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In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 301 05 288

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen den
Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 25. Marz 2004 wird fir zur Zeit gegen-
standslos erklart, soweit die angegriffene Marke aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke 1 068 176 fur die Waren
.Mittel zur Korperpflege und Schdnheitspflege; pharma-
zeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse, sowie
Praparate zur Gesundheitspflege, ausgenommen solche
fur augenheilkundliche Zwecke und ausgenommen Herz-
und Kreislaufmittel; diatetische Erzeugnisse fur medizi-
nische Zwecke; Babykost; Praparate von Spurenelemen-
ten fur Human- und Tierkonsum; Kaugummi fir medi-
zinische Zwecke; Badesalze fiur medizinische Zwecke;
Nahrungserganzungsmittel auf Basis von Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen fir Human- und Tier-
konsum; diatetische Lebensmittel auf Basis von Vi-
taminen, Mineralstoffen und Spurenelementen fir Human-
und Tierkonsum; Gelatine fir medizinische Zwecke;
Pflaster, Verbandsmaterial, Tee fur medizinische Zwecke,
Desinfektionstiicher; Desinfektionsreiniger; Mineralien zur
Nahrungserganzung; Insektenspray; Insektenpulver; Mine-

ralstoffpraparate; Balsame fir medizinische Zwecke*



teilweise geldscht worden ist.

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 25. Méarz 2004 wird auf die
Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke aufgehoben,
soweit die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der
Marke 1 068 176 fur die Waren

.konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst

und Gemuse; Konfitiiren; Fruchtmuse; Nahrungser-

ganzungsmittel fur nicht medizinische Zwecke auf

Basis von Proteinen; diatetische Lebensmittel fir

nicht medizinische Zwecke auf Basis von Proteinen;

Nahrungserganzungsmittel fur nicht medizinische

Zwecke auf Basis von Kohlenhydraten; diatetische

Lebensmittel fur nicht medizinische Zwecke auf Ba-

sis von Kohlenhydraten; Musli; Musliriegel; Algen-

produkte fur die menschliche Nahrung”

teilweise geldscht worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 1 068 176 zurtickge-

wiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Biocron



ist am 14. Januar 2002 fur eine Vielzahl von Waren der Klassen 3, 5, 29, 30, 31

und 32 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der alteren, am 13. September 1984 fir

die Waren

,Diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke zur Regulierung
des Korpergewichtes; Lebensmittel zur Verwendung bei kalorien-
reduzierter Ernahrung (ausgenommen fir medizinische Zwecke), im
wesentlichen bestehend aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten,

Vitaminen und Mineralstoffen*

unter der Nummer 1 068 76 eingetragenen Marke

bioNorm

sowie die Inhaber der weiteren alteren Marken 394 06 148 und 1 038 212.

Die Benutzung der Marke 1 068 176 ist bereits vor der Markenstelle bestritten
worden. Nach Vorlage von Benutzungsunterlage ist die Benutzungseinrede mit
Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke vom 30. Dezember 2002 nicht

mehr aufrecht erhalten worden.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 vom 25. Marz 2004 hat die Marken-
stelle fir Klasse 5 des deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke
teilweise geloscht, und zwar aufgrund der Widerspriche aus den Marken
394 06 148 und 1 038 212 fur die Waren



,Seifen; atherische Ol; Mittel zur Korperpflege und Schén-
heitspflege; pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeug-
nisse, sowie Praparate zur Gesundheitspflege, ausgenommen
solche fur augenheilkundliche Zwecke und ausgenommen Herz-
und Kreislaufmittel; diatetische Erzeugnisse fur medizinische
Zwecke; Babykost; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von
schadlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Vitamine; Franzbrannt-
wein; Praparate von Spurenelementen fir Human- und Tier-
konsum; Mundspulungen fur medizinische Zwecke; Feuchtreini-
gungsttcher getrankt mit pharmazeutischen Lotionen; Kaugummi
fur medizinische Zwecke; Nahrungserganzungsmittel auf Basis
von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen fur Human-
und Tierkonsum; diatetische Lebensmittel auf Basis von
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen fir Human- und
Tierkonsum; Gelatine fir medizinische Zwecke; Tee fur medi-
zinische Zwecke; Mineralien zur Nahrungserganzung; Mineral-

stoffpraparate; Balsame fur medizinische Zwecke*

sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 068 176 fur

.Mittel zur Korperpflege und Schoénheitspflege; pharmazeutische
und veterinarmedizinische Erzeugnisse, sowie Praparate zur
Gesundheitspflege, ausgenommen solche fiir augenheilkundliche
Zwecke und ausgenommen Herz- und Kreislaufmittel; diatetische
Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Babykost; Praparate von
Spurenelementen fir Human- und Tierkonsum; Kaugummi fur
medizinische Zwecke; Badesalze flir medizinische Zwecke; Nah-
rungserganzungsmittel auf Basis von Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen fir Human- und Tierkonsum; diatetische
Lebensmittel auf Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-

renelementen fur Human- und Tierkonsum; Gelatine fur medizi-



nische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial; Tee fur medizinische
Zwecke; Desinfektionstticher; Desinfektionsreiniger; Mineralien zur
Nahrungsergénzung; Insektenspray; Insektenpulver; Mineralstoff-
praparate; Balsame fir medizinische Zwecke; konserviertes, ge-
trocknetes und gekochtes Obst und Gemise; Konfitiren; Frucht-
muse; Nahrungserganzungsmittel fr nicht medizinische Zwecke
auf Basis von Proteinen; diatetische Lebensmittel fur nicht me-
dizinische Zwecke auf Basis von Proteinen; Nahrungsergan-
zungsmittel flr nicht medizinische Zwecke auf Basis von Koh-
lenhydraten; diatetische Lebensmittel fur nicht medizinische
Zwecke auf Basis von Kohlenhydraten; Musli; Misliriegel; Algen-

produkte fur die menschliche Nahrung”

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 1068 176 hat die Markenstelle
dabei zur Begrindung ausgefihrt, dass nach Vorlage von Benutzungsunterlagen
auf jeden Fall von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
1068 176 fur ,Diatetika/Erndhrungstherapeutika“ der Hauptgruppe 34 der Roten
Liste auszugehen sei, was der Inhaber der angegriffenen Marke auch anerkannt
habe. Zu den der Léschung unterfallenden Waren bestehe Identitdt bzw. engste
Ahnlichkeit. Daran &andere auch der bei den von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren ,pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse,
sowie Praparate zur Gesundheitspflege” eingefligte Disclaimer nichts. Des
weiteren sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
auszugehen, so dass insgesamt ein deutlicher Markenabstand erforderlich sei,
den die angegriffene Marke im Hinblick auf die geldschten Waren nicht einhalte.
Silbenzahl und Vokalfolge beider Marken seien identisch. Von Bedeutung sei auch
die Ubereinstimmung in dem Bestandteil ,Bio“. Dieser konne trotz seiner
Kennzeichnungsschwédche bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht
vernachlassigt werden, weil eine Ubereinstimmung in einem derartigen
Markenbestandteil gerade dann zur Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck

beitrage, wenn auch die tbrigen Lautanteile Ahnlichkeiten aufwiesen. Dies sei



vorliegend der Fall, da die durch die Ubereinstimmende Lautfolge BIO-O-N/M
hervorgerufene klangliche Annéherung zu grof3 sei, um Verwechslungen mit der
gebotenen Sicherheit auszuschliel3en. Die Lautumstellung im zweiten Worttell
,RO/OR" werde nicht durchgangig bewusst wahrgenommen, so dass sich in der
Erinnerung ein Ubereinstimmendes Klangbild verankern kénne. Auch die relativ
deutliche Abgrenzung der Anlaute der dritten Silbe C/N genlge nicht fur die gebo-
tene Klangabgrenzung, so dass zumindest bei ungunstigen akustischen
Ubermittlungsbedingungen oder vor dem Hintergrund eines verblassenden Erinne-
rungsbildes ein noch entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs die Vergleichs-

marken nicht mehr mit der gebotenen Sicherheit auseinanderhalte.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz
vom 30. April 2004 Beschwerde eingelegt, ,soweit er die deutsche Marke
1 068 176 ,bionorm* betrifft“. Er hat beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
25. Marz 2004 aufzuheben und die angegriffenen Marke in dem

eingeschréankten Umfang aufrechtzuerhalten.

Es fehle bereits an der von der Markenstelle angenommenen Identitdt bzw.
engsten Ahnlichkeit zwischen den Waren ,Diatetika/Ernahrungstherapeutika“ und
den Waren der angegriffenen Marke ,Mittel zur Kérper- und Schoénheitspflege;
diatetische Erzeugnisse” sowie ,Babykost; konserviertes, getrocknetes und
gekochtes Obst und Gemuse; Konfitiren; Fruchtmuse; Nahrungserganzungsmittel
fur nicht medizinische Zwecke auf Basis von Kohlenhydraten; Musli; Musliriegel;
Algenprodukte®. Insoweit komme lediglich eine Ahnlichkeit in Betracht. Vor allem
fehle es jedoch an einer die Gefahr von Verwechslungen begriindeten Ahnlichkeit
beider Marken. Angesichts der Kennzeichnungsschwéche des gemeinsamen
Anfangsbestandteils ,Bio“ wirden die deutlichen Unterschiede in den End-
bestandteilen ,-cron“ und ,-norm*“ ausreichen, um Verwechslungen in klanglicher,

schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht auszuschliel3en.



Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht geltend, dass angesichts der Identitat bzw. engsten Ahnlichkeit der
Vergleichswaren ,Diatetische Erzeugnisse fiur medizinische Zwecke* und
.pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse, sowie Praparate zur
Gesundheitspflege; Babykost strenge Anforderungen an den Markenabstand zu
stellen seien, den die angegriffene Marke jedoch nicht einhalte. Der Bestandteil
.Bi0" kdnne trotz seiner Kennzeichnungsschwache bei der Beurteilung des allein
maf3geblichen Gesamteindrucks nicht vernachlassigt werden, so dass insgesamt
die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden kénne, zumal die
Vergleichswaren keiner Rezeptpflicht unterlagen und daher auch von Laien
gekauft wirden, die aber die Marken in aller Regel nicht gleichzeitig, sondern nur
aufgrund eines erfahrungsgemald haufigen undeutlichen Erinnerungsbildes wahr-

nahmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse und
Schriftséatze der Beteiligten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat teilweise Erfolg, ndmlich soweit die angegriffene
Marke ausschlieB3lich aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 068 176
teilweise geléscht worden ist; die weitergehende Beschwerde ist hingegen derzeit

gegenstandslos.

Der Inhaber der angegriffenen Marke wendet sich mit seiner Beschwerde gegen
den Beschluss der Markenstelle vom 25. Méarz 2004 nur, ,soweit er die deutsche
Marke 1 068 176 ,bionorm“ der A... KGaA betrifft, was bedeutet, dass er sich



nur gegen die von der Markenstelle aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
1068 176 verfugte teilweise Loschung der angegriffenen Marke wendet, nicht
hingegen gegen die aufgrund der Widerspriuche aus den Marken 394 06 148 und

1 038 212 angeordnete teilweise Léschung.

A) Die Beschwerde ist danach teilweise (derzeit) gegenstandslos, soweit die
angegriffene Marke nicht nur aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
1 068 176, sondern auch aufgrund der Widerspriiche aus den Marken 394 06 148

und 1 038 212 teilweise geldscht worden ist. Dies betrifft die Waren

.Mittel zur Korperpflege und Schonheitspflege; pharmazeutische
und veterindrmedizinische Erzeugnisse, sowie Praparate zur Ge-
sundheitspflege, ausgenommen solche fir augenheilkundliche
Zwecke und ausgenommen Herz- und Kreislaufmittel; diatetische
Erzeugnisse fir medizinische Zwecke; Babykost; Praparate von
Spurenelementen fir Human- und Tierkonsum; Kaugummi ftr
medizinische Zwecke; Badesalze fir medizinische Zwecke; Nah-
rungserganzungsmittel auf Basis von Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen fir Human- und Tierkonsum; diatetische
Lebensmittel auf Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen fur Human- und Tierkonsum; Gelatine fir medizinische
Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial, Tee fir medizinische Zwe-
cke; Desinfektionstiicher; Desinfektionsreiniger; Mineralien zur
Nahrungsergénzung; Insektenspray; Insektenpulver; Mineralstoff-

praparate; Balsame fur medizinische Zwecke*

Denn gegen die insoweit auch aufgrund der Widerspriiche aus den Marken
394 06 148 und 1 038 212 angeordnete (Teil-)Loschungen des Warenverzeichnis-
ses der angegriffenen Marke hat der Inhaber der angegriffenen Marke keine Be-
schwerde eingelegt, so dass diese mit Ablauf der Beschwerdefrist rechtskraftig

geworden sind. Die zum Zeitpunkt der Einlegung noch zulassige Beschwerde ge-
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gen die angeordnete Loschung aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
1 068 176 ist damit aber hinsichtlich dieser geléschten Waren gegenstandlos ge-
worden. Sollte das Markenrecht des Inhabers der angegriffenen Marke — etwa
aufgrund einer Eintragungsbewilligungsklage gemaR § 44 MarkenG — wieder auf-
leben, so wird Uber die Beschwerde des Beschwerfihrers noch zu entscheiden

sein.

B) Soweit hingegen die teilweise Léschung der angegriffenen Marke hinsichtlich

der Waren

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemduse;
Konfitiren; Fruchtmuse; Nahrungserganzungsmittel fir nicht me-
dizinische Zwecke auf Basis von Proteinen; diatetische Lebens-
mittel fur nicht medizinische Zwecke auf Basis von Proteinen;
Nahrungsergénzungsmittel fur nicht medizinische Zwecke auf Ba-
sis von Kohlenhydraten; diatetische Lebensmittel fir nicht medizi-
nische Zwecke auf Basis von Kohlenhydraten; Musli; Musliriegel;

Algenprodukte fur die menschliche Nahrung

nur aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 068 176 erfolgt ist, hat die Be-
schwerde allerdings Erfolg, da entgegen der Auffassung der Markenstelle insoweit
keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken im Sinne des § 9
Abs.2 Nr.1 MarkenG bestent. Der Beschluss der Markenstelle vom
25. Marz 2004 ist daher hinsichtlich dieser Waren aufzuheben und der Wider-

spruch aus der Marke 1 068 176 insoweit zuriickzuweisen.

1. Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr bestritten wird
(Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke vom 30.12.2002), ist fur die
Beurteilung der Warenéhnlichkeit auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Re-
gisterlage auszugehen. Danach kommt zwischen den Waren der Wider-

spruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke eine Ahnlichkeit bis hin zu
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einer moglicherweise anzunehmenden Identitat in Betracht. Legt man ferner eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft der im Wege der Verkehrsdurchsetzung
eingetragenen Widerspruchsmarke zugrunde und stellt daher insgesamt strenge
Anforderungen an den Markenabstand, werden diese entgegen der Auffassung

der Markenstelle durch die angegriffene Marke in jeder Hinsicht eingehalten.

2. Maligebend fur die Beurteilung der Markené&hnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen
ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie
einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl.,, 8 9 Rdnr. 152). Dem Ubereinstimmenden Wortanfang ,Bio*
kann dabei wegen seines beschreibenden Sinngehalts und der damit verbunde-
nen Kennzeichnungsschwache kein entscheidendes Gewicht fir die Begriindung
einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden. Denn bei ,Bio“ handelt es sich
um ein Wortbildungselement mit der Bedeutung ,das Leben betreffend” oder auch
».gesund, naturlich und ohne chemische Zusatze" (vgl. dazu Duden, Das Grol3e
Fremdwdrterbuch, 3. Aufl., S. 202). Dieser Bestandteil ist nicht nur in zahlreichen
Fachwortern enthalten, sondern erfreut sich auch im allgemeinen Sprachgebrauch
einer Uberaus grofRen Beliebtheit (vgl. z. B. Bioladen, Biogartner, Biogemise, Bio-
kochbuch usw.). Er wird wegen eines gesteigerten Umwelt- und Gesundheitsbe-
wuldtseins in den verschiedensten Zusammenhéngen gebraucht und findet sich

daruber hinaus in zahlreichen Kennzeichnungen.

Auch wenn solche beschreibenden Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungs-
schwache bei der Prifung des mafligebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht
grundsatzlich unbericksichtigt bleiben durfen (Strobele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl., 8 9 Rdnr. 449), kann allein die Ubereinstimmung in solchen kennzeich-
nungsschwachen Bestandteilen eine markenrechtlich relevante Verwechslungs-
gefahr nicht begriinden, da schutzunfahige Zeichenbestandteile und Angaben fur
sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungs-
gefahr sein kdnnen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rdn. 323). Viel-
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mehr wird der Verkehr in solchen Fallen die nachfolgenden Wortbestandteile star-
ker beachten und diese nicht als blof3e Endsilben, sondern als fur die Identifikation

und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen.

Die Endbestandteile ,-cron“ der angegriffenen Marke bzw. ,-norm“ der Wider-
spruchsmarke weisen jedoch ein wesentlich unterschiedliches Klangbild auf. Allein
der Ubereinstimmende Vokal ,0* begriindet keine ausreichende klangliche
Annaherung, da die Lautumstellung ,-ro* bzw. ,-or* markant hervortritt und eine
deutlich wahrnehmbare klangliche Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken
begrindet, die vor dem Hintergrund der Kennzeichnungsschwache des Bestand-
teils ,Bio* ausreicht, um auch bei Beriicksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in
unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungs-
gemal haufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999,
236, 239 — Lloyd/Loints) und strenger Anforderungen an den Markenabstand eine
klangliche Verwechslungsgefahr im markenrechtlich relevanten Umfang auszu-

schlief3en.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht kommen sich die Marken nicht verwechselbar
nahe. Die Endbestandteile ,-cron“ und ,-norm“ unterscheiden sich in allen
Schreibweisen insbesondere durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben ,c*
und ,n“ sowie durch die Buchstabenumstellung ,-ro* bzw. ,-or* in ihrer Charakte-
ristik deutlich, so dass beide Marken ihrem Gesamteindruck nach unter Beachtung
der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwache des gemeinsamen
Bestandteils ,bio“ einen hinreichenden Abstand aufweisen. Hierbei ist auch zu be-
ricksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgeman sehr viel besser
eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als

das schnell verklingende gesprochene Wort.

3. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Griinden ist ebenfalls nicht ersicht-
lich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich

miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen



-13 -

Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser wegen seines beschreibenden Cha-
rakters nicht geeignet, als kennzeichnungskraftiger Stammbestandteil einer
Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken.

Die Beschwerde hat daher teilweise Erfolg und ist im Ubrigen fiir gegenstandslos

zu erklaren.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass

(8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften



