BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 57/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 09 599

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

28. September 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird
der Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 05 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 3. Dezember 2004 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 300 40 864 wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

ProstaSol

ist am 27. November 2002 fur die Waren

.,Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost; Nahrungserganzungsmittel auf der
Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Ballaststof-
fen fir medizinische Zwecke; konserviertes, getrocknetes und ge-
kochtes Obst und Gemitise; Eier, Milch und Milchprodukte; Speisedle
und -fette; Nahrungserganzungsmittel fir nichtmedizinische Zwecke
auf der Basis von Proteinen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapi-
oka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehl und Getreidepraparate; Salz
und Senf; Essig und Gewirze; Nahrungserganzungsmittel fur nicht-

medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten*



in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der &alteren, am 29. Mai 2000 fir die Wa-

ren

~,Chemische Erzeugnisse fiur gewerbliche und wissenschatftliche
Zwecke, namlich Reagenzien und Testpraparate fur diagnosti-
sche, nicht-medizinische Zwecke fur den Gebrauch in Laborato-
rien und beim Arzt; Diagnostika fuir medizinische Zwecke, Rea-
genzien und Testpraparate fur diagnostische, medizinische Zwe-
cke fur den Gebrauch in Laboratorien und beim Arzt; Praparate fur
die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur medizinische
Zwecke, Nahrungserganzungsmittel fur medizinische Zwecke;
Nahrungserganzungsmittel fir nicht-medizinische Zwecke, haupt-
sachlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien;
Nahrungserganzungsmittel fir nicht-medizinische Zwecke, haupt-
sachlich bestehend aus Eiweil3en; Nahrungserganzungsmittel far
nicht-medizinische Zwecke, hauptsachlich bestehend aus Kohlen-
hydraten”

eingetragene Marke

Prostesel

Die Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
Beschluss vom 3. Dezember 2004 die Verwechslungsgefahr zwischen beiden

Marken bejaht und die Loschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Ausgehend von einer teilweise hochgradigen und ansonsten engen Ahnlichkeit

der sich gegenuberstehenden Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeich-



nungskraft der Widerspruchsmarke seien klangliche und schriftbildliche Ver-
wechslungen in einem markenrechtlich relevanten Umfang zu beflrchten. In
klanglicher Hinsicht seien dafir die Ubereinstimmungen in der Laut- und Silben-
zahl sowie in der Betonung auf der ersten und dritten Sprechsilbe beider Marken-
worter mafRgebend. Von Bedeutung sei ferner, dass die Zeichen am ohnehin stér-
ker beachteten Wortanfang Ubereinstimmten und die formal differierenden Vokale
.2° und ,e“ in der Mittelsilbe beider Markenwoérter wegen der offenen, kurzen
Sprechweise des ,e" sich klanglich dennoch sehr nahe kdmen. Die Unterschiede
in den Vokalen ,0" und ,e" der jeweils letzten Sprechsilbe reichten daher nicht aus,
um eine die klangliche Verwechslungsgefahr begriindende Ahnlichkeit beider

Marken hinreichend zu verandern.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht stimmten die beiden Zeichen in wesentlichen
Passagen uberein. Die Wortkontur werde durch die unterschiedlichen Buchstaben
.a‘und .e“ bzw. ,0* und ,e* nicht hinreichend verandert, zumal bei Wiedergabe mit
kleinen Buchstaben die Vokale ,0% ,e“ und ,a"“ jeweils eine gerundete, einen In-
nenraum umschlieBende und sich daher nur gering unterschiedliche Kontur auf-

wiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit

der er sinngemal3 beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 3. Dezember 2004 aufzuhe-

ben und den Widerspruch zuriickzuweisen.

Eine Begriindung der Beschwerde ist nicht erfolgt. Die Widersprechende hat in der
Beschwerdeinstanz weder einen Antrag gestellt noch zur Beschwerde des Inha-
bers der angegriffenen Marke vorgetragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss Bezug

genommen.



