Bundespatentgericht

32 W (pat) 20/03 Verkindet am
26. Januar 2005

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 300 55 467

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung vom
26. Januar 2005 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Miullner und

Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 25. Juli 2000 angemeldete Marke 300 55 467

PREKURSAN

ist fur folgende Waren in das Markenregister des Deutschen Patent- und Marken-

amtes eingetragen:

"05: Nahrungserganzungsmittel fir medizinische Zwecke, Nah-
rungserganzungsmittel fur Erndhrungszwecke auf der Basis von
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen; Vit-
aminpraparate; 29: Nahrungserganzungsmittel fur Erndhrungs-
zwecke auf der Basis von Proteinen; 30: Nahrungsergénzungs-
mittel fur Erndhrungszwecke auf der Basis von Kohlenhydraten;

Soja-Getreide-Frucht-Riegel".



Den Widerspruch aus der prioritatsalteren deutschen Marke 949 031 (Anmeldetag
22. Marz 1975)

Repursan,

die fur

Arzneimittel, namlich Sexualkraftigungs- und Potenzstarkungs-

mittel

Schutz geniel3t, hat die mit einem Beamten des htheren Dienstes besetzte Mar-

kenstelle fir Klasse 30 durch Beschluss vom 3. Dezember 2002 zurtickgewiesen.

Eine Verwechslungsgefahr sei auch unter Bertcksichtigung der Waren&hnlichkeit
und durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht gege-
ben. Die Vergleichsmarken wuirden sich klanglich in der ersten und zweiten Silbe

deutlich voneinander unterscheiden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
3. Dezember 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke fir die

Waren in Klasse 5 zu I6schen.

Unter Bericksichtigung der Warennahe sei der erforderliche Markenabstand nicht
eingehalten. Es bestehe eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr.
Samtliche Buchstaben der angegriffenen Marke seien in der Widerspruchsmarke
enthalten. Die Vokalfolge sei identisch. Bei dem zuséatzlichen Buchstaben "K" in

der angegriffenen Marke handele es sich um eine weniger auffallige konsonanti-



sche Abweichung, die zudem im Wortinneren liege. Inshesondere sei die in den

Wortanfangen stattfindende "Buchstabenrotation” zu bertcksichtigen.

Die Markeninhaberin, die im Amtsverfahren die Nichtbenutzungseinrede fur an-
dere Praparate als Mittel zur Starkung der sexuellen Leistungsfahigkeit erhoben
hatte, hat gemaf3 vorheriger Anktindigung an der mundlichen Verhandlung nicht
teilgenommen. Schriftsatzlich hat sie beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Zwischen den Arzneimitteln der Widerspruchsmarke und den Nahrungsergan-
zungsmitteln flr medizinische Zwecke der jingeren Marke bestehe —wenn Uber-
haupt — nur eine sehr geringe Warenahnlichkeit. Beim Kauf derartiger Produkte
werde eine erhdhte Sorgfalt angewendet. Eine klangliche oder schriftbildliche
Verwechslungsgefahr sei zwischen den Vergleichsmarken aufgrund der Unter-

schiede nicht gegeben.

Die zulédssige Beschwerde ist nicht begriindet. Die angegriffene Marke ist nicht zu

l6schen, da keine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke besteht.

Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke
im Falle eines Widerspruchs zu I6schen, wenn und soweit wegen ihrer Ahnlichkeit
mit einer eingetragenen Marke alteren Zeitrangs und der Identitat oder Ahnlichkeit
der durch die beiden Marken erfassten Waren fur das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich
miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr ist unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls vorzunehmen.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Fak-



toren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft
der alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 — IMS).

1. Soweit die Markeninhaberin die Benutzung fiir andere Préaparate als Mittel zur
Starkung der sexuellen Leistungsfahigkeit bestritten hat, kommt dem keine
Bedeutung zu, da die Widerspruchsmarke nur fir derartige Arzneimittel, namlich
fur "Sexualkraftigungs- und Potenzstarkungsmittel” Schutz geniel3t.

2. Zwischen den speziellen Arzneimitteln der Widerspruchsmarke und den Nah-
rungserganzungsmitteln fir medizinische Zwecke sowie den Vitaminpraparaten
der jingeren Marke besteht wegen der Annéherung in Aufmachung und Darrei-
chungsform und dem Umstand, dass die wechselseitigen Waren jeweils in Apo-
theken angeboten werden, eine - wenn auch nur entfernte - Warenahnlichkeit.
Keine Ahnlichkeit besteht wegen der unterschiedlichen Zweckbestimmung mit den

Nahrungserganzungsmitteln fur Ernahrungszwecke.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auch unter Beriicksichti-

gung der eingereichten Benutzungsunterlagen als durchschnittlich anzusehen.

4. Schriftbildlich sind die Vergleichsmarken ausreichend verschieden. Die jin-
gere Marke ist mit neun Buchstaben langer als die nur aus sieben Buchstaben
bestehende Widerspruchsmarke. Die Anfangsbuchstaben der ersten und zwei-
ten Silben sind jeweils verschieden. Dem "P" der jungeren Marke steht bei der
Widerspruchsmarke ein "R" in der ersten Silbe gegenuber, beziglich des An-

fangsbuchstabens der zweiten Silbe unterscheidet sich das "K" deutlich von des

llp .



Auch in klanglicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken einen ausreichenden
Abstand ein. Der nur am Wortanfang der jungeren Marke vorhandene Buch-
stabe "P" wird bei der Aufnahme nicht Uberhort. Verstarkt werden die Unter-
schiede auch durch die jeweils unterschiedliche Bedeutung der verschiedenen
Silben. So bedeutet "PRE" = "vor", "Re" "gegen". "KUR" steht fir eine Heilbe-
handlung, wahrend "pur” im Sinne von "rein" verstanden wird. Die jeweils unter-
schiedlichen Sinngehalte der Markenbestandteile erleichtern eine Unterscheidung
auch in klanglicher Hinsicht. Gegen eine phonetische Markenahnlichkeit spricht
insbesondere, dass die Verbraucher (ebenso wie die Anbieter der jeweiligen Wa-
ren z. B. Apotheker oder Arzte) beim Kauf eine besondere Sorgfalt aufwenden, so
dass sie die zwischen den Vergleichsmarken bestehenden klanglichen Unter-

schiede nicht Uberhoren werden.

5. Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die sich gegentberstehenden Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt
— mittelbar — verwechselt werden. Eine assoziative Verwechslungsgefahr aufgrund
des gemeinsamen Bestandteils "SAN" ist bereits deshalb zu verneinen, weil dieser
bei Arzneimitteln haufig vorkommende Wortbestandteil sehr kennzeichnungs-
schwach ist (Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9 Rdn. 484).

Fir die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

Viereck Mullner Kruppa

Hu



