25 W (pat) 55/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 39 763

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der

Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 28. Juni 2006 angemeldete Marke

Chronobio Retard

ist am 1. September 2006 fur die Waren

"Nahrungserganzungsmittel fir medizinische Zwecke, diatetische
Erzeugnisse fir medizinische Zwecke; Nahrungsergdnzungsmittel
fur nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweil3en, Fetten,
Fettsauren, soweit in Klasse 29 enthalten; Milchprodukte, Milchge-
tranke mit Uberwiegendem Milchanteil, Joghurt; Mineralwésser
und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getranke;
Fruchtgetranke und Fruchtséfte; Sirupe und andere Praparate flr

die Zubereitung von Getranken"

unter der Nummer 306 39 763 in das Markenregister eingetragen worden.



Die Inhaberin der am 6. Marz 2006 fir die Waren

"pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse; Sani-
tarprodukte fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial, Zahn-
fullmittel und Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke; Desin-
fektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungi-

zide, Herbizide"

eingetragenen Marke 305 72 015

Chrono Direct

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 15. Juli 2008 wurde der Widerspruch durch eine Priferin des héheren

Dienstes zurtickgewiesen.

Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marken konnten sich teilweise, ndm-
lich hinsichtlich der diatetischen Erzeugnisse fur medizinische Zwecke auf identi-
schen Waren begegnen. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke misse mangels ent-
gegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft
ausgegangen werden. Bei der Zielgruppe fur die in Rede stehenden Waren kdnne
es sich zwar auch um breite Verkehrskreise handeln, die aber bei Waren, welche
die Gesundheit und das korperliche Wohlbefinden betreffen, eine gewisse Sorgfalt
walten lassen. Der erforderliche Abstand werde von der angegriffenen Marke zu
der Widerspruchsmarke selbst bei identischen Waren und Anwendung nur durch-
schnittlicher Sorgfalt noch eingehalten. Die Markenbegriffe unterschieden sich
schon auffallig durch ihre Wortlange. Sie wiesen eine andere Silbenzahl, eine an-

dere Vokalfolge sowie einen unterschiedlichen Sprech- und Betonungsrhythmus



auf. Es bestehe kein Anlass, einen Bestandteil der Marken wegzulassen oder zu
vernachlassigen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise sei dem Markenrecht
fremd. Der Bestandteil "Chrono" weise auf "Zeit, chronisch" hin, "bio" auf etwas
"Natirliches, Biologisches", "Retard" auf eine zeitverzogernde Wirkung und "Di-
rect" auf eine sofortige Wirkung. Folglich sei kein Bestandteil mehr pragend fur die
Gesamtmarke als ein anderer. Ferner handle es sich bei dem Wort "Chronobio”
der angegriffenen Marke ohnehin um ein Wort, von dem erfahrungsgemafR Teile
nicht abgetrennt wirden. Verwechslungen in klanglicher Hinsicht seien aufgrund
der genannten Unterschiede ausgeschlossen. Die Bedeutungen der Bestandteile
dienten noch zusatzlich dazu, die Marken besser auseinander zu halten. Eine
schriftbildliche Ahnlichkeit sei wegen der unterschiedlichen Wortlange und der un-
terschiedlichen Umrisscharakteristik ausgeschlossen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 15. Juli 2008 aufzuheben und die
Marke 306 39 763 Chronobio Retard zu l6schen.

Aufgrund des glatt beschreibenden Charakters der Zeichenelemente "Direct"
einerseits und "Retard" andererseits sei mal3gebend darauf abzustellen, dass die
Zeichen in ihren ersten Bestandteilen "Chrono" einerseits und "Chronobio" ande-
rerseits eine hochgradige Ahnlichkeit aufwiesen. Da der Beginn der Widerspruchs-
marke in der angegriffenen Marke identisch enthalten sei und lediglich durch den -
wiederum glatt beschreibenden - Zusatz "bio" erganzt werde, reichten die Unter-
schiede in den Zeichen nicht aus, um eine sichere Unterscheidung zu gewahr-
leisten. Die Bestandteile "Direct” und "Retard" kénnten fir den Gesamteindruck
vernachlassigt werden. Der Bestandteil "Chrono" sei dagegen als Herkunfts-
hinweis zu verstehen. Auch wenn der Bestandteil einen beschreibenden Anklang
in Bezug auf "Zeit" oder "chronisch" aufweisen sollte, sei damit insbesondere im
Vergleich zu dem Begriff "Direct” kein Hinweis auf eine bestimmte Indikation,

Anwendung oder Wirkungsweise verbunden. Beschreibend sei daher allein der



Bestandteil "Direct”, so dass dem Bestandteil "Chrono" selbstandig kollisionsbe-
grindende Funktion zukomme. Ahnlich verhalte es sich bei der angegriffenen
Marke, die mit dem Bestandteil "Retard" einen beschreibenden Begriff in dem
Sinne aufweise, dass auf eine zeitverzogernde Wirkung hingewiesen werde. Aus-
gehend davon, dass die Bestandteile "Direct” und "Retard" in die Verwechslungs-
prufung nicht einzubeziehen seien, blieben die Begriffe "Chrono" und Chrono(bio)"
zu vergleichen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke seien die Zeichen aufgrund der teilweisen Identitat in Bezug
auf den Begriff "Chrono" hochgradig &hnlich. Die Unterschiede in den Zeichen be-
schrankten sich auf ihre glatt beschreibenden Bestandteile. Dies reiche nicht aus,

um eine Verwechslungsgefahr auszuschlief3en.