Die zulassige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache
Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats keine
Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der ange-
fochtene Beschluss war deshalb aufzuheben und der Widerspruch zurtickzuwei-
sen, 88 43 Abs 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr 1, MarkenG.

Auch wenn man zugunsten der Widersprechenden ohne nahere Sachprifung mit
der Markenstelle davon ausgeht, dass beide Marken sich auf teilweise hochgradig
ahnlichen oder gar identischen Waren begegnen kénnen, ferner eine durchschnitt-
liche originare Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke annimmt und als an-
gesprochene Verkehrskreise in erster Linie auf Endverbraucher abstellt - wobei
nach dem Verbraucherleitbild des EuGH grundséatzlich auf den normal informierten
und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher ab-
zustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach
Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann
(EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit
zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des tagli-
chen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 — INDOREKTAL / INDOHEXAL) -, schei-
det eine Verwechslungsgefahr auch bei Anlegung danach erforderlicher strenger

MafRstabe aus rechtlichen Griinden aus.

Denn beide Marken weisen trotz identischer Silbenzahl und Konsonantenfolge
keine hinreichende Ahnlichkeit auf, um eine Verwechslungsgefahr in markenrecht-

lich relevantem Umfang zu begriinden.

Von mal3gebender Bedeutung dafur ist, dass es sich auch bei der fir sich ge-
nommen unselbstandigen Lautfolge ,Prost* der Widerspruchsmarke um einen ne-
ben ,Prosta“ gebrauchlichen Markenbestandteil zur Kennzeichnung vor allem von

Praparaten, die der Behandlung oder Vorbeugung von Erkrankungen und Be-



schwerden der Prostata dienen, handelt. So sind im Arzneimittelverzeichnis ,Rote
Liste 2006 nicht nur mit dem Bestandteil ,Prosta®, sondern auch mit der Lautfolge
.Prost* gebildete Markennamen (,Prostess®, ,Prostica“) zu finden. Vor diesem
Hintergrund ist dem Wortelement ,Prost” eine auf den Anwendungsbereich und
Bestimmungszweck der Waren hinweisende Bedeutung beizumessen, was auch

nach dem Warenverzeichnis nicht ausgeschlossen ist.

Auch wenn solche beschreibenden Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeich-
nungsschwache bei der Prifung des mal3gebenden Gesamteindrucks der Zeichen
nicht grundsatzlich unbericksichtigt bleiben durfen (Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 279), kann allein die Ubereinstimmung in solchen kenn-
zeichnungsschwachen Bestandteilen eine markenrechtlich relevante Verwechs-
lungsgefahr nicht begrinden, da schutzunfahige Zeichenbestandteile und An-
gaben fur sich gesehen schon aus Rechtsgriinden nicht Grundlage einer marken-
rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein konnen. Vielmehr ist der Schutz-
umfang von Marken oder Markenbestandteilen, die an beschreibende Angaben
angelehnt sind, eng zu bemessen, und zwar nach Maf3gabe der Eigenpragung
und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizu-
haltende Angabe - die Eintragungsfahigkeit verleiht (vgl. BGH GRUR 2003, 963 —
AntiVir / AntiVirus; Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 9 Rn. 204, 279). In
tatsachlicher Hinsicht fuhrt dies vor allem dazu, dass der Verkehr in solchen Fallen
— abweichend von dem Erfahrungssatz, dass Anfangsbestandteile erfahrungsge-
mal starker beachtet werden als die Gbrigen Markenteile (vgl. BGH, GRUR 1999,
735, 736 — MONOFLAM/POLYFLAM) — eher die nachfolgenden Wortbestandteile
starker beachten und diese nicht als bloRe Endsilben, sondern als fur die Identifi-

kation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen.

Nach dem Ubereinstimmenden Bestandteil ,Prost” unterscheiden sich beide Mar-
ken aber im weiteren durch die unterschiedlichen und nicht klangverwandten Vo-
kale ,a-0" bzw. ,e-e" entgegen der Auffassung der Markenstelle erheblich vonein-

ander. Diese bewirken eine deutlich wahrnehmbare klangliche Abweichung im



Gesamtklangbild beider Marken. Hierbei ist zu beachten, dass Vokalen regelma-
Big eine grofRere Bedeutung fur das Klangbild zuféllt, so dass insoweit bestehende
Unterschiede sich in aller Regel nachhaltiger auf das Klangbild auswirken als Ab-
weichungen im Konsonantengefiige (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,
89 Rdnr. 130). Vor dem Hintergrund der Kennzeichnungsschwéiche des Be-
standteils ,Prost” reichen daher diese Unterschiede aus, um auch bei Bertcksich-
tigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden
Wahrnehmung und eines erfahrungsgemaf héaufigen undeutlichen Erinnerungs-
bildes (vgl. dazu EUuGH MarkenR 1999, 236, 239 — Lloyd/Loints) und strenger An-
forderungen an den Markenabstand eine klangliche Verwechslungsgefahr im mar-

kenrechtlich relevanten Umfang auszuschlief3en.

Selbst wenn in Einzelfallen der Lautfolge ,Prost* kein beschreibender Charakter
beigemessen wird, wirde dies insgesamt nicht zu einer die Gefahr von Ver-
wechslungen begrindenden Markenahnlichkeit fuhren. Denn auch in diesem Fall
wirde zur Unterscheidung der Markenwdrter neben den bereits genannten Abwei-
chungen in der Vokalfolge beitragen, dass jedenfalls die angegriffene Marke mit
dem gelaufigen und vielfach verwendeten Bestandteil ,Prosta“ nach wie vor einen
sofort erkennbaren Begriffsanklang aufweist. Zudem kdnnen dann vor dem Hin-
tergrund einer im deutschen Sprachgebrauch eher uniblichen Trennung der
Lautfolge ,st“ neben einer Aussprache in Form von ,Pros-te-sel* auch andere
Aussprachemdglichkeiten wie z. B. ,Pro — ste — sel“ oder ,Prost-e-sel“ nicht aus-
geschlossen werden, die aber gegeniber der wie ,Pros-ta-sol* ausgesprochenen
angegriffenen Marke - wegen der Binnengrof3schreibung mit einer deutlichen Z&-
sur vor ,-Sol* - einen abweichenden Sprech- und Betonungsrhythmus aufweisen

und daher ebenfalls einer Verwechslungsgefahr entgegenwirken.



Bei einem schriftbildlichen Markenvergleich sind die Annéherungen ebenfalls nicht
S0 ausgepragt, dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ware. Im Vordergrund
steht dabei die drucktechnische Schreibweise, da eine handschriftliche Wieder-
gabe wegen der weitgehend maschinellen Bearbeitung z. B. von Bestellungen und
angesichts des wachsenden EDV-Einsatzes im taglichen Geschaftsverkehr immer
mehr an Bedeutung verliert (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9
Rdnr. 145). Unter diesen Voraussetzungen weisen beide Marken ihrem Gesamt-
eindruck nach unter Beachtung der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungs-
schwache des gemeinsamen Bestandteils ,Prost* aufgrund der abweichenden Vo-
kale ,a-0"“ bzw. ,e-e* sowie der besonderen Gestaltung der angegriffenen Marke
durch die Binnengrof3schreibung noch einen hinreichenden Abstand auf, zumal
das Schriftbild der Marken erfahrungsgemaf besser eine ruhige oder auch wie-
derholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende
Wort (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 143).

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Griinden ist ebenfalls nicht ersichtlich.
Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbe-
standteil auf; jedoch ist dieser wegen seines objektiv beschreibenden Charakters
nicht geeignet, etwa als kennzeichnungskraftiger Stammbestandteil einer Zei-
chenserie der Widersprechenden zu wirken oder die Annahme einer engen Ver-

bindung der Unternehmen zu begrinden.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften



