BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 32/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 36 820

BPatG 152
10.99



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 2. Mérz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-
wie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zu-

rickgewiesen.

Griunde

Die Bezeichnung POLYSIL ist am 29. April 1996 fir

"Zahnéarztliche Fillmittel und Abdruckmaterialien”

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der alteren, am 17. Juli 1985 fir

"Zahnfullmittel, insbesondere lichthartendes Kunststoff-Fillmate-

rial fur Z&dhne"

eingetragenen Marke 1 079 661 POLOFIL, deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat mit Beschlul3 vom
14. September 1998 durch einen Beamten des htheren Dienstes die Verwechs-
lungsgefahr zwischen diesen Marken bejaht und die Léschung der angegriffenen
Marke angeordnet. Wegen der bestehenden Warenidentitéat, zumindest aber gro-

Ren Warennédhe, seien zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr insoweit hohe



Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Dieser Mal3stab werde aber da-
durch gemindert, dal3 in Anbetracht der beiderseitigen Waren vorrangig auf Fach-
leute, wie Zahnarzte, abzustellen sei. Neben der identischen Zahl der Silben und
Buchstaben stimmten die Bezeichnungen in den Anfangslauten "POL-" sowie in
der Endung "-IL" Uberein. Ein Unterschied bestehe nur in dem eher unbeachteten
mittleren Teil durch die abweichenden Lautfolgen "YS"/"OF". Wegen der danach
groRen Ubereinstimmung im klanglichen Gesamteindruck kénne eine Verwechs-

lungsgefahr nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die
sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache gedul3ert und auch keinen Antrag
hat.
Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat sie sich ebenfalls nicht zur Sache geéuliert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genom-

men.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulassig, hat in der

Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat auf den nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobenen Wider-
spruch aus der alteren Marke hin zu Recht die Léschung der angegriffenen Marke

gemal 8 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG angeordnet. Es besteht auch nach Auffassung



des Senats wegen der Ahnlichkeit der Waren und der Ahnlichkeit der Marken die

Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren nicht aufgeworfen sind, ist bei
den Waren von der Registerlage auszugehen. Soweit danach die "Zahnfullmittel,
insbesondere lichthartendes Kunstoff-Fullmaterial fur Z&dhne" der Widerspruchs-
marke auf Seiten der angegriffenen Marke den Waren "Zahnéarztliche Fullmittel”
gegenuberstehen, kbénnen sich die Marken auch auf identischen Produkten und im
Hinblick auf die "... Abdruckmaterialien"” wegen der Berthrungspunkte hinsichtlich
des Verwendungszwecks, der angesprochenen Fachkreise und der Herstel-
lungsbetriebe auf im engen Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren begegnen, was
sich insgesamt verwechslungsférdernd auswirkt. In gewissem Umfang wird die
Verwechslungsgefahr dadurch gemindert, daR® sich diese Waren ausschlief3lich an
Fachleute, ndmlich an Zahnarzte und gegebenenfalls deren Hilfspersonal, richten.
Denn diese Verkehrskreise sind aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung
im Umgang mit medizinischen und arztlichen Zwecken dienenden Materialien und
Erzeugnissen regelmafRig sehr sorgfaltig und unterliegen deshalb Mar-

kenverwechslungen weniger als Endverbraucher.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.
Denn selbst wenn man in der Schlu3silbe "-FIL" einen Hinweis auf das englische
Verb "to fill"* (= fallen) und somit einen in Bezug auf die "Zahnfullmittel" wa-
renbeschreibenden Begriff sieht, ist sie durch die Verbindung mit dem vorange-
henden Bestandteil "POLO- " als Gesamtwort hinreichend phantasievoll gebildet.
Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse bestehende Ubung,
Marken in der Weise zu bilden, dal} einzelne Bestandteile Indikation, Art der Zu-
sammensetzung, Wirkung und dergleichen zumindest fiur Fachleute eindeutig er-
kennen lassen, ist jedenfalls keine urspringliche Kennzeichnungsschwéache der

Gesamtbezeichnung anzunehmen.



Unter Bericksichtigung der vorgenannten Umstande sind noch eher strenge An-
forderungen an den zur Vermeidung der Kollisionsgefahr erforderlichen Marken-
abstand zu stellen, den die angegriffene Marke nicht einhalt. Die sich gegenlber-
stehenden Marken sind nach Auffassung des Senats jedenfalls in klanglicher Hin-
sicht so stark angenéhert, dal3 eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht ge-
wabhrleistet und die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG

zu bejahen ist.

Der fir die Beurteilung insoweit maf3gebliche klangliche Gesamteindruck wird da-
durch verwechselbar ahnlich gestaltet, dafl3 die Marken "POLYSIL" und "POLOFIL"
bei gleicher Sprechsilbenzahl und gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus in
dem Lautbestand "POL-SIL" bzw "POL-FIL fast identisch tUbereinstimmen, da die
konsonantische Abweichung zu Beginn der Endsilben eher unauffallig ist. Sie
haben damit den -ohnehin regelmallig besonders beachteten (vgl BGH
GRUR 1998, 924 "salvent/Salventerol"; GRUR 1995, 50 "Indorektal/Indohexal") -
Wortanfang "POL-" und die Endbuchstaben "-IL" gemeinsam und weisen erheblich
angenaherte Vokalfolgen ("O-Y-I1" / "O-O-I") und Konsonantengeruste ("P-L-S-L" /
"P-L-F-L") auf. Diese Ubereinstimmungen treten im Klangeindruck noch dadurch
besonders hervor, dald in beiden Bezeichnungen die Anfangs- und Endsilben
betont gesprochen werden.

Angesichts dieser weitreichenden Gemeinsamkeiten vermag der isoliert betrachtet
durchaus deutliche Klangunterschied zwischen den Lauten"Y" bzw "O" das
Gesamtklangbild der Marken nicht hinreichend anders zu gestalten, zumal sich
diese Abweichungen auf das regelmafig weniger auffallige Wortinnere beschran-
ken. Unter diesen Umstdnden kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob
das "Y" in der angegriffenen Marke wie "U" oder wie "i" gesprochen wird, da in
beiden Fallen kein erheblicher Klangkontrast zur Widerspruchsmarke geschaffen
wird. Bertcksichtigt man schlief3lich, daf sich die Markenwdrter regelmalfig nicht
gleichzeitig gegenubertreten, so dald sich die Verkehrsauffassung meist nur auf-

grund eines eher undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet, kann eine klangliche



Verwechslungsgefahr unter den hier vorliegenden Gesamtumstanden nicht ver-

neint werden.

In den Markenwortern vorhandene Bedeutungsanklange sind nicht derart ausge-
pragt, dal? sie angesichts der genannten weitreichenden klanglichen Uberein-
stimmungen ohne eine begriffliche Analyse rasch und unmittelbar im Sinne der
"BALL/Bally"-Entscheidung des BGH (GRUR 1992, 130) erkannt wirden und da-
mit eine Unterscheidung der Marken in erheblichem Umfang erleichtern kdnnten.
Zwar wird einem mdglicherweise sogar Uberwiegenden Teil der angesprochenen
Fachkreise das Element "POLY-" der angegriffenen Marke als der aus dem Grie-
chischen stammende Wortteil im Sinne von griechisch: "mehr, vielfach" regelma-
Big gelaufig sein sowie die Endsilbe "-FIL" einen Hinweis auf den hier warenbe-
schreibenden englischen Begriff "to fill" (= fullen) vermitteln. Auch mag der Be-
standteil "POLO-" der Widerspruchsmarke in Alleinstellung durchaus an das ent-
sprechende Spiel (Polo-Spiel) bzw Kleidungsstick (Polo-Hemd) erinnern, wobei
diesem Begriffsgehalt hier jedoch zum einen wegen der konkreten Einbindung in
das altere Markenwort und zum anderen wegen des offensichtlich fehlenden Be-
zugs zu dem vorliegenden Warengebiet kaum Bedeutung zukommt. Im Hinblick
auf die hochgradige Ahnlichkeit der Gesamtklangbilder besteht jedenfalls schon
ganz uberwiegend die Gefahr, daf? auch den Verkehrskreisen, denen diese Be-
deutungsinhalte an sich bekannt sind, beim Verhoéren der jeweilige Sinnanklang

Uberhaupt nicht oder aber der falsche Begriff zum Bewul3tsein kommt.

Bei diesem Ergebnis kann dahinstehen, ob sich die Marken auch im Schriftbild
verwechselbar nahe kommen.
Nach alledem war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zu-

riuckzuweisen.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Engels Brandt

PU



