BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 26/04 Verkindet am
9. Mérz 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 03 427

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 9. Marz 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlis-
se des DPMA — Markenstelle fur Klasse 29 — vom 10. Septem-
ber 2002 und 17. November 2003 aufgehoben, soweit der Wider-

spruch auch bezuglich der Waren

"Milchprodukte, namlich Joghurt, Kefir; alkoholfreie Milch- und
Milchmischgetrdnke mit Uberwiegendem Milchanteil, Fertigdes-
serts aus Joghurt, auch mit Zusatz von Krautern und/oder zuberei-
teten Frichten, Muslizubreitungen, im wesentlichen bestehend

aus Joghurt, Kefir"

zurtckgewiesen worden ist.

Insoweit wird die Loschung der angegriffenen Marke 399 03 427
wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke IR 586 755 angeord-

net.

Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.



Grinde

Die Marke 399 03 427

Yosan

ist seit dem 23. April 1999 fur folgende Waren in das Markenregister eingetragen:

Milch und Milchprodukte, namlich Butter, Kése, Frischkase, Sah-
ne, Rahm, Sauerrahm, Kodensmilch, Joghurt, Buttermilch, Kefir,
Milchpulver fir Nahrungszwecke, alkoholfreie Milch- und Milch-
mischgetranke mit tberwiegendem Milchanteil, Fertigdesserts aus
Joghurt, Quark und Sahne, auch mit Zusatz von Kréautern
und/oder zubereiteten Frichten, Muslizubereitungen, im wesentli-
chen bestehend aus Sauerrahm, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt,
Kefir, Quark, zubereiteten Frichten und Cerealien; Milchreis,
Griesbrei, Speiseeis; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Was-
ser und andere alkoholfreie Getranke, Fruchtgetréanke und Frucht-

safte.

Gegen diese Eintragung hat die Inhaberin der rangélteren, seit 1992 fir die Waren

"laits fermentés" eingetragenen IR-Marke 586 755

YOGOSAN

Widerspruch erhoben.



Im Verfahren vor der Markenstelle ist die Benutzung der Widerspruchsmarke be-
stritten worden; die Widersprechende hat daraufhin die Benutzung ihrer Marke fur
den Zeitraum 1999 bis 2003 fur die Ware "Joghurt" eidesstattlich versichert.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in
zwei Beschlissen eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zu-
rickgewiesen. Auch in Anbetracht teilweise identischer Waren reiche der Abstand
der Marken insbesondere wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und der be-
schreibenden Anklange der Silbe "san" an "Gesundheit" zur Verneinung einer Ver-

wechslungsgefahr aus.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechenden mit ihrer Beschwer-
de. Nach ihrer Ansicht ist bei dem Markenvergleich von einem Uberwiegen der
Gemeinsamkeiten auszugehen, was angesichts der langjahrigen intensiven Be-
nutzung der Widerspruchsmarke und der sich wirtschaftlich sehr nahestehenden,
bzw identischen Waren zu einer Bejahung der Verwechslungsgefahr fihren muis-

Se.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Wider-
spruchsmarke nicht mehr in Abrede gestellt. Sie halt die Ausfiihrungen in den pa-
tentamtlichen Beschlissen fir zutreffend und weist erganzend auf die Kirze der
beiden Vergleichszeichen hin, wodurch die zusatzliche Mittelsilbe besonders auf-

falle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse sowie

auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als mit den Mar-
ken identische Waren gekennzeichnet werden kénnen. In diesem Bereich ist eine

Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert — unter Bertcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Wa-
ren/Dienstleistungsidentitat oder —ahnlichkeit, Markenidentitat oder -ahnlichkeit
und Kennzeichnungskraft der alteren Marke in dem Sinn, dass der hohere Grad
einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen
werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 — d-c-fix/CD-FIX).

Ausgehend von der nunmehr unstreitig benutzen Ware "Joghurt", die unter den
Oberbegriff "laits fermentés”, also "Sauermilchprodukte", bzw "gegorene Milchpro-
dukte” fallt, ist bei allen im Tenor aufgefihrten Produkten Warenidentitat anzuneh-
men, denn bei diesen Waren handelt es sich entweder um Joghurts und Sauer-
milchprodukte oder um Milch-Misch-Produkte, bei denen gegorene Milch ein fur
den Verbraucher mafigeblicher und wesensbestimmender Bestandteil sein kann

(Milchmischgetranke, Fertigdesserts, Muslizubereitungen).

