung der Verwechslungsgefahr nicht von
der Warengruppe "medizinische Spritzen", sondern nur von den konkreten Wa-
ren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgehen und damit allenfalls eine Warenahn-
lichkeit annehmen dirfen, weil nur insoweit eine rechtserhaltende Benutzung

nachgewiesen sei.

(1) In der Rechtsprechung des Senats zum Ldschungsklageverfahren ist
anerkannt, dass die Benutzung fir eine Spezialware auch fir einen umfassende-
ren, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt. Die gebotene wirt-
schaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninha-
bers, in seiner geschaftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebihrlich eingeengt zu
werden, rechtfertigen es, auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die
nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehdren.
Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des
Markeninhabers und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Mar-
ken, die flr einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (vgl.
BGH, Urteil vom 10. April 2008 - | ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP
2008, 1544 - LOTTOCARD). Zum gleichen Warenbereich gehtéren gemeinhin
Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend tber-
einstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 1989 - | ZR 157/87, GRUR 1990, 39,
40 f. [juris Rn. 18] - Taurus; Urteil vom 5. Dezember 2012 - |1 ZR 85/11, GRUR
2013, 833 Rn. 61 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 8. Ja-
nuar 2014 - | ZR 38/13, GRUR 2014, 662 Rn. 12 = WRP 2014, 856 - Probiotik).
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(2) Die fur das Loschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Be-
wegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschran-
kung von Oberbegriffen gilt allerdings nicht fiir das Markenverletzungsverfahren.
Der Sinn und der Zweck des Benutzungszwangs gebieten es, die Marke in Kolli-
sionsféallen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur fir die
konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung fuhrte zu ei-
ner nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke fir ein Wa-
ren- oder Dienstleistungsverzeichnis mit einem weit gefassten Oberbegriff ge-
genuber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte
Ware beschrankt hat, und im Ubrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beein-
trachtigung der Rechtssicherheit bei der Prifung, ob eine Kollisionslage vorliegt.
Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Loschung fuh-
ren misste (BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - | ZR 110/03, GRUR 2006, 937
Rn. 21 f. = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Ist die Marke fur einen (weiten) Waren-
oberbegriff eingetragen, ist sie deshalb auch im Widerspruchsverfahren so zu
behandeln, als sei sie nur fur die konkret benutzten Waren registriert (vgl. BGH,
Beschluss vom 1. Juni 2011 - | ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 10 = WRP 2012,
83 - Maalox/Melox-GRY, mwN).

(3) Damit steht die Annahme des Bundespatentgerichts, der geschaftli-
chen Bewegungsfreiheit des Inhabers der Widerspruchsmarke musse im Wider-
spruchsverfahren - ebenso wie im Léschungsverfahren - Rechnung getragen
werden, nicht in Einklang. Dieser Rechtsfehler wirkt sich im Ergebnis jedoch nicht

aus.

Nach der Senatsrechtsprechung ist der Schutz der Klagemarke oder der
Widerspruchsmarke im Verletzungsverfahren auf die konkret benutzten Waren
beschrankt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich
fur das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sdmtlichen individuellen Eigen-

schaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl.
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Hoppe/Dick in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Aufl., § 25
Rn. 46; Spuhler in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 26 Rn. 88). Ob Waren
gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, "zweiteilige Einmalspritzen”
gehorten zur Warenkategorie der "medizinischen Spritzen". Es hat damit den
Schutz der Widerspruchsmarken, ausgehend von den weiten Warenbereichen
der deutschen Wortmarke "Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instru-
mente, Apparate und Gerate" und der internationalen Registrierung "Surgical,
medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils", im Ergebnis

zutreffend auf gleichartige Waren reduziert.

dd) Danach ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts im Ergebnis
nicht zu beanstanden, dass die Widerspruchsmarken Schutz fir medizinische
Spritzen und damit fur identische Waren wie die angegriffene Marke beanspru-

chen.

