BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 85/05 Verkindet am
15. Februar 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 302 06 822

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mundliche Verhandlung vom 15. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 10. Februar 2002 angemeldete Wortmarke

MUKITYL

ist am 30. September 2002 fur die Waren und Dienstleistungen

~,Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-
fullmittel und Abdruckmassen fur zahnéarztliche Zwecke; Desin-
fektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren; Fun-
gizide, Herbizide; chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche
Instrumente und Apparate, kinstliche GliedmaRRen, Augen und
Zahne; orthopadische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; medi-

zinische und veterindrmedizinische Dienstleistungen; Gesund-



heits- und Schonheitspflege fir Menschen und Tiere; Dienst-

leistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft”

unter der Nummer 302 06 822 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der fir die Waren

.Injizierbare veterinarmedizinische Antibiotika fur Wiederkauer*

seit 22. Marz 1993 eingetragenen Wortmarke 2 032 880

MICOTIL

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marke-
namtes vom 5. Januar 2005 wurde der Widerspruch durch eine Priferin des héhe-
ren Dienstes wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemaR 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 43

Abs. 2 MarkenG zurtickgewiesen.

Als mal3gebliche Zielgruppe seien auch breite Verkehrskreise anzusehen, die je-
doch aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die Einfluss auf
die Gesundheit und das korperliche Wohlbefinden auch eines Nutztieres haben
kénnen, die Waren und Dienstleistungen sorgfaltig auswahlten. Dies gelte auch,
falls Waren, die regelméfR3ig nur von Tierarzten eingesetzt wiirden, auch von ande-
ren Personengruppen verwendet wirden, da diese Personengruppen in der Regel
mit den Medikamenten vertraut seien, um das richtige Praparat anzuwenden. Die
Widerspruchsmarke verflige uber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Eine Kennzeichnungsschwache aufgrund der INN-Bezeichnung , TILMICOSIN® sei

nicht erkennbar. Bei der vorliegenden Warenlage und unter Berucksichtigung der



sonstigen Umstande sei ein deutlicher Abstand zu fordern, an den aber aufgrund
der oben genannten Aspekte, die sich verwechslungsmindernd auswirkten, keine
allzu hohen Anforderungen zu stellen seien. Es stinden sich somit die beiden Zei-
chen ,MUKITYL" und ,MICOTIL" gegenuber, die sich durch ihre Vokalfolge unter-
schieden. Wahrend die angegriffene Marke mit dem Vokal ,U“ beginne und der
nachste der helle Vokal ,I* sei, beginne die Widerspruchsmarke mit dem hellen
Vokal ,I“ und es folge der dunkle Vokal ,O“. Da der Verkehr bei Waren, die die
Gesundheit von Nutztieren betreffen, eher sorgfaltig sei, wirden diese Unter-
schiede bemerkt, weswegen eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschlie-
Ren sei. Insbesondere diene auch der beschreibende Anklang des ersten Be-
standteils der jungeren Marke (MUKI) dazu, sich diesen Unterschied besser ein-
zupragen. ,Muc(i)“ beziehe sich auf Schleim. Ebenso wenig lage eine schriftbildli-
che Verwechslungsgefahr vor, da sich die Umrisscharakteristik ,UKI-Y* deutlich
von ,ICO-I* unterscheide. Ferner verfige bei handschriftlicher Wiedergabe die
jungere Marke Uber eine zusatzliche Oberlange aufgrund des ,k* und die Wider-

spruchsmarke Uber eine zusatzliche Unterlange durch den Buchstaben ,y“.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinn-
gemal,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 5. Januar 2005 aufzuheben, soweit
der Widerspruch aus der Marke 2 032 880 zurtickgewiesen wor-
den war, und die Marke 302 06 822 zu ldschen.