Zutreffend ist die Markenstelle von einem durchschnittlichen Schutzumfang der
Widerspruchsmarke ausgegangen. In der Marke YOGOSAN erkennt der Durch-
schnittsverbraucher zunachst das Wort "Joghurt", wobei das grammatikalisch wohl
unrichtige "Y" keine besondere Eigentimlichkeit bewirkt, denn eine Schreibweise
sowohl mit "Y" als auch mit "J" ist auch bei anderen Worten bekannt, zB Yak - Jak,
Yoga — Joga, Yo Yo — Jo Jo. Der Bestandteil "SAN" ist eine im Gesundheits-
bereich haufig anzutreffenden Silbe und weist auf "gesund" (lat. sanus) hin. Die
Widersprechende benutzt ihnre Marke im erheblichen Umfang und hat bereits zum
Zeitpunkt der Anmeldung der juingeren Marke im Jahr 1999 dber ... Ver-
kaufseinheiten (...g) umgesetzt, was einer Stuckzahl von uber ...



Packungen Joghurts entspricht. Angesichts dieser Umsatzzahlen ist von einem
Ausgleich einer mdglicherweise von Haus aus bestehenden Beeintrachtigung der
Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Eine Starkung und erweiterter
Schutzumfang steht der Widerspruchsmarke jedoch nicht zu, denn insoweit fehlen

jegliche Anhaltspunkte zur Bekanntheit und Marktstellung.

Zutreffend ist die Markenstelle auch davon ausgegangen, dass neben der Vokal-
und Konsonantenfolge insbesondere die Silbenzahl fur die Ahnlichkeit von Worten
von Bedeutung ist, wobei auch Silben in der Wortmitte durchaus Einfluss auf den
klanglichen Gesamteindruck haben kdénnen (BGH, MarkenR 2001, 307 und Mar-
kenR 2004, 478 - CompuNet/ComNet). Beim der Abwéagung der fur und gegen ei-
ne Verwechslung sprechenden Momente ist aber auch zu bertcksichtigen, dass
der Verbraucher Marken haufig aus der Erinnerung heraus wachruft und sich da-
bei haufig eine bestimmte eigentimliche Begriffs- und Silbenkombination merkt.
Soweit es sich um eine auf diesem Warengebiet eher unibliche Zusammenstel-
lung von Wortteilen handelt, wird er sich leichter an die jeweilige Kombination erin-
nern, es werden ihm dabei aber auch geringe Abweichungen der Marken entge-
hen. Im vorliegenden Fall sind die Markenteile YOGO und SAN zwar an sich be-
schreibender Natur, ungewohnlich und zumindest nicht nachweisbar gebrauchlich
ist aber deren Kombination in dem Produktbereich Joghurt, Milchprodukte aus
Sauermilch. Die altere Marke erhalt durch die mehr aus dem pharmazeutischen
Bereich bekannte Silbe SAN ihre Eigenpragung. Diese Eigentimlichkeit wird hier
von der jungeren Marke zum grol3en Teil ibernommen, auch wenn in der Silbe Yo
der Begriff Joghurt weit weniger deutlich erkennbar ist. Weder das Gericht, noch
der Inhaberin der angegriffenen Marke haben Hinweise darauf, dass es auf dem
betreffenden Warengebiet bereits &hnliche und insbesondere mit "san" kombinier-
te Kennzeichnungen gibt. Dies aber ware notwendig, denn dann kdnnte davon
ausgegangen werden, dass der Verbraucher, der auf eine ihm bekannte Wortkom-
bination trifft, auch auf geringe Abweichungen der Marken achtet. Hier aber spricht
alles dafir, dass der Verkehr, der die Marke YOGOSAN kennt, beim Antreffen der

jungeren Marke Yosan auf identischen Produkten diese wegen der Kombination



der beiden Bestandteile fur die altere Marke halten und das Fehlen der Mittelsilbe

nicht bemerken, oder als Fehlleistung seines Gedachtnisses einstufen wird.

Im System der Wechselwirkung zwischen Waren- und Markenahnlichkeit ist im Er-
gebnis ein unzulassiger Eingriff der jingeren Marke in den Schutzbereich der alte-
ren Marke bei identischen Waren zu bejahen; samtliche anderen Waren fallen aus
dem Bereich der Identitat, insoweit genugt der Abstand der Marken um eine Ver-

wechslungsgefahr zu verneinen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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