4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die fur die in Anspruch ge-
nommenen Waren originar nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei infolge ihrer Benutzung gesteigert und deshalb als

durchschnittlich anzusehen, lasst ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

a) Das Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken rechtsfehlerfrei

eine unterdurchschnittliche originédre Unterscheidungskraft zugesprochen.

aa) Die origindre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung
der Marke, sich unabhéngig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei-
dungsmittel fir die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den be-
teiligten Verkehrskreisen einzupragen und die Waren und Dienstleistungen damit

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom
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21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, 1-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/
HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg.
2010, 1-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH,
Beschluss vom 1. Juli 2010 - |1 ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010,
1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - | ZB 56/09, GRUR 2012,
270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Urteil vom 2. Februar 2012
-1 ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B;
BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Dabei ist auf die Eigenart der
Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen (BGH, GRUR 2017, 75 Rn. 19
- Wunderbaum Il). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die fur eine hohe
oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem
entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH,
GRUR 2012, 64 Rn. 12 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 283 Rn. 10 - BSA/
DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2017, 75 Rn. 19
- Wunderbaum II). Das Bundespatentgericht hat diese Grundsétze seiner Beur-

teilung zugrunde gelegt.

bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patent-
und Markenamt sei in seinem Beschluss vom niedrigsten Grad der Kennzeich-
nungskraft ausgegangen. Eine derartige Beschrankung des Schutzbereichs
werde vorrangig bei eingetragenen Marken in Betracht kommen, die im Kollisi-
onszeitpunkt als schutzunfahig einzustufen seien. Die Frage, ob die Wider-
spruchsmarken "I N J E K T" und "INJEKT" zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke schutzunfahig geman 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
gewesen seien, sei jedoch nicht entscheidungserheblich. Es bestehe von Hause
aus eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken,
weil sie jedenfalls Uber einen fur medizinische Spritzen erkennbar beschreiben-
den Anklang verfugten. Die Bezeichnungen "INJEKT" wichen von dem englisch-

sprachigen Verb "inject” mit den Bedeutungen "spritzen, injizieren" lediglich durch
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den Buchstaben "k" anstelle des Buchstabens "c" ab. Das Verb "inject” bezie-
hungsweise "injizieren" stelle eine gemall § 8 Abs. 2 Nr.1 und 2 MarkenG
schutzunfahige Angabe Uber den Bestimmungszweck von Spritzen dar, der re-
gelmafdig im Injizieren einer Substanz in einen Organismus bestehe. Die eng-
lischsprachige Herkunft der Widerspruchsmarken andere hieran nichts. Die Be-
deutung des Worts "inject" liege fur den angesprochenen Verkehr - inlandisches
professionelles Pflegepersonal - aufgrund der sprachlichen Nahe zu den deut-
schen Begriffen "injizieren" oder "Injektion" auf der Hand. Zugunsten der Wider-
sprechenden kénne unterstellt werden, dass der Austausch der Buchstaben "c"
und "k" den Widerspruchsmarken eine geringe und damit Schutz begriindende
Eigenpragung verleihe. Dies lasse jedoch den erkennbar beschreibenden An-
klang an das Wort "inject”" nicht entfallen. Die beiden Konsonanten "k" und "c"
seien klanglich identisch. Zudem wiirden diese Buchstaben nach dem im Inland
herrschenden Sprachempfinden haufig als gleichwertig wahrgenommen. Jeden-
falls beeinflusse ihr Austausch regelmafig nicht das Wortverstandnis, zumal das
Wort "Injektion" ebenfalls mit "k" geschrieben werde. Es liege deshalb nicht fern,
dass das inlandische Publikum die Abwandlung entweder nicht wahrnehme oder
zwar als orthografisch unzutreffende, jedoch den Begriffsgehalt nicht veran-
dernde Variation des Wortes "inject” ansehe. Dass die Widerspruchsmarken ge-
gebenenfalls auch als Abwandlung des deutschen Worts "Injektion" aufgefasst
werden kdnnten, vermittele eine geringe Eigenart, lasse jedoch das Verstandnis

einer erkennbaren Anlehnung an "inject" nicht entfallen.

cc) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der alteren Marke obliegt im
Wesentlichen dem Tatgericht. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist nur zu prfen,
ob das Tatgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu
den Denkgesetzen und Erfahrungssatzen geurteilt hat und ob das gewonnene
Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur
BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 24 - KNEIPP). Solche Rechtsfehler sind dem Bun-

despatentgericht nicht unterlaufen.
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(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, bei den von medizini-
schen Spritzen angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich um in Kran-
kenhausern und Arztpraxen tatige Personen. Dies wird im Rechtsbeschwerde-

verfahren nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

(2) Die Rechtsbeschwerde rugt ohne Erfolg, die Annahme einer unter-
durchschnittlichen origindren Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken
stehe mit der Lebenserfahrung nicht in Einklang.

Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe seinen Er-
wagungen ein falsches Bezugswort zugrunde gelegt. Nach der Lebenserfahrung
stellten die angesprochenen Verkehrskreise - inlandisches professionelles Pfle-
gepersonal - keinen unmittelbaren Bezug zur englischen Sprache her, sondern
sahen in dem Phantasiewort "INJEKT" eine ungewdhnliche Kurzform von "Injek-

tion".

Damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler auf, sondern setzt
lediglich die von ihr fur richtig gehaltene Sicht der Dinge an die Stelle derjenigen
des Tatgerichts. Das Bundespatentgericht hat den beschreibenden Anklang der
Widerspruchsmarken an das englischsprachige Verb "inject" nachvollziehbar
hergeleitet. Es hat bertcksichtigt, dass die Widerspruchsmarken auch als Ab-
wandlung des deutschen Wortes "Injektion” aufgefasst werden und den Wider-
spruchsmarken deshalb eine geringe Eigenart vermitteln kénnten, wodurch je-
doch die erkennbare Anlehnung an das Verb "inject" nicht in den Hintergrund
trete. Dass Arzten und medizinischem Pflegepersonal medizinische Fachbegriffe
in englischer Sprache wie "inject” gelaufig sind, entspricht der Lebenserfahrung.

dd) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das

Bundespatentgericht habe nicht offenlassen durfen, ob die Widerspruchsmarken
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originar schutzunfahig seien. Im Falle ihrer Schutzunfahigkeit sei ihr Schutzbe-
reich auf den Identitdtsschutz beschrankt und der Widerspruch ohne weitere Pru-

fung zuriickzuweisen gewesen.

(1) Die Widerspruchsmarke ist in das beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt geflhrten Register eingetragen worden. lhr kann deshalb nicht jeglicher
Schutz mit der Begriindung versagt werden, sie sei originar nicht unterschei-
dungskraftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begriindung ist sowohl im Verlet-
zungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - | ZR 175/09, GRUR
2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfah-
ren unzulassig (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11, GRUR 2012, 825
Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM [F1-LIVE]; BGH, GRUR 2016, 382
Rn. 38 - BioGourmet; GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II; GRUR 2019,
1058 Rn. 20 - KNEIPP).

(2) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, durfte das
Bundespatentgericht offenlassen, ob die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt ih-
rer Eintragung schutz- und damit eintragungsfahig waren. Das Vorbringen des
Inhabers der angegriffenen Marke, die Widerspruchsmarke sei als Ganzes
schutzunfahig, findet im Widerspruchsverfahren keine Bertcksichtigung. Ist ein
Zeichen eingetragen worden, kann die Frage, ob es rein beschreibend ist und
der Eintragung des Widerspruchszeichens ein Freihaltebedrfnis fur diese
Angabe entgegenstand, nicht erneut aufgeworfen werden. Die einmal aner-
kannte Schutzwirdigkeit eines Zeichens darf nicht aus Anlass der Eintragung
eines anderen Zeichens in Frage gestellt werden (BGH, Beschluss vom 10. Mai
1963 - Ib ZB 24/62, GRUR 1963, 630, 632 - Polymar; Beschluss vom 24. Novem-
ber 1965 - Ib ZB 4/64, BGHZ 45, 131, 135 [juris Rn. 19] - Shortening). Dies ist
dem L6schungsverfahren vorbehalten (vgl. Miosga in Strobele/Hacker/Thiering
aaO 8 42 Rn. 62).
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(3) Es kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung auch
nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Schutz der Widerspruchsmar-
ken im Falle ihrer Schutzunfahigkeit auf den Identitatsschutz beschranken wirde.
Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um ein bewegliches System, bei
dem die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Grad der
Ahnlichkeit der Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft der alteren Marke fest-
zustellen sind. Diese Parameter stehen zueinander in einer Wechselwirkung, die
dazu fuhrt, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleis-
tungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (dazu oben C IV 2). Danach verbietet sich eine schematische
Betrachtung. Es ist vielmehr unter Berucksichtigung der maf3geblichen Parame-
ter zu prifen, ob im Einzelfall Verwechslungsgefahr gegeben ist. Dies fuhrt bei
schutzunfahigen, aber eingetragenen Zeichen dazu, dass wegen ihrer schwa-
chen Kennzeichnungskraft hohere Anforderungen an das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr zu stellen sind. Einem solchen Zeichen kann dagegen nicht
von vornherein Schutz vor Verwechslungen mit der Begriindung versagt werden,

es héatte nicht in das Markenregister eingetragen werden durfen.

b) Das Bundespatentgericht hat seiner Prifung der Verwechslungsgefahr
ohne Rechtsfehler eine durch Benutzung gesteigerte durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarken zugrunde gelegt.

aa) Das Bundespatentgericht ist zugunsten der Widersprechenden unter
Berticksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen von einer Steigerung
der originar geringen Kennzeichnungskraft und damit im Ergebnis von einer
durchschnittichen Kennzeichnungskraft der alteren Marken fur medizinische
Spritzen in Deutschland ausgegangen. Es hat angenommen, fiir das Vorliegen

einer Uberdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wegen besonderer Bekannt-
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heit der Widerspruchsmarken biete der Vortrag der Widersprechenden keine An-
haltspunkte. Es kbnne zwar von jahrlichen Umsétzen in Hohe von durchschnitt-
lich 12 Mio. € ab dem Geschaftsjahr 1973/1974 beziehungsweise in Hohe von
durchschnittlich 10 Mio. € ab dem Jahr 2002 ausgegangen werden, die durch mit
dem Wort "INJEKT" gekennzeichnete Spritzen erzielt worden seien. Dies allein
lasse jedoch noch keine Ruckschlusse auf eine grol3ere Bekanntheit der Wider-
spruchsmarken im Inland zu. Insbesondere fehle es an aussagekraftigen Hinwei-
sen auf den Marktanteil dieser Spritzen. Die vorgelegte Anlage A 4 zum Schrift-
satz der Widersprechenden vom 14. August 2013 beziehe sich ausschlieRlich auf
das Jahr 1997 und sei aus sich heraus kaum verstéandlich. Jedenfalls lasse sie
nicht erkennen, von wem und auf welcher Grundlage der von der Widersprechen-
den vorgetragene Marktanteil fur zweiteilige Einmalspritzen in Deutschland in
Hohe von 64% ermittelt worden sei. Auch die mit dem genannten Schriftsatz als
Anlage A 3 vorgelegte Bestatigung des Bundesverbands Medizintechnologie
e.V., nach der diesem die Marke "INJEKT" der Widersprechenden in Verbindung
mit Einmalspritzen seit Jahren gut bekannt sei, reiche nicht aus, die erhéhte Ver-
kehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken zu belegen. Es handele sich um
einen Wirtschaftsverband zur Férderung und Vertretung der Interessen von Un-
ternehmen der Medizintechnologie, der als Abnehmer von Einmalspritzen kaum
in Betracht komme. Zudem sei die Aussage nicht reprasentativ fur alle angespro-
chenen Fachkreise, sondern gebe allenfalls die Sichtweise eines einzigen Ver-

kehrsteilnehmers wieder.

bb) Die Rechtsbeschwerde rugt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht
habe aufgrund der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen von einer
infolge Benutzung gesteigerten tberdurchschnittlichen und nicht lediglich von ei-
ner durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgehen
mussen. Die Widersprechende habe in dem Schriftsatz vom 14. August 2013

dargelegt, dass die als Anlage A 4 vorgelegte Studie von der Gesellschaft fir
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Pharma-Informationssysteme erstellt worden sei; auch die Grundlage der Be-
rechnung des Marktanteils sei mit den jeweiligen Stiickzahlen des Verkaufs hin-
reichend deutlich gemacht worden. Hinsichtlich der Bestatigung gemaf Anlage
A 3 habe das Bundespatentgericht die Breitenwirkung unterschéatzt, die einer
Aussage des Bundesverbands Medizintechnologie e. V. als des fur Medizinpro-
dukte malRgebenden Bundesfachverbands zukomme. Zudem konne dieser Ver-
band aufgrund seines Uberblicks tiber den Markt der Medizinprodukte eine re-
prasentative Gesamteinschatzung vornehmen. Damit kann die Rechtsbe-

schwerde nicht durchdringen.

(1) Das Bundespatentgericht hat die Anlage A 4 jedenfalls deshalb nicht
als fur die Darlegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marken ausreichend erachtet, weil die Studie lediglich das Jahr 1997 betrifft. Die
Rechtsbeschwerde legt nicht dar, dass die Widersprechende vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht vorgetragen hat, dass
sich der behauptete damalige Marktanteil von unter der Marke "INJEKT" vertrie-
benen Spritzen auf die Folgejahre und damit die entscheidungserhebliche Zeit
Ubertragen lasst. Dies ware erforderlich gewesen, weil eine nach dem Anmelde-
zeitpunkt eingetretene Schwachung der Kennzeichnungskraft zu berticksichtigen
ist (vgl. BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP, mwN).

