BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 212/03 Verkindet am
9. Mai 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angegriffene Marke 300 56 155

BPatG 154
6.70



hat der 30. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 9. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluld der
Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 12. Mai 2003 insoweit aufgehoben, als er die Loschung der
angegriffenen Marke auch fur die Waren "Pflaster, Verbandmate-
rial; Sonnenbrandsalben und Sonnenschutzmittel fir medizinische
Zwecke; Desinfektionsmittel; Fruchttee und Krautertee fur Ge-
nusszwecke" angeordnet hat. Insoweit wird der Widerspruch aus
der Marke 1 122 386 zuriickgewiesen und im Ubrigen wird die Be-

schwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Am 12. Januar 2001 unter der Nummer 300 56 155 in das Markenregister einge-
tragen und am 15. Februar 2001 verd6ffentlicht worden ist MagniGum fir "Phar-
mazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische
Erzeugnisse fur medizinische Zwecke, insbesondere Fruchttee, Krautertee, isoto-
nische Getranke, Vitamine, Salze und Spurenelemente; Auszige aus Heilpflan-
zen; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Sonnenbrandsalben und Sonnenschutz-
mittel fur medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel; medizinische Kaugummis;
Diatetische Lebensmittel fur nichtmedizinische Zwecke, insbesondere Vitamine,
diatetische Salze und Spurenelemente in Form von Brausepulver, Brausetabletten

und Kaubonbons; Fruchttee und Kréautertee fur Genul3zwecke; Getreidepraparate



(ausgenommen Futtermittel), Getreidekeime und Blitenpollen fur Schlankheits-
und Starkungskuren sowie als Aufbaukost fir werdende und stillende Miitter;
Knoblauchpraparate; Hefezubereitungen; Kaugummi®.

Widerspruch erhoben hat am 5. April 2001 die Inhaberin der Marke 1 122 386
Magium, eingetragen seit dem 24. Mai 1988 fir "Pharmazeutische Erzeugnisse,
namlich Mittel gegen Magnesiummangel".

Die ursprunglich erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nach Vorlage von Unterla-

gen zum Nachweis der Benutzung nicht aufrechterhalten worden.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke
1122 386 Magium gelbéscht. Begrindend ist im Wesentlichen ausgefuhrt, dass
angesichts identischer und &hnlicher Waren der Markenabstand nicht ausreiche,

um klangliche Verwechslungsgefahr ausschliel3en zu kénnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, dass
der der Widerspruchsmarke entnehmbare Hinweis auf "Magnesium" zu einer
Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke fiihre; angesichts unterschied-
licher Bedeutungsgehalte der Marken und zum Teil nur entfernt &hnlicher Waren
reiche der Abstand der Marken aus, um die Gefahr von Verwechslungen ver-

neinen zu koénnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemars,

den angefochtenen Beschlul3 der Markenstelle fur Klasse 5 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2003 aufzuhe-
ben und den Widerspruch aus der Marke 1 122 386 Magium zu-

rickzuweisen.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende halt mit ndheren Ausfiihrungen den Beschlul3 der Marken-
stelle fur zutreffend und wendet sich insbesondere gegen eine Schwachung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Die zuldssige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist in der Sache
in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begriindet; im Ubrigen ist sie unbe-

grindet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wech-
selbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke, so daR ein geringer Grad der Ahnlichkeit der
Waren durch einen hohen Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (stdndige Rechtsprechung zB BGH WRP 2004, 1037, 1038
— EURO 2000; BGH WRP 2004, 1173, 1174 — URLAUB DIREKT; BGH GRUR
2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke
aus, da Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung weisen kdnnten, nicht erkenn-

bar sind. Von der beschreibenden Sachangabe "Magnesium" hebt sich die Marke



Magium mit der Auslassung von drei Buchstaben "nes" in der Wortmitte so deut-
lich ab, dass auch in Verbindung mit Mitteln gegen Magnesiummangel von einem
normalen Schutzumfang ausgegangen werden kann. Die von der Inhaberin der
angegriffenen Marke auch erwogene Schwéachung durch Hinweis auf "Magie"
(= Zauberkunst) ist weder durch die Wortbildung noch durch die Waren nahege-

legt.

Ausgehend von der Registerlage kdnnen die Marken bei folgenden Waren zur
Kennzeichnung identischer bzw engahnlicher Waren verwendet werden: "Phar-
mazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische
Erzeugnisse fur medizinische Zwecke, insbesondere Fruchttee, Kréutertee, isoto-
nische Getranke, Vitamine, Salze und Spurenelemente; Auszige aus Heilpflan-
zen; Babykost; medizinische Kaugummis; Diatetische Lebensmittel flr nichtmedi-
zinische Zwecke, insbesondere Vitamine, didtetische Salze und Spurenelemente
in Form von Brausepulver, Brausetabletten und Kaubonbons; Getreidepraparate
(ausgenommen Futtermittel), Getreidekeime und Blutenpollen fur Schlankheits-
und Starkungskuren sowie als Aufbaukost fur werdende und stillende Mdtter;
Knoblauchpraparate; Hefezubereitungen; Kaugummi”. Soweit dabei nicht Mittel
gegen Magnesiummangel als solche in Betracht kommen — wie bei den Waren
"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Préparate fur die Gesundheitspflege; diate-
tische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; medizinische Kaugummis; Kau-
gummi” -, handelt es sich um Waren, die Magnesium als Zusatzstoff enthalten
kénnen. Magnesium ist ein an vielen Stoffwechselvorgangen beteiligter, wichtiger
Mineralstoff, den der Kdrper nicht selbst produzieren kann und der ihm deshalb
zugefihrt werden muf3; Magnesiummangel tritt insbesondere auch bei den im Wa-
renverzeichnis ausdricklich aufgefiihrten Schlankheitskuren sowie in der Schwan-

gerschaft und Stillzeit auf (vgl http://www.meine-gesundheit.de/413.0html).

Zu bericksichtigen ist weiter, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Er-
zeugnissen eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben

ist, auch in tatsachlicher Hinsicht der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht, so



dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschrankt zu bertcksichtigen sind. Auch
insoweit ist aber davon auszugehen, dass grundséatzlich nicht auf einen sich nur
flichtig mit der Ware befassenden, sondern normal informierten und angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, des-
sen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl
EuGH GRUR Int 2005, 44 ff, 45 Rdn 24 — SAT. 1, BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER;
EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd/Loint’'s) und der insbesondere
allem, was mit der Gesundheit zusammenhangt eine gesteigerte Aufmerksamkeit
beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 — Indorektal/Indohexal). Bei den
weiteren Waren stehen die allgemeinen Verkehrskreise im Vordergrund.

Unter Bericksichtigung der genannten Umstande hat die angegriffene Marke ei-
nen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Der erforderli-
che Abstand zur &lteren Widerspruchsmarke reicht nach Auffassung des Senats
- jedenfalls in klanglicher Hinsicht — im Bereich der genannten Waren nicht mehr
aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschliel3en
zu konnen; die weitere Frage einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr kann
dahingestellt bleiben (vgl BGH MarkenR 1999, 57, 59 - LIONS).

Die Widerspruchsmarke Magium ist in der angegriffenen Marke MagniGum mit
dem Lautbestand "Mag-i-um" vollig enthalten. Unter diesen Umstanden kann der
Unterschied in den im Wortinneren der angegriffenen Marke liegenden zusatzli-
chen Buchstaben "-n-G" nicht mehr als noch ausreichend angesehen werden, um
- auch angesichts gleicher Silbenzahl - bei der gegebenen Warenlage Verwechs-

lungen in markenrechtlich erheblichem Umfang auszuschlief3en.

Soweit sich die Inhaberin der angegriffenen Marke in der miundlichen Verhandlung
fur den ihrer Meinung nach ausreichenden Markenabstand wegen des im Bereich
von Kaugummis vielfach verwendeten englischen Wortes "gum" auf eine engli-

sche Aussprache ihrer Marke bezogen hat, ist nicht zu erwarten, dass die jungere



Marke von einem weit Uberwiegenden Teil des angesprochenen inlandischen Pu-
blikums entsprechend der englischen Phonetik [magnigam] ausgesprochen wer-
den wird. Zum einen geht es hier bei den Waren uberwiegend nicht um "Kau-
gummi”, so dass insoweit kein Anhalt besteht, Gber das englische Wort "gum" zu
einer englischen Aussprache des Gesamtwortes MagniGum veranlasst zu sein.
Zum Anderen geht es auch nicht um das Wort "Gum" in Alleinstellung; die Verbin-
dung mit "Magni" ergibt vielmehr ein Gesamtwort, das keine englische Aussprache
des Markenwortes nahelegt, zumal "Magni-" dem inlandischen Publikum aus
verschiedenen Fremdwortern (Magnifikat, Magnitude, Magnifizenz) mit deutscher

Aussprache gelaufig sein durfte.

Bei den Waren "Pflaster, Verbandmaterial; Sonnenbrandsalben und Sonnen-
schutzmittel fur medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel; Fruchttee und Krauter-
tee fur Genusszwecke" ist indessen von einem nicht unerheblichen Abstand der
Waren auszugehen. Soweit Magnesiumzusétze nicht schon von vornherein aus-
scheiden, liegt jedenfalls eine Darreichungsform vor, die fir Magnesiumpraparate
undblich ist. Denn allgemein wird Magnesium in Form von Drageés, Brause-, Kau-
oder Lutschtabletten, Granulat oder Injektionsldsungen verabreicht. Daher liegt im
Bereich dieser Waren ein deutlicher Abstand zu den Waren der Widerspruchs-
marke vor. Bei dieser Warenlage reicht der oben genannte Unterschied in den
Markenwdrtern aus, um Verwechslungen in markenrechtlich erheblichem Umfang

auszuschlielRen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen An-

lal3 (8 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb
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