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a) Fur die Beurteilung, ob eine Wortmarke oder deren Bestandteile die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, kommt es nicht darauf
an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen will.
Maf3geblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs.

b) Eine Verwechslungsgefahr kann ausnahmsweise trotz klanglicher oder
schriftbildlicher Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen we-
gen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsin-
halts der Zeichen zu verneinen sein. Ein Sinngehalt, der sich erst nach analy-
tischer Betrachtung ergibt, reicht hierfur jedoch nicht aus.
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Der |I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 2. Marz 2017 durch die Richter Prof. Dr. Koch,
Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Loéffler und die Richterin Dr. Schwonke

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Dezember 2015 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Klageantrage

1 und 3 zum Nachteil der Klagerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Uber die Kosten der Revision und die au-
Bergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurtickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin einer ausschliel3lichen Lizenz fir die beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 8. April 2003 fur "Dienstleistungen eines
Apothekers, namlich Beratungen in der Pharmazie" eingetragene deutsche
Wortmarke Nr. 30200734 "Medicon-Apotheke" und die am 19. Juli 2010 fur
"medizinische Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Apothe-
kers, Beratung in der Pharmazie" eingetragene deutsche Wort-Bild-Marke
Nr. 302009051781



MEDICON

APOTHEKE

Die Beklagte betreibt eine Apotheke in P. unter der Bezeichnung
"MediCo Apotheke"” und unterhalt unter der Domain "medico-apotheke-
p. " einen Internetauftritt, in dem sie die Bezeichnung "MediCo Apothe-
ke" verwendet. Nach ihrer Behauptung betreibt sie die Apotheke bereits seit
dem Jahr 2011 auf dem Gelande des B. in dem dort befind-

lichen Gesundheitszentrum "MediCo".

Die Klagerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "MediCo Apothe-
ke" eine Verletzung der ihr lizenzierten Marken unter dem Gesichtspunkt der

Verwechslungsgefahr.

Die Klagerin hat - soweit noch von Bedeutung - mit dem Klageantrag
zu 1 beantragt, die Beklagte unter Androhung naher bezeichneter Ordnungsmit-

tel zu verurteilen, es zu unterlassen,

die Bezeichnung "MediCo-Apotheke" fur den Betrieb einer Apotheke sowie das
Angebot von Dienstleistungen eines Apothekers zu benutzen, insbesondere un-
ter der Bezeichnung eine Apotheke zu betreiben, Dienstleistungen eines Apo-
thekers anzubieten oder unter dieser Bezeichnung fur Dienstleistungen einer
Apotheke zu werben.

Den Anspruch hat sie in erster Linie auf die Wortmarke und in zweiter Li-
nie auf die Wort-Bild-Marke gestltzt. AuRerdem hat sie die Beklagte auf Erstat-
tung vorgerichtlicher Abmahnkosten nebst Zinsen in Anspruch genommen (Kla-

geantrag zu 3).



Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klagerin ist
ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zu-
rickweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klagerin ihre Klageantrage

zu 1 und 3 weiter.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagerin stehe der gel-
tend gemachte Unterlassungsanspruch nach 8§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1
MarkenG nicht zu. Der Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten sei daher

gleichfalls unbegriindet. Zur Begriindung hat es ausgefuhrt:

Zwar spreche viel dafir, dass von einer markenmafigen Benutzung des
angegriffenen Wortzeichens "MediCo-Apotheke" durch die Beklagte auszuge-
hen sei. Dies kdnne jedoch dahinstehen. Es fehle jedenfalls an einer Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen. Man-
gels Kennzeichenverletzung stehe der Klagerin auch kein Anspruch auf Erstat-
tung von Abmahnkosten zu. Soweit die Klagerin in der Berufungsinstanz unter
Hinweis auf 8 5 UWG argumentiere, habe sie damit keinen weiteren Streitge-

genstand in den Rechtsstreit einfiihren wollen.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klagerin ist be-
grindet. Sie fuhrt, soweit sie reicht, zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Zuruickverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
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I. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrindung kann ein auf die
Wortmarke "Medicon-Apotheke" gestitzter Unterlassungsanspruch gemaf3 § 14
Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 MarkenG nicht verneint werden.

1. Die Klagerin ist befugt, den Unterlassungsanspruch geltend zu ma-
chen. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der zwischen der
Klagerin und der Markeninhaberin abgeschlossene Lizenzvertrag die gemali
8 30 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zustimmung zur Klage wegen einer Verlet-
zung der Klagemarken enthéalt. In dem Lizenzvertrag ist vereinbart, dass im Fal-
le von Markenverletzungen durch Dritte die Klagerin alle erforderlichen Mal3-
nahmen zur Durchsetzung der Markenrechte im eigenen Namen und auf eigene
Kosten ergreifen wird. Damit hat die Markeninhaberin die Klagerin gemaf § 30
Abs. 3 MarkenG erméchtigt, die Markenrechte im eigenen Namen geltend zu
machen und durchzusetzen (vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007
- 1 ZR 24/05, GRUR 2008, 614 Rn. 15 = WRP 2008, 794 - ACERBON).

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, zwischen den einander gegentberstehenden Zeichen bestehe

keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzel-
falls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-
tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identitat oder der Ahnlichkeit
der Zeichen und der Identitat oder der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleis-
tungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Zeichen oder durch eine

erhohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und
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umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 5. Marz 2015 - | ZR 161/13, GRUR
2015, 1004 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Urteil vom 21. Oktober 2015
-1ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 42 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom
28. April 2016 -1 ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 44 = WRP 2016, 1510
- Kinderstube).

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke beziehe sich
ebenso wie das Zeichen der Beklagten auf die Dienstleistungen eines Apothe-
kers, so dass insoweit Identitat bestehe. Dies wird von der Revision nicht ange-

griffen.

c) Das Berufungsgericht hat den Grad der Kennzeichnungskraft der

Wortmarke nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagemarke komme nur
eine sehr geringe und weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der
angesprochene Verkehr nehme die Klagemarke als eine Aneinanderreihung
von drei beschreibenden und damit nicht kennzeichnungskraftigen Worten oder
Wortbestandteilen wahr, deren Inhalt sich dem Verkehr zwanglos und ohne
analysierende Betrachtung erschlie3e. Der Wortbestandteil "Apotheke" der Kla-
gemarke sei im Hinblick auf Apothekendienstleistungen rein beschreibend und
damit ohne Kennzeichnungskraft. Das der deutschen Sprache fremde Kunst-
wort "Medicon" fasse der Verkehr ohne Weiteres als Kombination der Wortbe-
standteile "medi" und "con" auf, die ihrerseits Abkirzungen darstellten. Den
Wortbestandteil "medi" verstehe der Verkehr als Abkirzung der beschreiben-
den Begriffe "Medizin", "medizinisch” oder "Medikament". Den Wortbestandteil
"con" fasse der Verkehr als Abkirzung des Begriffs "consulting” auf. Die Kla-
gemarke werde daher zwanglos als Umschreibung fur eine "Apotheke mit me-

dizinischer Beratung" oder "Apotheke mit Medikamentenberatung" verstanden
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und sei damit insgesamt rein beschreibend. Dies héalt der revisionsrechtlichen

Prifung nicht stand.

bb) Die Beurteilung, ob die angesprochenen Verkehrskreise eine Marke
als beschreibend auffassen und die Marke deshalb nur schwach originéar kenn-
zeichnungskraftig ist, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil
vom 27. November 2003 - | ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758
- Telekom; Urteil vom 22. Januar 2014 - | ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 =
WRP 2014, 452 - REAL-Chips). Der Tatrichter hat im Verletzungsverfahren die
Kennzeichnungskraft der Klagemarke eigenstandig festzustellen. Das Beru-
fungsgericht war deshalb nicht an die Ansicht des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts in den von der Klagerin vorgelegten Beschlussen in auf die Klagemar-
ke gestutzten Widerspruchsverfahren gebunden, die von normaler durchschnitt-

licher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen sind.

cc) In der Revisionsinstanz ist allerdings zu prifen, ob der Tatrichter ei-
nen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssatze
und Denkgesetze verstolen oder wesentliche Umstande unbericksichtigt ge-
lassen hat (BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL-Chips). Einer solchen Pri-
fung halt die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Wortmarke "Medicon-

Apotheke" sei lediglich schwach kennzeichnungskraftig, nicht stand.

(1) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist auf
den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen. Der Verkehr neigt in der Regel
nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens
(BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - | ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 f. = WRP
2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX). Dies schlief3t nicht aus,
dass zunachst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander gepruft wer-

den, um anschlie3end den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu un-
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tersuchen (BGH, Urteil vom 25. Oktober 2007 - | ZR 18/05, GRUR 2008, 505
Rn. 21 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker). Marken, die fur die angesproche-
nen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Angaben angelehnt sind, ver-
figen nur Uber eine geringe Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil vom
5. Dezember 2012 - | ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 32 ff. = WRP 2013, 1038

- Culinaria/Villa Culinaria).

(2) Das Berufungsgericht hat den Wortbestandteil der Klagemarke "Apo-
theke" als rein beschreibend und damit als nicht kennzeichnungskraftig ange-
sehen. Dies wird von der Revision nicht angegriffen und lasst auch keinen

Rechtsfehler erkennen.

(3) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das
Kunstwort "Medicon" der deutschen Sprache fremd ist. Seine Annahme, der
Verkehr fasse die Bezeichnung "Medicon" ohne Weiteres als Kombination der
Wortbestandteile "medi” und "con" auf, widerspricht jedoch dem Erfahrungs-
satz, dass der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysie-

renden Betrachtung eines Zeichens neigt.

(4) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr verstehe
den Wortbestandteil "medi" als Abktrzung der beschreibenden Begriffe "Medi-
zin", "medizinisch” oder "Medikament" und den Wortbestandteil "con" als Ab-
kiirzung des Begriffs "consulting”, wird zudem von seinen Feststellungen nicht
getragen. Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung der Verkehrsauffassung
damit begriindet, dass nach dem Vortrag der Klagerin die Markeninhaberin ein
innovatives Konzept fir den Betrieb von Apotheken entwickelt habe, in dessen
Mittelpunkt eine qualitativ hochwertige Beratung und die Beratung zu Prapara-
ten stehe, die auf naturliche Weise die eigenen Kdrperfunktionen unterstitzten.

Fur die Beurteilung, ob eine Wortmarke oder deren Bestandteile die bean-
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spruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, kommt es jedoch nicht
darauf an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen
will. Mal3geblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs. Im vorlie-
genden Fall ist insoweit auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen, weil
Apothekendienstleistungen von jedermann nachgefragt werden. Der Gesamt-
eindruck der Klagemarke beurteilt sich damit aus der Sicht eines durchschnitt-
lich informierten, verstandigen Verbrauchers, der eine situationsadaquate Auf-
merksamkeit aufwendet (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 -1ZB 52/08,
GRUR 2009, 952 Rn. 9 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard).

(5) Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, den Wortbestandteil
"con" verstehe der in Deutschland mittlerweile an den haufigen Gebrauch von
Begriffen aus der englischen Sprache gewohnte Verkehr zwanglos als Abkur-
zung des vielfach verwendeten Begriffs "consulting"”, ist nicht erkennbar, auf
welcher Grundlage es zu diesem Ergebnis gelangt ist. Es hat nicht festgestellt,
dass der Verkehr gerade im Bereich von Apothekerdienstleistungen an engli-
sche Begriffe gewohnt ist. Vielmehr hat es in dem von ihm als weiteren Be-
standteil des Markenworts "Medicon" aufgefassten Wortteil "medi" eine Anleh-

nung an Worter aus dem romanischen Sprachraum gesehen.