(2) Soweit die Rechtsbeschwerde sich gegen die Beurteilung der Anlage
A 3 durch das Bundespatentgericht wendet, zeigt sie keinen Rechtsfehler auf,
sondern versucht nur in unzulassiger Weise, die tatrichterliche Beurteilung des
Bundespatentgerichts durch ihre eigene zu ersetzen. Bei der Anlage A 3 handelt
es sich um eine aus einem Absatz bestehende Bestatigung des Bundesverban-
des Medizintechnologie e. V. vom 21. Januar 2005, die sich inhaltlich auf die
Aussage beschrankt, die Marke "INJEKT" der Widersprechenden sei dort seit
Jahren fur Einmal-Spritzen "gut bekannt". Das Bundespatentgericht hat diese
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Unterlage als Beleg fiir eine nicht unerhebliche Bekanntheit der Widerspruchs-
marke angesehen, sie jedoch als Nachweis fur eine weiter gesteigerte Bekannt-
heit nicht ausreichen lassen. Dies ist mit Blick darauf, dass die Bestatigung lange
Zeit vor dem Kollisionszeitpunkt verfasst wurde und inhaltlich wenig aussagekraf-

tig ist, aus Rechtsgrinden nicht zu beanstanden.

5. Die Widersprechende wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des
Bundespatentgerichts, zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffe-
nen Marke bestehe keine hinreichende Zeichenahnlichkeit, die unter Bericksich-
tigung der Wechselwirkung mit der Identitat oder der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marken eine
Verwechslungsgefahr begriinden kdnnte.

a) Die Ahnlichkeit einander gegenuiberstehender Zeichen ist grundsatzlich
in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ahnlichkeit im Klang, im
(Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf
die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher
Hinsicht wirken kénnen (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07,
Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - Aceites del Sur-Coosur [La
Espafiola/Carbonell]; BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - | ZR 23/14, GRUR
2016, 197 Rn. 37 = WRP 2016, 199 - Bounty; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - Bio-
Gourmet). Dabei gentgt fur die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmafig be-
reits die Ahnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der
Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufe-
nen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraf-
tigen und dominierenden Elemente zu berlcksichtigen sind (EuGH, Urteil vom
12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, 1-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35
- HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Urteil vom 3. April 2008
- | ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; Urteil
vom 22. Januar 2014 - | ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 = WRP 2014,
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452 - REAL-Chips; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet; Urteil vom 28. April
2016 - | ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 59 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube).
Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsachlichem Gebiet liegt, kann
sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschrankt darauf Gberprift werden,
ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssatze
oder Denkgesetze versttf3t oder wesentliche Umstande nicht bertcksichtigt
(BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 21 - SIERRA ANTIGUO, mwN).

b) Das Bundespatengericht hat angenommen, eine Verwechslungsgefahr
sei zu verneinen, weil zwischen den Vergleichsmarken lediglich eine weit unter-
durchschnittliche klangliche oder schriftbildliche und keine begriffliche Ahnlichkeit
bestehe.

Es sei Wettbewerbern grundsatzlich unbenommen, sich mit ihren Kenn-
zeichnungen an dieselbe beschreibende Angabe anzunahern. Eine markenrecht-
lich relevante Zeichenahnlichkeit sei nur gegeben, soweit sich die Ubereinstim-
mungen nicht auf die beschreibende oder sonst schutzunféahige Angabe selbst
beschrankten, sondern eine Identitat oder Ahnlichkeit gerade im Bereich der kon-
kreten Abwandlungen bestehe. Dies sei im Streitfall auch unter Berlcksichtigung
der Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf Grund
ihrer Benutzung nur sehr eingeschrankt der Fall. Die Starkung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarken fuhre nur zu einem erweiterten Schutzum-

fang der ihre Eigenpragung bestimmenden Merkmale.

Die Schutzfahigkeit der Wortmarken "INJEKT" und "I N J E K T" im Zu-
sammenhang mit medizinischen Spritzen beruhe allenfalls auf dem Austausch
des Konsonanten "C" der zugrundeliegenden beschreibenden Angabe "inject"
durch den Konsonanten "K". Sofern die Widerspruchsmarken ebenso ausgespro-
chen wirden, kénne ihnen in klanglicher Hinsicht kein Schutz zukommen. Wenn

sie wie ein deutsches Wort wiedergegeben wirden, beschréanke sich ihr Schutz-
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umfang auf diese Aussprachevariante, weil allenfalls ein Teil des angesproche-
nen Verkehrs die an deutsche Sprachregeln angelehnte Artikulation des Buch-
stabens "j" als Hinweis auf den Geschéftsbetrieb der Widersprechenden ansehe.
Bei einer derartigen Wiedergabe stimmten die Widerspruchsmarken und die an-
gegriffene Marke in der Lautfolge "INJEK-" klanglich zwar Gberein, da der Buch-
stabe "X" im Gesamtgefiige der jingeren Marke wie "ks" beziehungsweise "kss"
klinge. Diesem Umstand komme vorliegend jedoch nur eingeschrankte Bedeu-
tung zu, da die Lautfolge "INJEK-" in Verbindung mit medizinischen Spritzen auch
bei der jungeren Marke nur als Anlehnung an das beschreibende Wort "Injektion”
verstanden werde. Sie begriinde somit nicht die kennzeichnende Eigenart der
angegriffenen Marke. Diese liege vielmehr in der Wortendung "-X". Der klang-
starke Zischlaut "x" trete bei der jungeren Marke deutlich hervor. Trotz des mit-
klingenden Konsonanten "k" setze sie sich damit - im Unterschied zu den Wider-
spruchsmarken - klar von den beschreibenden Angaben "inject" oder "Injektion"
ab. Der kennzeichnende Schwerpunkt der jingeren Marke am Zeichenende finde

keine akustische Entsprechung in den élteren Marken.

Die Streitzeichen seien auch in schriftbildlicher Hinsicht allenfalls in sehr
geringem Umfang &hnlich. Es sei nicht zu verkennen, dass sie in der Buchsta-
benfolge "INJE-" Ubereinstimmten und die rechte Seite des Buchstabens "K" der
Widerspruchsmarken durch die schrag aufeinander zulaufenden Striche Gemein-
samkeiten mit der rechten Seite des Buchstabens "X" der angegriffenen Marke
auswiesen. Allerdings falle der in dieser nicht enthaltene Buchstabe "T" am Ende
der alteren Marken auf. Auch finde in den Widerspruchsmarken die charakteris-
tische Formung des Buchstabens "X" keine Entsprechung. Als weiteres Unter-
scheidungsmerkmal finde sich in der angegriffenen Marke die unubliche Unter-
lange des Buchstabens "J", die zu einer Zentrierung ihres Erscheinungsbildes
fuhre. Da auch im Rahmen der schriftbildlichen Ahnlichkeit von der den Schutz-

umfang beschrankenden Eigenpragung der Widerspruchsmarken auszugehen
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sei, reichten die angesprochenen Abweichungen in ihrer Gesamtheit aus, um
Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang ausschlieRen zu kénnen.

Eine begriffliche Ahnlichkeit sei zu verneinen, da die Angaben "inject” oder
"Injektion” die geschitzten medizinischen Spritzen unmittelbar beschrieben. Eine
darauf beruhende Annaherung im Sinngehalt komme aus Rechtsgrinden nicht

in Betracht.
c) Diese Beurteilung halt der rechtlichen Nachprtfung nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht hatte die sich gegentberstehenden Kenn-
zeichen jeweils als Ganzes betrachten und - ausgehend vom Verstandnis des
von ihm rechtsfehlerfrei bestimmten Verkehrskreises der medizinischen Fach-
krafte in Krankenhausern und Arztpraxen - prifen missen, wie das jeweilige Ge-
samtzeichen klanglich, bildlich und inhaltlich wahrgenommen wird. Es durfte bei
der Prufung der Zeichenahnlichkeit beschreibende Aspekte der einheitlichen Zei-

chen nicht von vornherein unbericksichtigt lassen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union und
des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit die sich
gegenuberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu bertcksichtigen und in
ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. EuGH, Urteil vom
22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 36 - BGW [BGW/BGW Bundes-
verband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; EUGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48
- Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL]), jeweils mwN; BGH, Urteil vom
14. Februar 2008 - | ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 23 = WRP 2008, 1192
- HEITEC; BGH, GRUR 2011, 826 Rn. 11 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2013, 833
Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 - KNEIPP). Der
Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelméafiig als Ganzes wahr und
achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 35
- HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO], mwN). Danach sind die einander
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gegenuberstehenden Zeichen bei dem Vergleich jeweils als Ganzes zu prifen,
wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominierenden Bestand-
teile zu bertcksichtigen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL], mwN).

bb) Diese Prufung hat das Bundespatentgericht nicht vorgenommen. Es
hat vielmehr beim Zeichenvergleich Teile der Zeichen ausgeblendet und in den
Zeichenvergleich lediglich die letzten Buchstaben der Widerspruchsmarken und
der angegriffenen Marke einbezogen. Dies steht mit der Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europaischen Union und des Senats nicht in Einklang.

(1) Die fur das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr maf3geblichen Krite-
rien sind unionsweit einheitlich zu bestimmen. Die Regelung des 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG aF geht zuriick auf die Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der
Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL aF), die in der Neufassung der Markenrichtlinie
(Richtlinie 2015/2436/EU) unverandert enthalten ist. Beide Richtlinien bringen in
ihrem Erwagungsgrund 10 zum Ausdruck, dass es fir das Funktionieren des Bin-
nenmarkts unerlasslich ist, dass die eingetragenen Marken im Recht aller Mit-
gliedstaaten einen einheitlichen Schutz geniel3en (vgl. auch EuGH, GRUR 2020,
52 Rn. 32, 38 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL], mwN). Auch die Beur-
teilung der Zeichenahnlichkeit hat richtlinienkonform zu erfolgen. Unionsweite un-
terschiedliche tatsachliche Feststellungen durfen nicht darauf beruhen, dass die
nationalen Gerichte abweichende rechtliche Mal3stabe anlegen (Bischer in
Buscher/Dittmer/Schiwy aaO 8§ 14 MarkenG Rn. 192, 294).

(2) Danach ist es nicht zul&ssig, das nationale Recht so auszulegen, dass
im Ergebnis ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder ein Teil eines
einheitlichen Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters oder wegen
seiner fehlenden Unterscheidungskraft von der Prifung der Zeichenahnlichkeit
ausgeschlossen wird (vgl. EUGH, GRUR 2020, 52 Rn. 46 - Hansson [Roslags-
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punsch/ROSLAGSOL]). Ein solcher Ausschluss kénnte dazu fiihren, dass so-
wohl die Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen als auch die Un-
terscheidungskraft der alteren Marke unzutreffend beurteilt werden und dies zu
einer veranderten Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr fuhrt. Die bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berticksichtigenden Faktoren stehen in
einer Wechselbeziehung zueinander, die dazu fuhren soll, dass die gesamte Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr so weit wie moglich mit der tatsachlichen
Wahrnehmung der mafgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht wird
(EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 47 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL]). Wiir-
den bei der Beurteilung der Zeichenéhnlichkeit beschreibende Bestandteile von
vornherein dem Vergleich entzogen, wiirde der Faktor der Ahnlichkeit der Marken
zugunsten des Faktors der Unterscheidungskraft neutralisiert (EuGH, MarkenR
2016, 592 Rn. 61, 64 - BSH/EUIPO [compressor technology/ KOMPRESSORY])).
Dadurch wurde die originare Kennzeichnungskraft einer Marke im Rahmen der
Faktoren der Verwechslungsprifung mehrfach beriicksichtigt. Es kann nicht von
vornherein und generell davon ausgegangen werden, dass die beschreibenden
Bestandteile einander gegenuberstehender Zeichen von der Beurteilung ihrer
Ahnlichkeit auszuschlieRen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL]; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 7.Mai 2015
- C-343/14, juris Rn. 38 - Adler Modemarkte/HABM [MARINE BLEU/BLUMA-
RINE]). Die beschreibenden, nicht unterscheidungskraftigen oder schwach un-
terscheidungskréftigen Bestandteile einer zusammengesetzten Marke haben
zwar im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Priifung der Ahnlichkeit zwi-
schen Zeichen als die Bestandteile mit einer grol3eren Unterscheidungskraft, die
auch den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck eher dominieren
kénnen (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 53 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGS-
OL]). Die Bestimmung des Gesamteindrucks jedes Zeichens ist jedoch nach

Mal3gabe der besonderen Umstande des konkreten Falls vorzunehmen. Daflr
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gelten keine allgemeinen Vermutungen (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 54 - Hans-
son [Roslagspunsch/ROSLAGSOL]). Stimmen die &ltere Marke und das ange-
meldete Zeichen lediglich in einem schwach unterscheidungskraftigen oder fir
die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Bestandteil
Uberein, wird dies zwar haufig dazu fihren, dass eine Verwechslungsgefahr nicht
festgestellt werden kann. Jedoch kann die Feststellung des Vorliegens einer Ver-
wechslungsgefahr wegen der Wechselwirkung der hierbei relevanten Faktoren
nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden (EuGH, GRUR 2020,
52 Rn. 55 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL)).

(3) Auch nach der standigen Rechtsprechung des Senats ist bei Marken
oder Markenbestandteilen, die - wie die hier in Rede stehenden Marken - an
einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind
und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen wer-
den konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfligig) abweichen, der Schutz-
umfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maligabe
der Eigenpragung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintra-
gungsfahigkeit verleiht. Ein dartber hinausgehender Schutz kann nicht bean-
sprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden An-
gabe gleichkdme (vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - | ZR 100/10, GRUR
2012, 1040 Rn. 39 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure, mwN).

Das bedeutet nicht, dass beschreibende Zeichenbestandteile bei der Pri-
fung der Zeichenahnlichkeit von vornherein aufRer Betracht zu bleiben haben. Da
die einander gegenulberstehenden Kennzeichen bei dieser Prufung jeweils als
Ganzes zu bertcksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu verglei-
chen sind, sind vielmehr auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Be-
trachtung einzubeziehen. Soweit die Senatsentscheidung "pjur/pure™ dahin zu
verstehen sein sollte, aus Ubereinstimmungen in beschreibenden Zeichenbe-

standteilen kdénne sich von vornherein und generell keine Zeichen&hnlichkeit
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oder -identitat ergeben (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 38), wird daran nicht
festgehalten.

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit sind allerdings insbesondere
die unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen
zu bertcksichtigen. Einer beschreibenden Angabe kann daher kein bestimmen-
der Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr
beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Wa-
ren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Fur den
Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke sind
deshalb nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterschei-
dungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur
wenig kennzeichnungskraftigen Veranderungen gegenuber der beschreibenden
Angabe zu fassen (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 40 - pjur/pure).

(4) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts fuhrt dies nicht zu ei-
ner mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begunsti-
gung schwacher Marken. Zeichen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die Kategorien von Waren oder Dienstleistungen beschreiben, fur die
die Eintragung beantragt wird, sind grundsétzlich von der Eintragung ausge-
schlossen. Sind sie dennoch eingetragen worden, kdnnen sie bei Vorliegen eines
Schutzhindernisses flr ungultig erklart und daher von anderen Wirtschaftsteil-
nehmern frei verwendet werden (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 59 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL)). Ist ein Zeichen wirksam als Marke eingetragen, ver-
hindert im Verletzungsverfahren die - im Widerspruchsverfahren allerdings nicht
zur Anwendung gelangende (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - | ZB 33/95,
GRUR 1998, 930, 931 [juris Rn. 18] = WRP 1998, 752 - Flaminger) - Schutz-
schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aF (8 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nF) einen un-
angemessenen Schutz von Zeichen, die wegen ihrer beschreibenden Anklange
origindr schutzunfahig sind (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG:
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EuGH, GRUR 2020, 52 Rn.60 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSOL],

mwnN).

cc) Bei der Prufung der Zeichen&hnlichkeit der im Streitfall einander ge-
genuberstehenden Zeichen kann nicht ausgeblendet werden, dass sie in schrift-
bildlicher und klanglicher Hinsicht bis auf die Schlusskonsonanten identisch sind.
Die Schlusskonsonanten sind zudem klanglich &hnlich, weil der Konsonant "X" in
der angegriffenen Marke als "KS" gesprochen wird und sich damit von den
Schlusskonsonanten "KT" der Widerspruchsmarken nur geringfligig unterschei-
det. Da sich die einander gegentuberstehenden Zeichen in vergleichbarer Weise
an die beschreibenden Begriffe "inject" und "Injektion" anlehnen, besteht auch
eine begriffliche Ahnlichkeit. Danach kann nicht von einer so geringen Zeichen-
ahnlichkeit ausgegangen werden, dass eine Verwechslungsgefahr schon des-

halb ausscheidet.

V. Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine ent-
scheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorab-
entscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Européaischen Union erfordern.
Die Frage, in welcher Weise im Widerspruchsverfahren die Prifung der Zeichen-
ahnlichkeit zu erfolgen hat, ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europaischen Union hinreichend geklart.
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VI. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-
ruckzuverweisen (8§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch Schaffert Loffler

Schwonke Odorfer

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W(pat) 15/16 -
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Der |I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. September 2020
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odorfer

beschlossen:

Der Beschluss vom 6. Februar 2020 wird wegen offenbarer Unrich-
tigkeit gemaf § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Randnummer 16 im ersten Satz muss es in Klammern "8 249
Abs. 3 ZPO" heil3en statt "8 240 Abs. 3 ZPO".

Koch Schaffert Loffler

Schwonke Odorfer

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W (pat) 15/16 -



