32 W (pat) 321/03 Verkindet am
1. Dezember 2004

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 31 213

BPatG 154
6.70



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 1. Dezember 2004 durch den Richter Viereck als
Vorsitzenden sowie die Richter Mullner und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 17. Mai 2001 angemeldete und am 23. August 2001 unter der
Nr 301 31 213 flr

Schokolade, Schokoladewaren, Fein- und Dauerbackwaren; sif3e
Brotaufstriche; Zuckerwaren; Dragees fur nicht medizinische
Zwecke

in das Markenregister eingetragene Wortmarke

Cerola

ist aus der prioritdtsalteren deutschen Marke 396 54 011 (angemeldet am
12. Dezember 1996)

ACEROL



Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genief3t u. a. Schutz fur

diatetische Lebensmittel fir medizinische Zwecke, Nahrungser-

ganzungsmittel fur medizinische Zwecke.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle identischen und ahnlichen Waren.

Die mit einem Beamten des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fiur Klasse 30
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschlul3 vom

29. September 2003 zurlckgewiesen.

Es bestehe keine markenrechtlich relevante Ahnlichkeit zwischen den jeweils be-
anspruchten Waren. Diese Beurteilung gelte im Hinblick auf die stoffliche Be-
schaffenheit, den Verwendungszweck und die tblichen Vertriebswege. Bereits der
Zuordnung zu unterschiedlichen Klassen komme eine gewisse Indizwirkung zu.
Letztlich maf3geblich sei aber die subjektive Auffassung der beteiligten Verkehrs-
kreise. Diese wirden regelmafig keine Verbindungen zwischen Produkten, wel-
che dem Bereich der Sul3waren zuzuordnen seien, und diatetischen Erzeugnissen
fur medizinische Zwecke annehmen. Die Waren der angegriffenen Marke enthiel-
ten samtlich Zucker und seien Genul3mittel; die Waren der Widerspruchsmarke,
soweit es um diatetische Lebensmittel und Nahrungserganzungsmittel gehe,
dienten der Forderung der Gesundheit. Auf die Frage der Zeichenahnlichkeit

komme es daher nicht an.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den (sinngeméafRen) Antrag,

den angefochtenen Beschluf3 der Markenstelle aufzuheben und

die jungere Marke aus dem Markenregister zu l6schen.



Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe hochgradige Warenéhnlichkeit
zwischen den jeweils beanspruchten Erzeugnissen. Dies gelte im Verhaltnis von
"Fein- und Dauerbackwaren" der angegriffenen Marke zu den "diatetischen Le-
bensmitteln” der Widerspruchsmarke, da die unterschiedlichen Zweckbestimmun-
gen vom Verbraucher nicht ohne weiteres erkannt wirden. Nach der Rechtspre-
chung des HABM seien "Zuckerwaren" und "Lebensmittel fir medizinische
Zwecke, Nahrungserganzungsmittel fir medizinische Zwecke" einander &ahnlich.
Eine Verwendung von Zuckeraustauschstoffen kbnne bei Zuckerwaren nicht aus-
geschlossen werden. Zwischen Schokoladeerzeugnissen und pharmazeutischen
Drogen und Praparaten bestehe Ahnlichkeit aufgrund der Anregungs- und Wach-
halteeigenschaften von Schokolade. SchlieRlich bestehe hochgradige Ahnlichkeit
von Backwaren und diatetischen Nahrmitteln.

Beide Marken unterschieden sich nur dadurch, da? der Anfangsbuchstabe A der
Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke im Sinne einer anagrammatischen
Klangrotation zum Wortende versetzt worden sei. Der jeweilige Bestandteil
CEROL sei identisch. Da der Verkehr den Vergleichsmarken Ublicherweise nicht
gleichzeitig gegenuberstehe, sondern diesen zeit- und ortsversetzt begegne,
werde er die Klangrotation nicht ohne weiteres erkennen und sich daher beim An-
blick der angegriffenen Kennzeichnung sofort an die Widerspruchsmarke erinnern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung bezieht sie sich auf einen (von ihr vorgelegten) Beschlul3 der
Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. September 2004, durch den in einem Erinnerungsverfahren mit denselben
Beteiligten wie im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr der sich dort
gegenuberstehenden Marken "Liberty Cerola” und "ACEROL" mangels Marken-
ahnlichkeit verneint wurde. Aul3erdem leide die Widerspruchsmarke an originarer

Kennzeichnungsschwache, da sie von der glatt beschreibenden Angabe "Ace-



rola”, der Bezeichnung einer Pflanze und deren Frucht, abgeleitet sei (unter Hin-

weis auf zwei Internet-Ausdrucke).