Ausgehend von einer teilweisen Warenidentitéat und einer normalen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke seien erhebliche Anforderungen an den Zei-
chenabstand zu stellen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen. Es be-
stehe bereits eine klangliche Verwechslungsgefahr, da die Vokalfolgen ,I-O-I* der
Widerspruchsmarke und ,U-I-Y* der angegriffenen Marke identisch betont wirden,

da ihnen jeweils nur ein Konsonant folge und da bei Phantasiebegriffen ohne



Wortstamm solche Vokale unbetont ausgesprochen wirden. Dies gelte insbeson-
dere, da lediglich die Abfolge von hellem und dunklem Vokal vertauscht sei, bei
der Widerspruchsmarke zuerst ein heller dann ein dunkler Vokal, bei der ange-
griffenen Marke umgekehrt. AuRerdem werde ,y* oft wie ,i* ausgesprochen. Es sei
auch zu berucksichtigen, dass die Betonung beider Zeichen auf der dritten Silbe
liege, so dass die ersten beiden Silben weniger wahrgenommen wirden und
durch die betonte dritte Silbe, die bei beiden Zeichen identisch sei, ein verwech-
selbar ahnlicher klanglicher Gesamteindruck entstehe. Weiterhin konnten begriffli-
che Unterschiede eine Verwechslungsgefahr nur ausschlie3en, wenn es sich um
allgemein bekannte Begriffe handle. Davon kdnne bei der Silbe ,Muc* nicht aus-
gegangen werden. Der angesprochene Verkehrskreis verstehe diese Silbe als
Phantasiebegriff. Sie sei dem interessierten Durchschnittsverbraucher nicht gelau-
fig, auch wenn der Begriff in einem medizinischen Wérterbuch definiert sei.
Ebenso sei eine schriftliche Verwechslungsgefahr nicht auszuschlie3en, da die
Marken in GrofRbuchstaben eingetragen und daher nicht anhand von Ober- und
Unterlangen aufgrund von Kleinbuchstaben zu beurteilen seien. Vielmehr bestehe
schriftbildlich eine Verwechslungsgefahr, da die Vergleichszeichen nicht aufgrund
der Buchstaben ,UKI-Y* und ,ICO-I“ gepragt seien, sondern vielmehr auch die
identischen Buchstaben ,M T L* zu berlcksichtigen seien. Eine Unterscheidung
allein aufgrund der Ober- und Unterlangen der Buchstaben ,k* und ,y* sei deshalb
ausgeschlossen. Hinzu komme, dass im gewerblichen Bereich nicht lediglich ge-
schultes Personal tatig sei, sondern auch weniger sachkundige Hilfskrafte, die je-

doch die Markenartikel bestellen wirden.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Fur den Fall, dass der Hauptantrag nicht fir gewéhrbar erachtet werde, werde be-

antragt (Hilfsantrag), die Marke mit dem eingeschrénkten Warenverzeichnis auf-



rechtzuerhalten. Das eingeschrankte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

entsprechend dem Hilfsantrag lautet:

~,Pharmazeutische Erzeugnisse fur den Menschen sowie Prapa-
rate fur die menschliche Gesundheitspflege; Veterindrmedizini-
sche Erzeugnisse sowie Praparate fir die tierische Gesundheits-
pflege; Veterindrmedizinische Antibiotika, ausgenommen injizier-
bare Antibiotika fur Wiederkauer; diatetische Erzeugnisse fur me-
dizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmittel; Zahnftll-
mittel und Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke; Desinfekti-
onsmittel; Mittel zur Vertilgung von schédlichen Tieren; Fungizide,
Herbizide ,Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instru-
mente und Apparate, kinstliche Gliedmalien, Augen und Zahne;
orthopadische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial, Medizinische
und veterinarmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und
Schonheitspflege fir Menschen und Tiere; Dienstleistungen im

Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.”

Die Beschwerdegegner sind der Auffassung, dass selbst bei identischen Waren
die Marken nicht verwechselbar seien. Die beiden Zeichen unterschieden sich in
allen Vokalen, denen erfahrungsgemal die tragende Rolle bei der Unterscheid-
barkeit von Zeichen zukomme. Die angegriffene Marke enthalte als Klangfolge ,I-
O-1“, die durch Symmetrie besonders gekennzeichnet sei, wogegen die Wider-
spruchsmarke als Klangfolge ,U-1-U* enthalte. Die Endsilben der beiden Zeichen
LTYL* und ,TIL® (,4lI" bzw. ,il*) seien nicht identisch. Die Widerspruchsmarke sei
kein Phantasiebegriff. ,MICOTIL" sei aus den ersten beiden Bestandteilen ,til* und
»,mico“ der INN Bezeichnung , Tilmicosin* durch Vertauschung der gebildet, um so
fur den Tierarzt eine enge, gut merkbare Verkniipfung zum Wirkstoff , Tilmicosin®
herzustellen. Schlie8lich sei dem angesprochenen Verkehrskreis, das sei der
Tierarzt und das Fachpersonal, die Bedeutung des Begriffs ,Muc"” fir Schleim be-

kannt. Daruber hinaus sei dies auch der breiten Bevolkerung aufgrund der Krank-



heit ,Mukoviszidose" oder des weit verbreiteten schleimlésenden Erkaltungsmittels
».Mucosolvan“ bekannt. Die beiden Zeichen l6sten jeweils spezifische, in vollig ver-
schiedene Richtungen gehende begriffliche Assoziationen aus, welche jegliche

Verwechslungsgefahr ausschléssen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Akten, einschlie3lich des Protokolls der mundlichen Verhandlung am 15. Feb-
ruar 2007, zu der die Inhaber der angegriffenen Marke nicht erschienen sind, Be-

Zug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg,
da keine Verwechslungsgefahr gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, bei der auf den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustel-
len ist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 113), kommen als ange-
sprochene Verkehrskreise auf Seiten der Widerspruchsmarke in erster Linie der
Tierarzt und sein Fachpersonal in Betracht. Selbst wenn nicht nur Tierarzte, son-
dern auch Landwirte ,injizierbare Antibiotika fur Wiederkauer" anwenden sollten,
was die Widersprechende geltend macht, so handelt es sich dabei nicht um all-
gemeine Verkehrskreise, sondern um Personen, die in der Viehwirtschaft tatig
sind und eine entsprechende Schulung durchlaufen haben. Diese Verkehrskreise
sind mit Kennzeichnungen auf dem vorliegenden Warengebiet vertrauter und ge-

hen damit sorgfaltiger um als allgemeine Verkehrskreise.



Die Widerspruchsmarke hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da weder
fur eine Steigerung noch fur eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft Anhalts-
punkte vorliegen. Selbst wenn die Widerspruchsmarke fir den Tierarzt einen An-
klang an den INN ,Tilmicosin“ enthélt, wie die Inhaber der angegriffenen Marke
meinen, so fuhrt dies noch nicht zu einer Kennzeichnungsschwache, da die Silben
des INN bei der Widerspruchsmarke vertauscht sind und nicht voll Gbernommen
wurden, so dass insgesamt ein sehr deutlicher Unterschied zu einer beschreiben-

den Angabe vorliegt.

Die sich gegeniberstehenden Marken sind jedoch nicht so &hnlich, dass eine
Verwechslungsgefahr bestinde. Dabei ist zu bericksichtigen, dass soweit sich
identische Waren gegenuberstehen kdénnen, sich die Zeichen beim Fachverkehr
und geschulten Laien begegnen, die die Unterschiede leichter bemerken und be-
halten als die allgemeinen Verkehrskreise. Soweit auf Seiten der angegriffenen
Marke Waren und Dienstleistungen, welche mit denen der Widerspruchsmarke
ahnlich sein kdénnen, wie etwa ,pharmazeutische Erzeugnisse” auch von Laien er-
worben werden, ist ebenfalls zu beachten, dass jedenfalls bei der Widerspruchs-
marke der Fachverkehr involviert ist, so dass es auch hier vorrangig auf den
Fachverkehr ankommt und auch insoweit die Anforderungen an den Zeichenab-
stand geringer sind, als wenn sich die Marken auf beiden Seiten nur bei Laien be-
gegnen (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone zu einseitiger Rezeptpflicht).

Die Zeichen unterscheiden sich klanglich und schriftbildlich deutlich und weisen in
begrifflicher Hinsicht keine Gemeinsamkeit auf, so dass nicht mit Verwechslungen

zu rechnen ist.

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen
malf3geblich (Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 9 Rdn. 111). Durch die
unterschiedliche Vokalfolge ist das jeweilige Gesamtklangbild der Marken bei den

hier beachtlichen Verkehrskreisen leicht auseinander zu halten. Die angegriffene



Marke ,MUKITYL" wird in der Regel wie ,Mukitll* ausgesprochen, da der Buch-
stabe ,y* meist wie 0" artikuliert wird (z. B. Acryl, Asyl, Benzyl, Dynastie, ldyll,
Methyl, Mythos, Phenyl, Psyche, Salizyl). Vereinzelt in Namen (z. B. Gysi, Kyff-
hauser) wird dieser Buchstabe zwar wie i, und in englischen Wartern wie ,i“ (z. B.
Lady, Sherry) oder wie ,ai“ (z. B. dry, Flyer) ausgesprochen, doch liegt es fur den
Verkehr nicht nahe ,MUKITYL" als Familiennamen oder als englisches Wort auf-
zufassen. Auch wenn die Zeichen in Silbenzahl, Konsonantengerust und haufig
auch im Sprech- und Betonungsrhythmus klanglich Gbereinstimmen, da sie regel-
mafig auf der letzten Silbe betont werden, weist die Vokalfolge so erhebliche Ab-
weichungen auf, dass insgesamt nicht mit rechtserheblichen Verwechslungen bei
den maf3geblichen Verkehrskreisen zu rechnen ist. Die Zeichen stimmen in keiner
der Silben identisch Uberein. Vielmehr klingt die Widerspruchsmarke insgesamt
heller als die angegriffene Marke. Wahrend die angegriffene Marke in der An-
fangssilbe den dunkel klingenden Vokal ,u* aufweist, dem in der Mittelsilbe der am
hellsten klingende Vokal ,i* folgt, welcher allerdings h&ufig unbetont ist, dem wie-
derum in der letzten Silbe ein etwas dunklerer Vokal (i) folgt, dominieren bei der
Widerspruchsmarke die hell klingenden Vokale ,i* in der ersten und der letzten
Silbe. Lediglich in der meist unbetonten Mittelsilbe weist die Widerspruchsmarke
einen dunkel klingenden Vokal auf, der aber immer noch etwas heller klingt als der
Vokal ,u“ in der ersten Silbe der angegriffenen Marke. Da die Marken nicht aus
identischen Lauten zusammengesetzt sind, scheidet auch eine Ahnlichkeit unter
dem Gesichtspunkt der Klangrotation aus (vgl. zur anagrammatischen Klangrota-
tion Srobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 8 9 Rdn. 134).

Die deutlichen Unterschiede in den Vokalen verhindern bei den hier mal3geblichen
Verkehrskreisen auch eine Verwechslungsgefahr aus der Erinnerung heraus. Ab-
gesehen davon, dass der Fachverkehr und fachlich geschulte Laien ohnehin
sorgfaltiger auf Marken achten, werden diese Verkehrskreise in erheblichem Um-
fang auch die begriffliche Andeutung des Anfangsbestandteils der angegriffenen
Marke ,MUKI-“ als Hinweis auf ,Schleim” erkennen, was zusatzlich als Erinne-

rungshilfe wirkt.
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In schriftbildlicher Hinsicht sind die Zeichen ebenfalls hinreichend verschieden, so
dass auch in dieser Richtung keine Verwechslungsgefahr besteht. Beim schrift-
bildlichen Vergleich der beiden Wortmarken sind neben den registrierten Marken-
formen auch alle anderen verkehrsiblichen Schreibweisen zu bericksichtigen
(Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 144). Entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin reichen die schriftbildlichen Unterschiede auch bei einer Wie-
dergabe in Versalien aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Von sie-
ben Buchstaben sind lediglich drei identisch an gleicher Wortstelle, namlich der
Anfangsbuchstabe ,M" sowie die Buchstaben , T und ,L" in der letzten Silbe. Auch
wenn Wortanfang und -ende beim Lesen ins Auge springen, ist hier zu bertck-
sichtigen, dass sich die weiteren Buchstaben der Anfangs- und der Endsilben
deutlich unterscheiden. So haben die Buchstaben ,U* und ,I* in den ersten Silben
keine schriftbildliche Ubereinstimmung. Auch die Buchstaben ,Y* und ,I* in den
letzten Silben sind noch deutlich verschieden, da ,Y* am oberen Ende sehr viel
breiter ist. Hinzu kommt, dass die Mittelsilben ,KI* und ,,CO* in schriftbildlicher Hin-
sicht sich vollstandig voneinander unterscheiden. Im schriftbildlichen Gesamtein-
druck sind die Zeichen daher vollig unterschiedlich. Werden die Wérter mit Klein-
buchstaben - seien es Druckbuchstaben, seien es handschriftiche Wiedergaben -
geschrieben, so fallt zusatzlich die unterschiedliche Verteilung von Ober- und Un-
terlangen auf. Berlcksichtigt man zusatzlich, dass das Schriftbild von Marken er-
fahrungsgemal eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung
der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Str6-
bele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 143), so scheidet eine schriftbildliche
Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht aus.

Fur eine begriffliche Ahnlichkeit bestehen keine Anhaltspunkte.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften



