BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 273/04 Verkindet am
29. Marz 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke IR 750 067

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 29. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse des DPMA - Markenstelle fur Klasse 29 - vom 20. No-
vember 2003 und vom 26. August 2004 aufgehoben, soweit der
Widerspruch auch bezuglich der Waren ,graisses comestibles*

und ,magarines” zurtickgewiesen worden ist.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 144500 wird der

IR-Marke IR 750 067 insoweit der Schutz fur die Bundesrepublik
Deutschland verweigert.

Grinde

Die IR Marke 750 067
SOLMIL



hat in Deutschland Schutz erlangt fir die Waren der Klasse 29, darunter ,graisses
comestibles; margarines” (Speisefette, Margarine). Die Inhaberin der rangéalteren
Marke 1 144 500

SELMI

die fur die Waren ,frische und ultrahocherhitzte Milch, frische und H-Schlagsahne,
einschlie3lich Kaffeesahne, Kondensmilch* eingetragen ist, hat dagegen Wider-
spruch eingelegt. Diesen Widerspruch hat sie in der mundlichen Verhandlung auf

die im Tenor genannten Waren beschrankt.

Die Markenstelle fir Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch in zwei Beschlissen mit der Begriindung zurtickgewiesen, die Mar-
ken hatten wegen der unterschiedlichen Vokale ein ausreichend deutlich anderes
Klangbild, so dass auch bei einer unterstellten hochgradigen Ahnlichkeit der Wa-
ren eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.
Sie weist darauf hin, dass der zusatzliche Buchstabe L am Wortende der jingeren
Marke nahezu unbemerkt bleibt und alle Ubrigen Buchstaben, mit Ausnahme der
unterschiedlichen Vokale O und E, identisch seien und sich an der selben Stelle

der Worte befanden.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren sachlich nicht geéufiert;

sie ist auch dem Termin zur mundlichen Verhandlung fern geblieben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse sowie

auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig (8 66 Abs. 1 MarkenG) und hat, nach der Beschran-
kung des Widerspruches, in der Sache Erfolg, denn insoweit besteht Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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 wer-
den kann (st. Rspr. z. B. BGH MarkenR 2005, 519 — coccodrillo).

Zwischen den noch im Streit befindlichen Waren besteht Waren&hnlichkeit im en-
geren Bereich, denn bei einem Speisefett kann es sich z. B. um Butterfett handeln,
das wiederum aus Rahm gewonnen wird. Ebenso gewichtige Berihrungspunkte
gibt es zur Margarine, denn hier Uberschneidet sich der Anwendungsbereich mit
den aus tierischen Fetten gewonnenen Produkten (vgl. Richter/Stoppel, Die
Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, 2005, Stichworte: Spei-
sefette, Milch). Angesichts dieser Warennadhe reicht der Abstand der Marken fir

ein sicheres Auseinanderhalten nicht mehr aus.

Die Widersprechende kann fir ihre Marke einen durchschnittlichen Schutzumfang
in Anspruch nehmen, denn das Wort SELMI ist ohne weiteres zur Kennzeichnung
von Milchprodukten geeignet, auch wenn die Silbe MI auf ,Milch* hindeuten mag.
Zutreffend ist, dass die unterschiedlichen Vokale O und E regelmaldig zu einem
anderen Klangbild fuhren; der zuséatzliche Konsonant L am Wortende der jingeren
Marke hingegen ist in der Regel kaum hdorbar, seine Auswirkungen auf den Klang
sind also nur gering. Andererseits gibt es gewichtige Anhaltspunkte, die fir das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr sprechen. Die altere Marke ist ein reines

Kunstwort, das uber eine recht ungewohnliche Struktur mit der Silbenfolge S. L.



mit MI verfugt; man kdnnte sagen, das Wort wird durch diese Art der Silbenkombi-
nation gepragt. Eben diese Kombination hat die jingere Marke tibernommen, wo-
bei lediglich der erste Vokal verandert und ein klanglich unbedeutendes L am
Wortende hinzugefiigt wurde. Gleich geblieben sind vier von finf bzw. sechs
Buchstaben, so dass in der Erinnerung diese doch recht seltene Zusammenfi-
gung der Silben SEL bzw. SOL mit den Silben MIL bzw. MI bleibt. Kennt der
Verbraucher eine der Marken, so wird es fur ihn aus der Erinnerung heraus trotz
der unterschiedlichen Vokale schwer sein, die Worte ausreichend sicher
auseinander zuhalten. Auch bietet ihm keines der Worte eine ausreichende
Begriffsstiitze oder Merkhilfe, die ein Unterscheiden erleichtern kdnnten. Zwar wird
einem Grol3teil der Verbraucher das spanische SOL (= Sonne) bekannt sein, er
wird diese Wort aber kaum in der jingeren Marke erkennen, denn Markenworte
werden so hingenommen wie sie auftreten und nicht auf merkfahige Bestandteile
untersucht. Nur ohne weiteres erkennbare Bedeutungsinhalte konnen ein
Auseinanderhalten von &hnlichen Marken erleichtern, wofiir aber weder der Be-
standteil SOL, noch SEL als franzdsisches Wort flr Salz geeignet sind. Hier hat es
der Verkehr mit reinen Phantasieworten zu tun, die zwar Klangunterschiede auf-
weisen, in ihrem Aufbau und einem Grof3teil der Buchstabenfolgen aber doch
mal3gebliche Gemeinsamkeiten besitzen. Neben diesen klanglichen und begriffli-
chen Ubereinstimmungen besteht aber insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht
eine Verwechslungsgefahr. Vergleicht man Solmil und Selmi in Normalschreib-
weise, so fallt auf, dass die Umrisscharakteristik weitgehend Ubereinstimmt, denn
das ,I“ am Wortende stellt sich nur als Verstarkung des vorangehenden Buchsta-
bens ,i* dar. Die klanglichen Unterschiede der Vokale ,0" und ,e* spielen bei
Schriftvergleich keine Rolle, vielmehr sind diese beiden Buchstaben Uberaus
ahnlich und kénnen bei einer etwas nachlassigeren Schreibweise ohne weiteres
miteinander verwechselt werden. Gerade hier wirde der Verbraucher einen
Bedeutungsinhalt oder eine Begriffsstiitze benttigen, die aber bei den reinen
Kunstworten fehlt. Er bleibt somit allein auf die rein bildliche Wahrnehmung
beschrankt. Insoweit aber stehen sich die Marken, bei den noch maf3geblichen

Waren zu nahe. Die Beschwerde hat damit Erfolg.



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

gez.

Unterschriften



