30 W (pat) 160/06 Verkindet am
10. November 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 02 185

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 10. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin
Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 5 vom 31. August 2006 aufgehoben. Der
Widerspruch aus der Marke 350 038 gegen die Marke 303 02 185

wird zuriickgewiesen.

Grinde

Eingetragen seit dem 26. Februar 2003 unter der Nummer 303 02 185 - verdéffent-
licht am 28. Marz 2003 - nach teilweiser Beschrankung im Widerspruchsverfahren

- u. a. fur die Waren

pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; didtetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial; Des-
infektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren, Fun-

gizide, Herbizide



ist die Wortmarke

Cleo.

Widerspruch wurde - beschrankt auf die Waren der Klasse 5 - erhoben u. a. aus
der unter der Nummer 350 038 am 31. Marz 1926 fur

Seifen, Parfumerien, kosmetische Mittel, pharmazeutische Prapa-

rate

eingetragenen Wortmarke

Leo,

deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

bestritten wurde.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
angegriffene Marke hinsichtlich der oben genannten Waren wegen Verwechs-
lungsgefahr teilweise geloscht und im Ubrigen den Widerspruch zuriickgewiesen.
Aufgrund der vorgelegten Unterlagen hat die Markenstelle die Warengruppen ,An-
tithrombotika, Vitamin D3-Derivate, Hautantibiotika und Ophtalmika® als benutzt
zugrunde gelegt, die zu den angegriffenen Waren teils identisch teils im mittleren
bis engeren Bereich ahnlich seien. Die Markenstelle hat eine Glaubhaftmachung
der Benutzung angenommen, da die Benutzungsform der Widerspruchsmarke
.Leo” in Verbindung mit einem Bildelement, der Darstellung eines Léwen, und ne-
ben den speziellen Produktbezeichnungen den kennzeichnenden Charakter der
Widerspruchsmarke nicht verdndere. Die Widerspruchsmarke verfliige Uber eine
im oberen Bereich liegende durchschnittliche Kennzeichnungskraft, so dass ein
deutlicher Markenabstand einzuhalten sei, was in klanglicher Hinsicht nicht mehr

gegeben sei. Auch wenn es sich um recht kurze Wortelemente handle und trotz



starkerer Beachtung der Wortanfange sei entscheidungserheblich, dass die Wi-
derspruchsmarke ,Leo” vollstandig in der angegriffenen Marke enthalten sei. Die
konsonantischen Anlaute der angegriffenen Marke seien so miteinander ver-
schmolzen, dass der Kontrast zum Anfangskonsonaten ,L* der Widerspruchs-

marke eher gering ausfalle.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie
halt die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht, da die fir den Zeitraum von 1998
bis 2002 vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend seien. Die zusammen mit der
Widerspruchsmarke verwendete Léwenabbildung sei nicht nur eine blofRe bildliche
Zutat, sondern stelle sowohl gréfienmaliig als auch aufgrund ihrer Stellung den
Blickfang des Kombinationszeichens dar, hinter dem das Wortelement ,Leo" zu-
ricktrete, so dass der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke veran-
dert sei. Allein aus den Umsatzzahlen kdonne nicht auf eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft geschlossen werden. Im Pharmabereich werde erhdhte Aufmerk-
samkeit angewendet, so dass der Unterschied in den ausgesprochenen Kurzwor-
tern bemerkt werde. In klanglicher Hinsicht trete der als ,K* gesprochene An-
fangslaut ,C" der angegriffenen Marke - da es sich um einen gutturalen und harten
Klang handle - deutlich hervor und verschmelze gerade nicht mit dem nachfolgen-
den weichen und klangschwachen Buchstaben ,L“, der hinter dem bestimmenden
,C" zurucktrete®. Die unterschiedlichen Sinngehalte der Vergleichsmarken - ,Leo"
lateinisch far ,Lowe" und ,Cleo” als weiblicher Vorname - lie3en eine Verwechs-
lungsgefahr ausscheiden. Selbst bei Warenidentitat sei damit keine Verwechs-
lungsgefahr gegeben. Hinsichtlich der Waren ,Babykost, Pflaster, Verbandma-
terial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren, Fungizide,

Herbizide" bestehe keine Warennahe.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

31. August 2006 insoweit aufzuheben als darin die Loschung der



Marke 303 02 185 angeordnet ist und den Widerspruch aus der

Marke 350 038 vollumfanglich zurtickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie fuhrt aus, bei der Benutzung der Widerspruchsmarke werde der Bildbestand-
teil der Loéwendarstellung nur zusétzlich verwendet und verandere den kennzeich-
nenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht. Die Widerspruchsmarke verflige
aufgrund langjahriger umfangreicher Benutzung tber eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft, die hiermit erzielten hohen Umsatzzahlen seien jedenfalls ein Indiz
hierfir. Es bestehe klangliche Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke
vollstandig in der angegriffenen Marke enthalten sei. Begriffliche Unterschiede
konnten dem nicht entgegenwirken, da es sich um nahe beieinander liegende

Vornamen handle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch in der
Sache Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 350 038 besteht
nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG,

so dass der Widerspruch zurtickzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berticksichtigung aller Umstande,

insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-



lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatséalteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang;
GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsatzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

1) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder
Benutzung der Widerspruchsmarke nach 843 Abs.1 MarkenG bereits im

Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulassig erhoben.

Bei der Entscheidung uber den Widerspruch kdnnen damit nur die Waren beruck-
sichtigt werden, fir die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fir beide Benutzungszeitraume des 8 43 Abs. 1
MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Wider-
sprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 fur
den Zeitraum innerhalb der letzten funf Jahre vor der Veroffentlichung der Eintra-
gung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen,
namlich fur die Jahre ab Marz 1998 bis Marz 2003 sowie nach § 43 Absatz 1
Satz 2 MarkenG flr die Zeit innerhalb der letzten funf Jahre vor der vorliegenden
Beschwerdeentscheidung, namlich von November 2003 bis November 2008 (vgl.
Strobele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 43 Rdn. 4, 7 ff.). Glaubhaft zu machen ist da-
bei die Verwendung der Marke fur die mafRgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und
Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher
Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Be-
nutzung erfolgt ist. (vgl. Strébele/Hacker a. a. O. 8 43 Rdn. 30, 43 m. w. N.).



Fir die Waren ,Antithrombotika, Vitamin D3-Derivate, Hautantibiotika, viskdse Au-
gentropfen“ hat die Widersprechende ausreichende Unterlagen fur die maf3gebli-
chen Benutzungszeitrdume vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgeleg-
ten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die obengenannten
pharmazeutischen Préaparate mit der Widerspruchsmarke ,Leo" seit 1998 kennzei-
chenmallig versehen sind. Dies ergibt sich fir den Zeitraum gem. 8§ 43 Abs. 1 S. 1
MarkenG aus der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit
Schriftsatz vom 11. Mé&rz 2004 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des
Herrn L... vom 27.Februar 2004 Uber Umsatzzahlen von 1998 bis 2002
und den beigeflgten Originalverpackungen sowie Rechnungskopien von 2001 bis
2002. FUr den weiteren Zeitraum gemald 8 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG ergibt
sich dies aus der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 20. Juni 2008 und
in der mundlichen Verhandlung im Original vorgelegten eidesstattlichen Versiche-
rung der Frau A... vom 14. Marz 2008 samt Umsatzzahlen fur 2003 bis
2007 und den beigefugten Kopien von Verkaufskatalogen und Werbematerial. Die
in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsatzzahlen - jeweils meh-
rere ... Danische Kronen bzw. Euro- belegen auch die Ernsthaftigkeit der

Benutzung.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgte auch im Rahmen der zulassigen
Form (8 26 Abs. 3 MarkenG). Dabei kam es auf die Frage, ob die Verwendung
eines zusatzlichen Bildelements - hier der Darstellung eines Lowen - den kenn-
zeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke berihrt hat, nicht an. Wie aus den
der eidesstattlichen Versicherung beigefugten Originalverpackungen ersichtlich, ist
die Widerspruchsmarke jedenfalls zusatzlich zu der verwendeten Wort-Bildkombi-
nation der Widerspruchsmarke auch in ihrer eingetragenen Form auf der Seite der
Verpackungen angebracht. Es ist eine weit verbreitete und wirtschaftlich sinnvolle
Praxis, mehrere Marken zur Kennzeichnung einer Ware zu verwenden, so dass
von der markenméafigen Benutzung von Marken einer Mehrfachkennzeichnung
auszugehen ist, soweit sie insbesondere hinsichtlich ihrer Gré3e noch so heraus-

gestellt sind, dass sie als selbstandiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden



werden und nicht im Verhaltnis zu den anderen Marken zurlcktreten (vgl. Stro-
bele/Hacker a. a. O. 8 26 Rdn. 81, 82). Dies ist hier der Fall, die Widerspruchs-
marke ist zwar auf der Seite der Verpackungen angebracht, tritt aber grél3enmalig
ausreichend in Erscheinung, so dass sie vom Verkehr als Marke wahrgenommen

wird.

Die mit der Marke ,Leo* benutzten Waren ,Antithrombotika, Vitamin D3-Derivate,
Hautantibiotika, viskbse Augentropfen” lassen sich unter den Begriff ,pharmazeu-
tische Praparate” des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung
sind ,Antithrombotika, Vitamin D3-Derivate, Hautantibiotika, Ophtalmika“ generell
zu berucksichtigen (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), da entsprechend der so ge-
nannten erweiterten Minimalldsung die Widersprechende unabhangig von der
tatsachlichen Verwendung nicht auf einen bestimmten Wirkstoff, eine bestimmte
Darreichungsform oder eine bestehende Rezeptpflicht festgelegt werden kann
(vgl. BPatG GRUR 2004, 954, 955f. - CYNARETTEN/Circanetten; BPatG
25 W (pat) 251/03 - Loradin in PAVIS PROMA; Strobele/Hacker, a.a. O. § 26
Rdn. 136 ff. m. w. N.), sondern eine Benutzung fur einen weiteren Bereich aner-

kannt wird, der der jeweiligen Hauptgruppe in der Roten Liste entspricht.

Danach sind fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit den von der angegriffenen
Marke ,Cleo* beanspruchten Waren die Waren ,Antithrombotika, Vitamin D3-Deri-

vate, Hautantibiotika, Ophtalmika“ gegenuber zu stellen.

2.) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels genugender anderer
Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrun-
de gelegt. Fur die Annahme der behaupteten gesteigerten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke fehlen die erforderlichen konkreten Angaben der Wider-
sprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen im
Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EUGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24)
- Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067,



1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Strobele/Hacker, a. a. 0. § 9
Rdn. 189 ff. m. w. N.).

3.) Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren ,Antithrombotika, Vita-
min D3-Derivate, Hautantibiotika, Ophtalmika“ der Widerspruchsmarke besteht
teils ldentitat, teils Ahnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu einem Teil
der Waren der angegriffenen Marke. So werden ,Antithrombotika, Vitamin D3-
Derivate, Hautantibiotika® von dem weiten Warenoberbegriff ,pharmazeutische
Erzeugnisse” der angegriffenen Marke mitumfasst, ,diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke" lassen sich im Rahmen einer Erndhrungsumstellung bei
Hauterkrankungen begleitend verwenden. Auf die Frage der Ahnlichkeit zu den
weiteren Waren der angegriffenen Marke kam es vorliegend nicht an, da selbst bei
identischen Waren der erforderliche Abstand zwischen den Vergleichsmarken ein-

gehalten ist.

Zu berucksichtigen ist hierbei, dass fir die vorliegenden ,pharmazeutischen Er-
zeugnisse” und fur die ,Antithrombotika, Vitamin D3-Derivate, Hautantibiotika,
Ophtalmika“ ebenso wie flr die Ubrigen Vergleichswaren keine Rezeptpflicht be-
steht, so dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschrankt zu bertcksichtigen
sind. Dabei ist davon auszugehen, dass grundsatzlich nicht auf einen sich nur
flichtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informier-
ten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist,
dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl.
BGH GRUR 2000, 506 ATTACHE/TISSERAND) und der insbesondere allem, was
mit der Gesundheit zusammenhangt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumes-
sen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

4.) Der unter diesen Umstdnden gebotene deutliche Markenabstand wird von

der angegriffenen Marke eingehalten.
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Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-
gen Gesamteindruck der sich gegenuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht
dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmé&Rig in der Form aufnimmit,
in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,
maoglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-
zieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des
Gesamteindrucks nicht aul3er Betracht, sondern ist mit zu bertcksichtigen. Zudem
ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr grundsétzlich mehr auf die gegebe-
nen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede
abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsétze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck ausreichende Unterschiede aufwei-
sen.

So ist zwar die angegriffene Marke vollstandig in der Widerspruchsmarke enthal-
ten und die Marken stimmen damit in drei von vier Buchstaben tberein. Sie unter-
scheiden sich jedoch im Wortanfang besonders deutlich. Zunéchst ist zu bertck-
sichtigen, dass Wortanfange im Allgemeinen starker beachtet werden als die Ubri-
gen Markenteile, zumal die Betonung vorliegend in beiden Vergleichsmarken auf
dem Wortanfang liegt. Die angegriffene Marke verfligt mit dem zusatzlichen An-
fangsbuchstaben ,C" - vorliegend als ,K* gesprochen - Uber einen besonders
pragnanten und hart klingenden Wortanfang gegenuber der kirzeren mit dem
weichen Konsonanten ,L* beginnenden Widerspruchsmarke, so dass ein unter-
schiedlicher klanglicher Eindruck entsteht. Es handelt sich um sehr kurze Mar-
kenworter, bei denen Abweichungen insbesondere am Wortanfang besonders
hervortreten und die weder Ubersehen noch tberhort werden konnen. Der zusatz-
liche Anfangskonsonant ,C* in der angegriffenen Marke und der nachfolgende
Konsonant ,L* verschmelzen derart miteinander, dass ein neuer Begriff ,Cleo” ge-
bildet ist, in dem die Lautfolge der Widerspruchsmarke ,Leo" nicht mehr eigen-

standig hervortritt.
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Wesentliche Bedeutung fur eine Unterscheidbarkeit der beiden Vergleichsmarken
hat auch der unterschiedliche Begriffsgehalt, der fir den Verkehr unschwer er-
kennbar ist. Wie auch die zusatzliche Verwendung des Bildbestandteils in Form
einer Lowendarstellung zur Verdeutlichung der Wortmarke ,Leo* deutlich macht,
will die Widersprechende ihre Marke in der Bedeutung von ,Léwe" verstanden
wissen. Obwohl es sich dabei um eine lateinische Bezeichnung handelt, ist ihre
Bedeutung auch fur den Durchschnittsverbraucher allgemein verstandlich und da-
her schnell erfassbar (vgl. 32 W (pat) 133/97 - LECO/LEO; 24 W (pat) 252/95
- LEO/LEMO), nicht zuletzt weil es sich dabei auch um eine fir Léwen allgemein
verwendete Namensbezeichnung - wie z. B. fur Spielzeugléwen - handelt. Die an-
gegriffene Marke wird dagegen als weiblicher Vorname - abgeleitet von ,Cleo-
patra“ - verstanden werden. Der in beiden Marken ohne weiteres erfassbare Sinn-

gehalt mindert daher die Verwechslungsgefahr deutlich.

In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken in allen tblichen Wieder-
gabeformen ebenfalls einen noch ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu be-
ricksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgeman mit etwas grol3erer
Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flichtigen Klangbild, das haufig bei
mundlicher Benennung entsteht (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT
/Acesal). Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der
aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelmar-
ken Uber ein erhdhtes Unterscheidungsvermdogen verflugt, im Vordergrund (vgl.
BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal). Unter diesen Voraussetzungen reichen auch
bei einer schriftichen Wiedergabe die Abweichungen durch den zusatzlichen An-
fangsbuchstaben ,C* der angegriffenen Marken aus, um eine Unterscheidbarkeit

der Marken zu gewahrleisten.

Anhaltspunkte daflr, dass aus sonstigen Grinden die Gefahr von Verwechslun-

gen bestehen kdnnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bietet der Streitfall keinen An-
lass (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb

Cl



