BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 159/03 Verkindet am
4. April 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angegriffene Marke 398 36 077

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 4. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 1. April 2003 aufgehoben, soweit darin der Wider-
spruch auch fur die Waren "Pharmazeutische und veterindrmedi-
zinische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege;
Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel" zurtickgewiesen
worden ist.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Fur die Waren

pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate flr die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial, Des-

infektionsmittel



ist unter der Nr 398 36 077 seit dem 8. Oktober 1998 eingetragen die Wortmarke

Dexpanthen.

Widerspruch hat erhoben die Inhaberin der unter IR 249 219 fur die Waren

Préparations pharmaceutiques contenant du panthénol

eingetragenen Marke

BEPANTHEN.

Die Markenstelle fiur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Bei norma-
ler Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke wirden bei ahnlichen bis
identischen Waren die strengen Anforderungen an den Markenabstand eingehal-
ten. Die Marken seien zwar in dem Markenteil "Panthen" identisch, wegen dessen
Anlehnung an den INN "Panthenol” werde sich der Verkehr aber eher an den

deutlich abweichenden Anfangssilben orientieren.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Hohe Werbeaufwendungen ins-
besondere im Fernsehen sowie hohe Verkaufszahlen belegten die hohe Ver-
kehrsbekanntheit sowie gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
Da die beiden Anfangssilben véllig verbraucht und damit kennzeichnungsschwach
seien, werde der Verkehr sich nicht ausschlief3lich hieran orientieren. Die Worten-
dung "panthen" werde nicht vernachlassigt, da sie weder glatt beschreibend sei,
noch zu erwarten sei, dass fur den Verkehr die Anlehnung an den INN Panthenol
gelaufig sei. Der Gesamteindruck der Marken werde durch die relativ langen Ge-
samtworter bestimmt, es bestehe ein hoher klanglicher und schriftbildlicher Ahn-

lichkeitsgrad.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene

Marke zu l6schen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angefiihr-
ten Grinde und macht im Ubrigen geltend, gerade durch die umfangreichen Wer-
bemal3nahmen der Widersprechenden sei den allgemeinen Verkehrskreisen, die
erhohte Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten lieRen, der Inhaltsstoff "Panthenol”

bzw. "Dexpanthenol" bekannt.

Zur Erganzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der im Tenor genannten Waren besteht zwischen der angegriffenen
Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von
8 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit

aufzuheben war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der

Kennzeichnungskraft der prioritdtsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-



dere 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 WRP 2004,1043 — NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; GRUR
2004, 235, 236 — Davidoff II).

1. Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage
auszugehen.

Insoweit kbénnen sich die gegentberstehenden Marken wegen der weiten Oberbe-
griffe auf identischen Waren begegnen. Das Warenverzeichnis der Widerspruchs-
marke beansprucht pharmazeutische Erzeugnisse mit dem Wirkstoff Panthenol —
auch Dexpanthenol oder D Panthenol genannt, eine alkoholische und in Kosme-
tika stabilere Form des B-Vitamins Pantothensaure. Es fordert den Energiestoff-
wechsel der Hautzellen und deren optimale Erndhrung und regt die Teilung der
Hautzellen an. Es hat so neben seiner pflegenden auch beruhigende und heilende
Wirkung fur die Haut und wird daher umfassend in Haut- und Haarpflegeprodukten
verwendet ebenso wie in Mundwassern und Zahncremes.

Wegen dieser Wirkungen ist die Verwendung auch in der Form von Kombinati-
onspraparaten in Desinfektionsmitteln oder bei Pflastern oder Verbandmaterial
anzunehmen.

Damit sind nach den allgemein gefal3ten Warenverzeichnissen mit weiten Waren-
oberbegriffen davon Praparate fir die Gesundheitspflege jeglicher Art erfal3t, also
auch solche, die durch Laien unmittelbar und im taglichen Gebrauch verwendet
werden kdnnen. Zudem ist weiter zu bertcksichtigen, dass bei den vorliegenden
pharmazeutischen Erzeugnissen eine Rezeptpflicht nicht festgeschrieben ist, so
dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschrankt zu bertcksichtigen sind. Fur
solche in ihrer Verwendungsweise und lhren Indikationsgebiet als unproble-
matisch einzustufenden Praparate kann allenfalls normale Aufmerksamkeit des

Publikums angenommen werden.

2. Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer eher gesteigerten Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.



Inwieweit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke urspringlich dadurch
beeintrachtigt war, dass sich die Widerspruchsmarke bei der Wortbildung an dem
INN Panthenol angelehnt hat, kann dahingestellt bleiben.

Die Auslassung der Endsilbe Zwischensilbe "-ol" und die Anfigung der Vorsilbe
"Be" erscheint allerdings nicht unerheblich, so dass es allenfalls fur die Fachkreise
(Arzte und Apotheker) naheliegt, bei einem panthenolhaltigen Produkt den Mar-
kenbestandteil "Panthen” als sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe
"Panthenol" zu verstehen. Da eine Rezeptpflicht nicht vorgesehen ist, erscheint fur
den insoweit mal3geblichen allgemeinen Verkehr eine Anlehnung an den dem
Publikum wohl nicht bekannten INN Panthenol nicht ohne weiteres naheliegend.
Daran vermag auch die Angabe des Wirkstoffes auf den Produktverpackungen fur
eine Wund- und Heilsalbe der Widersprechenden nichts zu andern, da der allge-
meine Verkehr bei seiner Kaufentscheidung fur Produkte der Korper- und Haut-
pflege in der Regel nicht auf den konkreten Namen eines Wirkstoffes, sondern die
Indikation — zB. trockene Haut oder Sonnenbrand - und die beabsichtigte Wirkung

- feuchtigkeitsspendend oder hautregenerierend — abstellt.

Durch die langjahrige und sehr umfangreiche Benutzung ist die eventuell gege-
bene urspringliche Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke tberwun-
den, so dass sie auch insoweit Uber einen eher leicht tGberdurchschnittlichen
Schutzumfang verfugt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine intensive
Benutzung eingerdumt und daraus die Verkehrsbekanntheit des Wirkstoffs abge-
leitet.

Ob die von der Widersprechenden vorgelegten Umsatzzahlen, die bis zum Jahre
2002 bei .. € bei verkauften Einheiten liegen, sowie
Werbeaufwendungen von zwischen ... bis ...€ pro Jahr von 1993 bis
2002 sowie einer durch Verkehrsbefragung festgestellten Markenbekanntheit der
BEPANTHEN Heil- und Wundsalbe im Jahr 2002 von (ungestitzt) 66 % und von
(gestlitzt) 95 % durch das pauschale Bestreiten einer gesteigerten Verkehrs-



bekanntheit im Verfahren nicht bertcksichtigt werden koénnen (vgl hierzu
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9 Rdn 302f) braucht hier nicht entschieden
zu werden. Die oben festgestellte Uberdurchschnittliche Benutzung der Marke

bleibt davon unberihrt.

3. Den angesichts identischer Waren und einer mindestens normalen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und der sonstigen kollisionsférdernden Um-
stande zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen besonders deutlichen

Abstand héalt die angegriffene Marke nicht ein.

Die sich gegenuberstehenden dreisilbigen Markenwdrter stimmen in zwei von
drei Silben in ihrem wesentlichen Bestandteil vollstandig tGberein, der die Anfangs-
silbe bestimmende Vokal "e" ist ebenfalls identisch vorhanden. Durch die in der
Regel gleiche Betonung am Wortende verliert der Unterschied der ublicherweise
starker beachteten Anfangssilben an Gewicht. Dabei sind die Anfangskonsonan-
ten "D" in der angegriffenen Marke gegenuber "B" in der Widerspruchsmarke bei-
de weich, so dal3 allein das eingeschobene "x" am Ende der Anfangssilbe nicht
ausreicht, um das angegriffene Zeichen aus dem Schutzbereich der Wider-

spruchsmarke herauszufihren.

4. Hinsichtlich der Ubrigen Waren "diatetische Erzeugnisse fir medizinische
Zwecke, Babykost" ist der erforderliche Abstand eingehalten. Zwar wird der Wirk-
stoff Panthenol auch in Nahrungsmitteln als Feuchthaltemittel und Verarbeitungs-
hilfsstoff zur Vitaminisierung verwendet, dabei handelt es sich aber lediglich um
den Einsatz eines Hilfsstoffes, der insoweit nur eine untergeordnete Rolle spielt,
so dass von Warenferne zu den in 1. Linie topisch anwendbaren Waren der

Widerspruchsmarke auszugehen ist.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen An-
laf3 (8§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb
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