In der mindlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin einen weiteren Internet-
Ausdruck eingereicht zum Beleg dafir, dall das HABM die von der Widerspre-
chenden dort angemeldete Marke ACEROLA (u. a. fur Waren in Klasse 5, die de-
nen der Widerspruchsmarke ACEROL entsprechen) von der Eintragung in das

Gemeinschaftsmarkenregister zurtickgewiesen hat.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begrtindet; die sich ge-
genuberstehenden Marken unterliegen keiner Gefahr einer Verwechslung im Ver-
kehr nach 8§ 9 Abs 1 Nr 2, 8§ 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Nach diesen Bestimmungen
ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu l6schen, wenn we-
gen ihrer Ahnlichkeit mit einer eingetragenen Marke &lteren Zeitrangs und der
Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfaRten Waren fur das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich der Gefahr, dafl3 die Marken
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr ist unter Berlicksichtigung aller Umstédnde des Einzelfalls vor-
zunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu zie-
henden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit
der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kenzeichnungskraft der &lteren
Marke, so daB ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren
Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft
der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl BGH
GRUR 2002, 626 - IMS).

Ob — wie die Markenstelle angenommen hat — zwischen den von der jingeren

Marke beanspruchten Waren in Klasse 30 und den hier maf3geblichen Erzeugnis-



sen der Widerspruchsmarke in Klasse 5 in Anbetracht der unterschiedlichen
Zweckbestimmung (einerseits Genul3, andererseits Forderung der Gesundheit)
uberhaupt keine Ahnlichkeit besteht, oder in Anwendung der Grundsatze der
Netto 62-Entscheidung des 25. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 2000,
432) grundsatzlich von Ahnlichkeit auszugehen ist —wobei dann allerdings der
nicht unbetrachtliche Warenabstand zu bertcksichtigen ware -, kann letztlich da-
hinstehen, weil jedenfalls die Vergleichsmarken sich nicht in einer verwechslungs-
begriindenden Weise ahnlich sind. Deshalb bedarf es vorliegend auch keiner Ent-
scheidung, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ACEROL durch
die, offensichtlich gewollte, Anlehnung an den Pflanzennamen Acerola von Hause
aus schwach ist.

Der Gesamteindruck beider Vergleichsmarken ist sowohl schriftbildlich wie klang-
lich vollig unterschiedlich. Félle des Sich-Verhdrens oder —Verlesens sind ausge-
schlossen. Dal3 beide Markenwoérter die Buchstabenfolge CEROL enthalten und
der Buchstabe A im einen am Anfang in Erscheinung tritt, im anderen nachgestellt
ist, bemerkt der unbefangene Betrachter nicht ohne weiteres; hierflr bedarf es
vielmehr einer analysierenden Zergliederung der Marken, welche der Verkehr re-
gelmafig nicht vornimmt, schon gar nicht bei geringwertigen Waren der vorliegen-
den Art. Die — angebliche — Silbenrotation, auf welche die Widersprechende ab-
stellt, tritt nicht klar zutage. Eine solche kann sich zudem nur dann verwechs-
lungsbegriindend auswirken, wenn im Gesamteindruck weitgehende Ahnlichkeiten
verbleiben und — vor allem aus der manchmal undeutlichen Erinnerung heraus —
die genaue Silbenfolge nicht mehr bewul3t ist (Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl,
8 9 Rdn 190). Vorliegend ist aber der schriftbildliche und klangliche Eindruck bei-
der Marken so unterschiedlich, dal3 auch aus der Erinnerung heraus die eine

Marke nicht fir die andere gehalten werden kann.

Es besteht auch keine Gefahr der Markenverwechslung infolge gedanklichen In-
Verbindung-Bringens (sog. assoziative Verwechslungsgefahr). Die beiden Marken

gemeinsame Buchstabenfolge CEROL tritt nicht nach Art eines Stammbestand-



teils mit Hinweiskraft auf das Unternehmen der Widersprechenden in Erscheinung.

Diese hat nichts daflr vorgetragen, dald sie Uber eine Zeichenserie mit diesem
Bestandteil verfugt.

Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemal3 8§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht
kein Anlaf3.

Viereck Mullner Kruppa
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