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

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen

Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr gemaf 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berlicksichtigung 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, der Identitat oder Ahnlichkeit der
Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind
zwar fur sich gesehen voneinander unabhéngig, bestimmen aber in ihrer Wechsel-
wirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 26).

Die Waren "diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke" der Widerspruchs-

marke sind identisch im Warenverzeichnis der jingeren Marke enthalten und den



weiteren Waren der angegriffenen Marke ahnlich. MaRRgeblicher Verkehrskreis ist

das allgemeine Publikum.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist geschwéacht, da die Einzel-
elemente "Chrono", ein Wortbestandteil, der auf Zeit hinweist und "Direct”, ein
Wort, das auf die direkte Wirkung hinweist, eher kennzeichnungsschwach bzw.
schutzunfahig sind. Hinzu kommt, dass "chron." u. a. die Abkirzung far "chro-
nisch" ist, und "Chrono" insoweit stark an diese Abkiirzung angelehnt ist. Auch gibt
es in der Warenklasse 5 zahlreiche Marken, welche diesen Bestandteil aufweisen,
welche die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 21. November 2008 auf-
gefuhrt hatte. Unabhangig davon, inwieweit diese Marken benutzt werden, zeigen
die zahlreichen nationalen und IR-Marken mit diesem Bestandteil, dass es sich um
ein Wortelement handelt, welches auf dem vorliegenden Warengebiet eine Origi-
nalitatsschwache aufweist. Doch selbst wenn man der Widerspruchsmarke in ihrer
Gesamtheit noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkennen sollte,
so konnte sich diese allenfalls aus der konkreten Verbindung der beiden Bestand-
teile ergeben, nadmlich wenn man sie als einen noch phantasievollen Gesamtbe-
griff auffasst, da die konkrete Verbindung "Zeit Direct" als nicht unmittelbar be-

schreibend erscheint.

In der Gesamtheit besteht zwischen "Chronobio” Retard" und "Chrono Direct" kei-
ne Verwechslungsgefahr, da nur die beiden ersten Silben von sechs bzw. vier
Silben (bereinstimmen und im Ubrigen keine Ubereinstimmungen bestehen.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass die beschreibenden Bestandteile "Retard"
und "Direct” vom Verkehr in kennzeichnender Hinsicht nicht beachtet werden,
wovon angesichts der Kennzeichnungsschwéche von Chrono" bei der Wider-
spruchsmarke und angesichts der sehr starken Anlehnung von "Chronobio" an
den Fachbegriff "Chronobiologie" (Fachgebiet der Biologie, auf dem die zeitlichen
Gesetzmaligkeiten im Ablauf von Lebensvorgangen erforscht werden) bei der
angegriffenen Marke, nicht ohne weiteres angenommen werden kann, besteht kei-

ne Verwechslungsgefahr. Vergleicht man lediglich die Bestandteile "Chronobio"



und "Chrono" unter aufRer Achtlassung der weiteren Bestandteile, so ist der Unter-
schied in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht zwischen "Chrono-
bio" und "Chrono" aufgrund der zusatzlichen Silbe "bio" bei der angegriffene Mar-

ke immer noch sehr deutlich.

Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Marken wegen des Ubereinstim-
menden Bestandteils "Chrono" gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden. Diesem Bestandteil fehlt der Hinweischarakter auf den Betrieb der Wider-
sprechenden. Der Wortbestandteil "chrono..., Chrono..." (bzw. "chron...,
Chron...") ist ein Wortbhildungselement mit der Bedeutung "Zeit, die Zeit betref-
fend" (vgl. Duden, Fremdworterbuch 8. Aufl. S. 183). So gibt es z. B. die Fachwor-
ter "Chronobiologie", "Chronometrie”, "Chronopathologie” und "Chronophysiolo-
gie". Der Verkehr wird in diesem Bestandteil einen beschreibenden Hinweis se-
hen, dass die Zeit hier eine Rolle spielt. Er hat dagegen keinen Anlass, darin einen
Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu vermuten, zumal
"chron.”, woran "Chrono" stark angelehnt ist, u. a. auch die Abkurzung fur "chro-
nisch" darstellt. Auch gibt es weitere Marken anderer Firmen, welche diesen Be-
standteil aufweisen. Insoweit hat der Verkehr ebenfalls keinen Anlass, lediglich
wegen der Ubereinstimmung in diesem Bestandteil anzunehmen, es handle sich
bei der angegriffenen Marke um eine Marke der Widersprechenden bzw. es be-
stinden Verbindungen zwischen den Verwendern der beiden Marken, auch wenn
fur die Widersprechende noch die Marken "Chrono Akut" und "Chrono-Depot" ein-

getragen sind.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.



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

Kliems Merzbach Bayer

Hu