(6) Selbst wenn sich eine Verkehrsauffassung feststellen liel3e, nach der
das Markenwort "Medicon" als Kombination von zwei AbklUrzungen mit den vom
Berufungsgericht angenommenen Bedeutungen verstanden wird, wiirde es sich
dabei um ein Kunstwort handeln, bei dem Abkirzungen aus verschiedenen
Sprachrdumen kombiniert werden. Es kann nicht ohne weiteres davon ausge-
gangen werden, dass ein derart gebildetes Kunstwort nur unterdurchschnittlich
kennzeichnungskraftig, wie das Berufungsgericht ohne ndhere Begrindung an-

genommen hat, ist.
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d) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begriindung kann zudem

die Zeichenahnlichkeit nicht verneint werden.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, in den Zeichenvergleich sei
der in beiden Zeichen enthaltene Begriff "Apotheke" nicht einzubeziehen, well
er rein beschreibenden Charakter habe und zudem nicht durch eine Abklirzung
besonders gestaltet sei. Zu vergleichen seien die Kunstworte "Medicon" und
"MediCo". Es fehle bereits an einer hinreichenden Zeichen&hnlichkeit in begriff-
licher Hinsicht. Der angesprochene Verkehr fasse die Silbe "Co" im angegriffe-
nen Zeichen nicht als Abkiirzung des Begriffs "consulting” auf, sondern assozi-
iere damit entweder einen Hinweis auf eine Gesellschaftsstruktur ("Compag-
nie", "Kompanie" oder "Company") oder verbinde den Begriff "MediCo" in seiner
Gesamtheit ungeachtet des gro3geschriebenen Buchstabens "C" mit dem itali-
enischen und spanischen Wort "medico" (fir "Arzt"). Es gebe zudem hinrei-
chende klangliche Unterschiede. Zum einen fehle der Konsonant "n" am Ende
des Wortes "MediCo" im Zeichen der Beklagten. Daruiber hinaus existierten
klangliche Unterschiede bei den Vokalen; in "MediCo" sei das "o" lang und ge-
schlossen, in "Medicon" dagegen kurz und offen. Zudem lagen, wenn auch ge-
ringfligige, Unterschiede im Schriftbild vor. Das Zeichen der Beklagten enthalte
in der Mitte ein grol3es "C", aul3erdem verwende die Klagerin - anders als die
Beklagte - einen Bindestrich zwischen den beiden Markenwdrtern. Das halt der

rechtlichen Nachprtfung nicht stand.

bb) Die Frage der Ahnlichkeit einander gegeniberstehender Zeichen ist
nach deren Ahnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu be-
urteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken konnen. Fir die Bejahung
der Zeichenahnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ahnlichkeit in einem die-

ser Wahrnehmungsbereiche aus; es genugt daher, wenn die Zeichen einander
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entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ahnlich sind
(vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - | ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 21
= WRP 2008, 1192 - HEITEC; Urteil vom 20. Januar 2011 - | ZR 31/09, GRUR
2011, 824 Rn. 26 = WRP 2011, 1157 - Kappa; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 25
- REAL-Chips; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 - IPS/ISP). Allerdings kann eine nach
dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der
sich gegenuberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn
zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zu-
kommt (EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, [1-10053,
GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 - OBELIX/MOBILIX; BGH, Urteil vom 28. August
2003 -1 ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/
Kelly's; Urteil vom 29. Juli 2009 - | ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 19 = WRP
2010, 381 - AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheiden-
den, ohne weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH, GRUR
2003, 1047, 1049 - Kellog's/Kelly's); ein Sinngehalt, der sich erst nach analyti-
scher Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH, Urteil vom 13. November 2003
-1 ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS). Ferner kann eine im
Hinblick auf den beschreibenden Zeichenbestandteil bestehende Ubereinstim-
mung die Verwechslungsgefahr nicht begrinden (BGH, GRUR 2008, 803
Rn. 22 - HEITEC,; Urteil vom 27. Marz 2013 -1 ZR 100/11, GRUR 2013, 631
Rn. 66 = WRP 2013, 778 - AMARULA/Marulablu).

cc) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass der
Begriff "Apotheke" rein beschreibend fur die von der Klagemarke in Anspruch
genommenen Dienstleistungen ist und deshalb beim Zeichenvergleich aul3er
Betracht zu bleiben hat. Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon aus-
gegangen, dass die Worte "Medicon” und "MediCo" in den Zeichenvergleich
einzubeziehen sind. Die Revisionserwiderung macht vergeblich geltend, beim

Zeichenvergleich sei allein auf die beiden Endungen "con" und "Co" abzustel-
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len, die Wortteile "Medi" hatten aul3er Betracht zu bleiben. Der Wortteil "Medi"
ist trotz beschreibender Anklange an die Begriffe "Medikamente", "Medizin" und
"medizinisch" fur die Dienstleistungen eines Apothekers nicht glatt beschrei-
bend. Er muss deshalb in den Zeichenvergleich einbezogen werden.

dd) Im Revisionsverfahren ist von einer schriftbildlichen und einer klang-
lichen Zeichenahnlichkeit auszugehen, die nicht durch einen Unterschied im
Sinngehalt aufgehoben ist.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, im Schriftbild bestiinden
zwischen der Klagemarke "Medicon-Apotheke” und dem von der Beklagten
verwendeten Zeichen "MediCo Apotheke" ohne Berlcksichtigung des Wortbe-
standteils "Apotheke" nur geringfligige Unterschiede. Danach besteht hohe
schriftbildliche Ahnlichkeit der beiden Zeichen. Dies reicht nach den vorstehend
genannten Grundsatzen bereits aus, um von einer Zeichenahnlichkeit auszuge-

hen.

(2) Soweit das Berufungsgericht in klanglicher Hinsicht von ausreichen-
den Unterschieden zwischen den in den Vergleich einzubeziehenden Zeichen
ausgegangen ist, lasst dies nicht erkennen, ob das Berufungsgericht von einer
nur geringen klanglichen Ahnlichkeit ausgegangen ist oder aber von absoluter
Unahnlichkeit. Im Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Klagerin zu un-
terstellen, dass eine geringe klangliche Ahnlichkeit vorliegt, die ebenfalls aus-
reichen wiirde, eine Zeichendhnlichkeit zu begrinden.

(3) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, der Annahme der Zeichenahnlichkeit stehe der Umstand entge-
gen, dass die einander gegeniuberstehenden Zeichen einen unterschiedlichen

Bedeutungsgehalt hatten. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die einander ge-
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genuberstehenden Zeichen hatten einen klar erkennbaren, die Zeichen unter-
scheidenden Sinngehalt, halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand. lhr liegt
die im Rahmen der Beurteilung der Kennzeichnungskraft rechtsfehlerhaft vor-
genommene zergliedernde und analysierende Betrachtung der Bedeutung des
Worts "Medicon" zugrunde; sie wird zudem nicht von den Feststellungen des

Berufungsgerichts getragen.

e) Bei Identitat der Dienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft der Wortmarke und schriftbildlicher Zeichen&hnlichkeit kann die Verwechs-
lungsgefahr nicht verneint werden. Dies gilt erst recht, wenn zusatzlich von
klanglicher Zeichenahnlichkeit auszugehen wére. Im Falle hoher Zeichenahn-
lichkeit kdnnte auch bei nur unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der

Klagemarke Verwechslungsgefahr bestehen.

[I. Nach alledem kann auch die Abweisung des auf die Wort-Bild-Marke
gestlitzten Unterlassungsanspruchs keinen Bestand haben. Das Berufungsge-
richt hat bei dem Zeichenvergleich maRRgeblich auf den Wortbestandteil der
Wort-Bild-Marke abgestellt und auf seine - rechtsfehlerhaften - Erwégungen
Bezug genommen, mit denen es eine Verwechslungsgefahr zwischen der

Wortmarke und dem von der Beklagten verwendeten Wortzeichen verneint hat.

[1l. Damit ist auch der Abweisung des auf Erstattung von Abmahnkosten

gerichteten Klageantrags zu 3 die Grundlage entzogen.

IV. Die Revision rugt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe wettbe-

werbsrechtliche Anspriiche der Klagerin nicht gepruft.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagerin stitze ihren Un-

terlassungsanspruch allein auf die Verletzung von Rechten aus den beiden
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Klagemarken. Soweit die Klagerin in der Berufungsinstanz unter Hinweis auf
8 5 UWG argumentiere, sei nicht erkennbar, dass sie damit hilfsweise einen

weiteren Streitgegenstand in den Rechtsstreit einfihren wolle.

2. Die Revision rugt vergeblich, das Berufungsurteil sei hinsichtlich eines
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs nicht mit Griinden versehen,
so dass der Revisionsgrund des 8 547 Nr. 6 ZPO vorliege. Das Berufungsge-
richt hat sich mit einem wettbewerbsrechtlichen Anspruch nicht befasst und ihn
folglich auch nicht zurtickgewiesen. Bei einer solchen Sachlage liegt kein Be-
grindungsmangel im Sinne von 8 547 Nr.6 ZPO vor (vgl. BGH, Urteil vom
26. September 2012 - VIII ZR 151/11, RdE 2013, 31 Rn. 22).

3. Die Revision rugt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe wettbe-

werbsrechtliche Anspriiche der Klagerin in Erwagung ziehen missen.

a) Das Revisionsgericht kann den Klageantrag als Prozesserklarung
selbst auslegen. Zur Auslegung des Klageantrags ist der Klagevortrag heranzu-
ziehen (BGH, Urteil vom 19. Januar 2017 -1ZR 242/15, GRUR 2017, 390
Rn. 13 = WRP 2017, 573 - East Side Gallery).

b) Das Berufungsgericht hat das Klagebegehren im Hinblick darauf, dass
die Klagerin ausschliel3lich zu den Voraussetzungen von markenrechtlichen
Unterlassungsanspriichen vorgetragen hat, zutreffend dahin ausgelegt, die Kla-
gerin habe die Klage allein auf die Verletzung von Rechten aus den beiden Kla-

gemarken und nicht auf einen Verstol3 gegen 8 5 UWG gestutzt.

V. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneu-
ten Verhandlung und Entscheidung, auch tber die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurtickzuverweisen (8§ 562 Abs. 1, 8 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
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1. Auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachver-
halts kann nicht abschlieRend beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr
im Sinne von 8§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Die Frage der Verwechs-
lungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsatzlich auch das Revisionsge-
richt beantworten kann. Voraussetzung daftr ist aber die Beurteilung des Ge-
samteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise,
die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, GRUR 2015,
1004 Rn. 58 - IPS/ISP, mwN). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der
Grundlage von Dienstleistungsidentitdt sowie einer noch zu bestimmenden
Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grads
der Zeichenahnlichkeit aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ist

durch das Berufungsgericht bisher nicht erfolgt.

2. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob eine markenmafige Ver-
wendung des angegriffenen Zeichens "MediCo Apotheke" durch die Beklagte
vorliegt. Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen rechtfer-
tigen die Annahme eines markenmaRigen Gebrauchs des angegriffenen Zei-

chens nicht.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union
und des Senats wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 Mar-
kenRL bzw. § 14 Abs. 2 MarkenG "fuir Waren oder Dienstleistungen” benutzt,
wenn das angegriffene Zeichen ausschlief3lich als Unternehmensbezeichnung
verwendet wird. Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens ist allerdings
zugleich eine markenmaldige Benutzung, wenn die Herkunftsfunktion der Marke
beeintrachtigt wird oder werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwen-
dung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den

Waren oder durch die Verwendung in der Werbung fur die Waren oder Dienst-
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leistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts -
der Verkehr veranlasst wird anzunehmen, dass eine Verbindung zwischen dem
angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebo-
tenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht (vgl. EuGH, Urteil vom
11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, 1-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21
und 23 - Céline; BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 - | ZR 20/10, GRUR 2011, 1140
Rn. 17 = WRP 2011, 1606 - Schaumstoff Libke; Urteil vom 19. April 2012
-1 ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 - Pelikan). Ob aus
der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist
eine Frage des Einzelfalls (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004 Rn. 53 - IPS/ISP).

Geht es - wie im Streitfall - um die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen
fur Dienstleistungen markenmafig benutzt worden ist, ist zu beachten, dass bei
Dienstleistungen anders als bei Waren eine kérperliche Verbindung zwischen
dem Zeichen und dem Produkt nicht mdglich ist. Als markenmé&Rige Benut-
zungshandlungen kommen bei Dienstleistungen daher grundsatzlich nur die
Anbringung des Zeichens am Geschéftslokal sowie eine Benutzung auf Gegen-
standen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz ge-
langen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschéaftsbriefen und
-papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankindigungen und Werbe-
drucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benut-
zung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss er-
kennen konnen, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Ge-
schéaftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus
ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienst-
leistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf wel-
che konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem
stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fallen mit der Firma

Uberein; daher gehen die firmenmalige Benutzung und die markenmaélfiige Be-
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nutzung bei ihnen haufiger ineinander Uber als bei Warenmarken (zur rechtser-
haltenden Benutzung vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 -1 ZR 162/04,
GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA, mwN).

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach diesen Malistaben
spreche viel dafur, dass die Beklagte das Zeichen "MediCo Apotheke" mar-
kenmalig verwende. Sie verwende das Zeichen nicht nur als blof3en Hinweis
auf die Lage ihrer Apotheke auf dem Gelande des B. in P.

im medizinischen Gesundheitszentrum "MediCo", sondern zumindest
auch als Unternehmensbezeichnung. Sie habe das Zeichen "MediCo Apotheke"
an den Geschaftsraumen ihrer Apotheke in P. angebracht und verwen-
de es uberdies in ihrem Internetauftritt; dies spreche fur eine markenméafRige
Verwendung als Herkunftskennzeichnung fiir die von der Beklagten erbrachten
Apothekendienstleistungen. Diese Feststellungen tragen die Annahme einer

markenmafigen Benutzung des angegriffenen Zeichens nicht.

c) Allein der Umstand, dass die Beklagte das Zeichen "MediCo Apothe-
ke" an den Geschaftsraumen ihrer Apotheke in P. angebracht hat und
es Uberdies in ihrem Internetauftritt verwendet, rechtfertigt nicht die Annahme,
dass der Verkehr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den Dienst-
leistungen eine Verbindung herstellt und erkennt, dass mit der Verwendung der
Bezeichnung nicht nur der Geschaftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leis-
tung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Der Name von Apotheken dient re-
gelmafig der Individualisierung des Geschaftslokals und weist haufig auf die
Lage der Apotheke hin. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts weist
die Unternehmensbezeichnung der Beklagten auf die Lage der Apotheke auf
dem Gelédnde des B. in P. im  medizinischen Ge-
sundheitszentrum "MediCo" hin. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der angespro-

chene Verkehr in der Bezeichnung dartber hinaus einen Hinweis auf von der
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Beklagten angebotenen Dienstleistungen eines Apothekers sehen sollte. Das
Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich ein
solcher Hinweis aus dem von der Klagerin vorgetragenen Internetaufritt der Be-
klagten und den von der Beklagen dort unter der angegriffenen Bezeichnung

angebotenen Dienstleistungen ergibt.

3. Im wiedereroffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht,
wenn es darauf ankommen sollte, zu priufen haben, ob die Schutzschranken
des 8§ 23 Nr. 1 oder 2 MarkenG eingreifen, die einem mdglicherweise beste-
henden Unterlassungsanspruch der Klagerin entgegenstehen wirden. Feststel-
lungen hierzu und zu den weiteren Voraussetzungen des § 23 MarkenG hat das
Berufungsgericht bislang nicht getroffen.

a) Nach § 23 Nr. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer ge-
schéftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im ge-
schéftlichen Verkehr dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Be-

nutzung nicht gegen die guten Sitten verstof3t.

aa) Die Vorschrift des 8 23 Nr. 1 MarkenG ist im Hinblick darauf, dass sie
Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL) in deutsches
Recht umsetzt, richtlinienkonform auszulegen. Nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europaischen Union gilt die Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1
Buchst. a MarkenRL nicht nur fir die Namen natirlicher Personen, sondern
auch fur Handelsnamen (EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg.
2004, 1-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 77 f. - Anheuser Busch; EuGH, GRUR
2007, 971 Rn. 31 - Céline). Dementsprechend gilt die Schutzschranke des § 23
Nr. 1 MarkenG auch fir Unternehmenskennzeichen im Sinne von 8 5 Abs. 2
MarkenG.
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bb) Eine Prifung der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 MarkenG ist nicht
wegen des Inkrafttretens der Richtlinie (EU) 2015/2436, die die Richtlinie
2008/95/EG (MarkenRL) in einigen Punkten andert und insgesamt neu fasst,
entbehrlich. Zwar sieht Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2015/2436
anders als Art. 6 der Richtlinie 2008/95/EG vor, dass sich nur noch natirliche
Personen auf die Schutzschranke berufen kénnen. Die neue Richtlinie hat der
deutsche Gesetzgeber jedoch noch nicht umgesetzt, die Umsetzungsfrist lauft
nach ihrem Art. 54 Abs. 1 Satz 1 noch bis zum 14. Januar 2019.

cc) Zwar muss die Beklagte nach apothekenrechtlichen Vorschriften ih-
ren Handelsnamen angeben. Der Hinweis auf die nachstgelegene dienstbereite
Apotheke nach 8§ 23 Abs. 5 ApBetrO, der Rezeptaufdruck nach § 17 Abs. 6
ApBetrO, die Kennzeichnung von Rezepturarzneimitteln nach § 14 Abs. 1
ApBetrO und der Behélter der Rezeptsammelstellen nach § 24 Abs. 3 Satz 2
ApBetrO setzen eine Angabe des Handelsnamens der Apotheke voraus. Bei
der Prifung der Schutzschranke ist jedoch zu bertcksichtigen, dass die Beklag-

te - anders als eine nattrliche Person - ihren Namen frei wahlen konnte.

b) Nach 8§ 23 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr ein mit der Mar-
ke identisches oder @hnliches Zeichen als Angabe Uber Merkmale oder Eigen-
schaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre geographi-
sche Herkunft zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten
versto3t. Nach dem bestrittenen Vortrag der Beklagten beschreibt das von ihr
verwendete Zeichen die ortliche Lage ihrer Apotheke im Gesundheitszentrum
"MediCo" von P. . Sollte dieser Vortrag zutreffen, ware zu prifen, ob die
Schutzschranke des 8§ 23 Nr. 2 MarkenG eingreift.
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4. Nach der sprachlichen Fassung des Unterlassungsantrags begehrt die
Klagerin nicht nur eine Unterlassung der Verwendung des Zeichens "MediCo
Apotheke" als Marke (“fur das Angebot von Dienstleistungen eines Apothe-
kers"), sondern auch die Unterlassung von dessen Verwendung als Unterneh-
menskennzeichen (“fir den Betrieb einer Apotheke"). Die Frage, ob ein solcher
Anspruch besteht, hat das Berufungsgericht bislang nicht gepruft. Vorausset-
zung hierflr wére, dass es sich bei der verletzten Marke um eine bekannte
Marke handelt, so dass ein Anspruch in entsprechender Anwendung von § 14
Abs. 2 Nr.3 und Abs.5 MarkenG in Betracht kame (BGH, Urteil vom
23. September 2015 - | ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487
- Sparkassen-Rot/Santander-Rot, zur Vero6ffentlichung in BGHZ vorgesehen).
Dass es sich bei den Klagemarken um bekannte Marken handeln konnte, ist

bislang jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Koch Schaffert Kirchhoff

Loffler Schwonke

Vorinstanzen:
LG Bielefeld, Entscheidung vom 06.03.2015 - 17 O 12/15 -
OLG Hamm, Entscheidung vom 15.12.2015 - I-4 U 77/15 -



