BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 62/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 15 281

BPatG 152
08.05



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

28. Méarz 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die am 7. Marz 2001 angemeldete Marke 301 15 281

Sinuspecton

ist am 18. Dezember 2001 fir die Waren

~pharmazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege*

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 24. Mai 1991 fir die Waren

,Humanmedizinische Arzneimittel”

eingetragenen Marke Nr 1176858



SINUFORTON

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen vom 27. August 2003 und vom 6. Dezember 2004, wovon letz-
terer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des

Widerspruchs geléscht.

Die Vergleichsmarken kdnnten sich auf ahnlichen, aber auch auf identischen Wa-
ren begegnen. Eine Rezeptpflicht sei in keinem der Warenverzeichnisse veran-
kert, so dass auch der Endverbraucher uneingeschrankt beriicksichtigt werden
misse. Wegen der von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versi-
cherung Uber Umsatze der unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Produkte
und die Bewertung der Marktstellung der Widersprechenden geht der Erstprufer
von einer leicht gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.
Es seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Diesen wahre
die jungere Marke weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht. Die Mar-
ken stimmten in ihren Anfangs- und Endlautbestandteilen identisch tGberein. Zwar
handele es sich bei dem Anfangslautbestandteil ,SINU* um einen zumindest fur
Fachleute erkennbaren Indikationshinweis, wodurch diese, nicht zuletzt auch
durch sein Auftreten in Drittmarken, eine gewisse Kennzeichnungsschwéche be-
sitze. Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Wortteile durften allerdings
bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht unbericksichtigt bleiben, insbe-
sondere wenn die Marken in weiteren Teilen, wie vorliegend ,...TON", ebenfalls
Ubereinstimmten. Da es sich um viersilbige, also relativ lange Markenwdrter han-
dele, vermdge selbst die relativ deutliche Abweichung im regelmallig weniger
auffalligen und beachteten Wortinnern keine klangliche Abgrenzung im Sinne ei-
ner Unahnlichkeit herbeizufihren, die hier geboten sei. Insbesondere unter un-
gunstigen akustischen Ubermittlungsbedingungen oder lediglich vor dem Hinter-

grund eines verblassenden Erinnerungsbildes fuhrten die Uberwiegenden lautli-



chen Gemeinsamkeiten dazu, dass ein noch entscheidungserheblicher Teil des
Verkehrs die Marken verwechsle. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei
namentlich bei Wiedergabe in Versalien gegeben. Die Erinnerungspruferin geht
zwar von einer gut eingefiihrten Marke aus, nimmt jedoch nur eine durchschnittli-
che Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an, da zur Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarke nichts vorgetragen sei. Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch
bei einer nur durchschnittichen Kennzeichnungskraft gegeben, da die Zeichen
sich bei identischen bis ahnlichen Waren in klanglicher Hinsicht nicht hinreichend
unterschieden. Vorliegend bestiinden die Unterschiede zwischen den Marken al-
lein in der dritten Silbe der viersilbigen Worter. Diese Silbe sei aber unbetont, so
dass die Abweichungen wenig ins Gewicht fielen. Ob dartber hinaus auch die
schriftbildliche Ahnlichkeit derart ausgepragt sei, dass es zu Verwechslungen

kommen konne, sei eher zu verneinen, kdnne aber dahinstehen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und

beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und den Wider-

spruch zurtckzuweisen.

Der Prifer habe die Worter zergliedert betrachtet und dabei nur auf die Uberein-
stimmungen der schwach kennzeichnenden Silben ,Sinu“ und ,ton“ abgestellt.
Demgegeniber stiinden jedoch markante Abweichungen, die das Gesamtklang-
bild der Marken deutlich veréanderten. Die Vergleichsmarken wiesen in den Ubrigen
Wortbestandteilen ,for* und ,spec” unterschiedliche Vokal- und Konsonantenge-

riste auf, so dass Verwechslungen auszuschlieRen seien.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Die Waren seien identisch. Die Identitat der pharmazeutischen Erzeugnisse werde
dadurch gefordert, dass beide Marken zur Kennzeichnung von Rhinologika be-
stimmt seien, wie sich aus der Anfangssilbe ,Sinu“ ergebe. Das von der Wider-
sprechenden vertriebene Praparat unterliege keiner Verschreibungspflicht. Die nur
geringen Unterschiede in der dritten unbetonten Silbe gingen im Gesamteindruck
unter. In der Regel wirden die beiden Woarter auf der Silbe ,nu“ betont. In der Er-
innerung Uberwiegten regelmaRig die Ubereinstimmungen. Im Gesamteindruck
missten auch Zeichenbestandteile beriicksichtigt werden, die einen Indikations-
hinweis assoziierten. Zudem bleibe dieser den durchschnittlichen Verbrauchern
verborgen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gesteigert. Es
komme dabei nicht nur auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke an. Die Be-
kanntheit sei nur ein Faktor von vielen und nicht ausschlaggebend. Die Marktfuh-
rerschaft bei den verordneten Rhinologika sowie die Dauer der Benutzung seit
1992 flhrten dazu, dass eine mehr als durchschnittliche Kennzeichnungskraft
zugrunde zu legen sei. Durch die Haufigkeit der Verordnung ergebe sich zudem

auch ein entsprechender Bekanntheitsgrad bei den Endverbrauchern.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sa-
che keinen Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr geman § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

besteht, wenn es sich auch um einen Grenzfall handeln mag.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berticksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238
- PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich
nach der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Identitat
oder Ahnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke.

Diese Faktoren sind zwar fir sich gesehen voneinander unabhangig, bestimmen



aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei
ein geringerer Grad eines Faktors durch einen hoheren Grad eines anderen aus-
geglichen werden kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 26).

Die Waren ,pharmazeutische Erzeugnisse” der angegriffenen Marke kénnen mit
den ,humanmedizinischen Arzneimitteln“ der Widerspruchsmarke identisch sein,
so dass sich die Marken auf identischen Arzneimitteln begegnen kénnen. Hin-
sichtlich der Waren ,Praparate fir die Gesundheitspflege der angegriffenen
Marke besteht eine erhebliche Ahnlichkeit mit den ,humanmedizinischen Arznei-
mitteln“ der Widerspruchsmarke, auch wenn insoweit keine Identitat besteht, da
Arzneimittel vorwiegend der Heilung von Krankheiten bzw. gesundheitlichen Be-
schwerden und die ,Praparate fur die Gesundheitspflege” der Pflege dienen. Es
kann aber ein enger Zusammenhang und eine erhebliche Nahe beziiglich dieser
Waren bestehen, zumal ein Produkt sowohl pflegende als auch heilende Funktio-

nen haben kann.

Vorliegend kann nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ausgegangen werden. Selbst wenn eine Starkung der Kennzeich-
nungskraft durch bloRe Benutzung der Marke ohne weitere konkrete Hinweise auf
ihre Bekanntheit erfolgen kdnnte, so belegt dies noch nicht, dass die Kennzeich-
nungskraft im vorliegenden Fall tGber den Bereich durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft hinausgeht. Fir die Annahme einer Steigerung der Kennzeich-
nungskraft Uber den oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
hinaus reichen die von der Widersprechenden vor der Markenstelle genannten
Umsatze von jahrlich ca 2-3 Mio. Euro in den Jahren 1992 bis 2001 nicht aus.
Hinzu kommt, dass die Beschwerdegegnerin Umsatzzahlen nur bis zum Jahr 2001
genannt und die Angaben im Laufe des Verfahrens nicht mehr vervollstandigt hat.
Auch ist Uber die aktuelle Marktsituation nichts bekannt. Wenn die Widerspre-
chende mit Rhinologika, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind,
2001 an 1. Stelle der verordneten systemischen Rhinologika lag, so begriindet

dies allein noch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zum jetzigen Zeitpunkt.



Die erhohte Kennzeichnungskraft musste nicht nur im Jahre 2001 vorgelegen ha-
ben, sondern auch noch zum Entscheidungszeitpunkt bestehen (Strobele/Hacker,
Markengesetz 8. Aufl. 89 Rdn. 35). Insoweit mangelt es jedoch bereits an

entsprechenden Unterlagen.

»oinuspecton® und ,SINUFORTON® sind im Gesamtklangbild aber auch bei An-
nahme einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
noch so ahnlich, dass bei den sich gegenuberstehenden identischen bzw. sehr

ahnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr besteht.

Entscheidend kommt es darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsver-
braucher der in Frage stehenden Art von Waren wirken, wobei zu berlcksichtigen
ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der be-
treffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67
- Picasso). Anzuknipfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf
den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren abstellt (EuGH GRUR 2004,
943 - SAT. 2). Da die vorliegenden Waren den Gesundheitsbereich betreffen, ist
damit zu rechnen, dass selbst Laien den Bezeichnungen eine grofRere Aufmerk-

samkeit widmen als bei vielen sonstigen Waren des taglichen Gebrauchs.

Auch wenn dem gemeinsamen Anfangsbestandteil ,SINU” eine Kennzeich-
nungsschwache zukommt, da er jedenfalls fur den Fachverkehr erkennen lasst,
dass es sich um ein Mittel gegen ,Sinusitis” handelt, was der informierte und ver-
standige Laie mdglicherweise ebenfalls erahnen mag, da dieser Bestandteil in
Drittzeichen wie zum Beispiel ,Sinupret” enthalten ist, reichen die klanglichen
Unterschiede in den meist unbetonten Mittelsilben ,spec” und ,FOR*" - auch wenn
sie isoliert gesehen sehr deutlich sind - im Gesamtklangbild jedoch bei identischen
oder sehr ahnlichen Waren nicht aus, eine Verwechslungsgefahr hinreichend zu
verhindern. Ein Teil des Verkehrs mag zwar wegen des beschreibenden Anklangs

im Anfangsbestandteil ,SINU” verstarkt auf die weiteren Zeichenbestandteile ach-



ten, jedoch durfen auch kennzeichnungsschwache Bestandteile im Gesamtein-
druck nicht von vorneherein unbericksichtigt bleiben (Strébele/Hacker, Markenge-
setz, 8. Aufl. 8 9 Rdn. 214). Silbenzahl und Sprech- und Betonungsrhythmus, die
beiden ersten Silben und die letzte Silbe der Zeichen stimmen Uberein. Die ge-
meinsame Lautfolge ,ton” mag bei Arzneimittelbezeichnungen als Endsilbe h&ufig
vorkommen, ist aber - zumal hier betont - recht klangstark und bildet mit den
Ubereinstimmenden Anfangsbestandteilen einen gleichklingenden Rahmen, in
dem die abweichenden dritten Silben ,spec” und ,FOR" nicht auffallig genug her-
vortreten, um ein hinreichend unterschiedliches Gesamtklangbild zu erzeugen. Die
einzigen unterschiedlichen Silben befinden sich im Wortinnern der relativ langen
Bezeichnungen und sind deshalb im Gesamteindruck nicht so markant, dass sie in
klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr hinreichend verhindern kdnnten.
Zudem ist zu berucksichtigen, dass der Verkehr die Zeichen regelmaf3ig nicht
gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und der Abnehmer, der eine Marke nur
ungenau in Erinnerung hat, sie in einer anderen ahnlichen Marke wiederzuerken-
nen glauben kann und insoweit Verwechslungen unterliegt (Strobele/Hacker,
Markengesetz, 8. Aufl. 8 9 Rdn. 119). Im Gesamtklangbild sind die Zeichen noch
so ahnlich, dass zumindest aus der Erinnerung heraus die Zeichen jedenfalls fur
Laien, die hier uneingeschréankt zu bericksichtigen sind, nicht mehr hinreichend

auseinander zu halten sind.

Da mit klanglichen Begegnungen der Marken auch bei Laien zu rechnen ist, fuhrt
die klangliche Ahnlichkeit der sich gegenuiberstehenden Marken dazu, dass eine
Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Gesichtspunkt besteht und es nicht
mehr darauf ankommt, ob die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht so &hnlich

sind, dass sie auch schriftbildlich verwechselbar ahnlich sind.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher keinen Erfolg.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften



