BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 205/04 Verkindet am
5. Mai 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 85 842

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 5. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Eingetragen am 20. Marz 2001 unter der Nummer 300 85 842 fir die Waren

Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial,
Zahnfullmittel und Abdruckmassen fir zahnéarztliche Zwecke;
Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren;

Fungizide, Herbizide

ist die Bezeichnung

EPHEGEST.



Widerspruch wurde erhoben aus der alteren, unter der Nummer 529 596 fir die

Waren

Arzneimittel

eingetragenen Marke

Ephepect,

deren Inhaberin die B... GmbH ist. Der Widerspruch wurde am

6. Juli 2001 von der B... GmbH & Co. KG — unterschrieben durch

den Geschaftsfuhrer Dr. B... — eingelegt. Auf den Hinweis der Markenstelle hat
die Beschwerdeflhrerin mitgeteilt, die GmbH sei die Komplementérin der
GmbH & Co. KG. Im Beschwerdeverfahren hat sie eine Erklarung der Inhaberin
der Widerspruchsmarke vorgelegt, mit der diese sie ermachtigt, die Widerspruchs-

marke zu verteidigen.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
angegriffene Marke in zwei Beschlissen — einer davon im Erinnerungsverfahren
ergangen - geldscht. Bei teils identischen Waren und Waren von engerer bis mitt-
lerer Warenahnlichkeit sei der erforderliche strenge bzw. durchschnittliche Ab-
stand nicht mehr eingehalten. Bei gleicher Silbenzahl, Silbengliederung, Sprech-
rhythmus und Betonung sowie der gleichen Lautfolge ,, EPHE - E —T* mit den re-
gelmalig starker beachteten identischen Wortanfangen und der markanten Vokal-
folge ,E-E-E-, wirkten sich die Abweichungen im Konsonantengefiige der Worten-
den ,G*/ ,P“ bzw. ,S" / ,C" nicht ausreichend deutlich aus. Zudem kdnne den Be-
standteilen ,EPHE", ,GEST" und ,PECT" kein eindeutig beschreibender Sinnge-
halt zugeordnet werden. Die Erinnerungspruferin hat ausgefuhrt, es sei auf brei-
teste Verkehrskreise abzustellen, denen zumindest im schriftbildlichen Vergleich,
der im medizinischen Bereich nicht zu vernachlassigen sei, bei der Ahnlichkeit der

Marken Verwechslungen unterlaufen. Die Vergleichsmarken stimmten in sechs



von acht Buchstaben und in allen Ober- bzw. Unterlangen Uberein. Die Abwei-
chungen der Konsonanten ,g" und ,p“ seien sehr gering, da sie sehr &hnliche Run-
dungen und Unterlangen aufwiesen, die Umrisse von ,s" und ,c“ seien ebenfalls
nicht besonders deutlich ausgepréagt, so dass die Unterschiede am Wortende un-

bemerkt blieben.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie
fuhrt im Wesentlichen aus, es sei im Gesundheitsbereich neben Fachkreisen auf
besonders aufmerksame und sorgféltige allgemeine Verkehrskreise abzustellen.
Die Pragetheorie des BGH sei auch auf Einwortmarken anzuwenden, die sich aus
mehreren Bestandteilen zusammensetzten. Der in beiden Marken Ubereinstim-
mende Bestandteil ,Ephe” sei kennzeichnungsschwach, da er von vielen Unter-
nehmen als Hinweis auf Ephedrin benutzt werde. Der Verkehr werde sich daher
an den — ihm nicht gelaufigen und im Vergleich zum beschreibenden Wortanfang
wesentlich ungewdhnlicheren und deshalb einpragsameren - abweichenden Be-
standteilen ,GEST" und ,pect” orientieren. Diese unterschieden sich durch die ei-
nerseits hart, andererseits weich gesprochenen Konsonanten und den Zischlaut
»S" und gaben auch durch ihre Betonung den Vergleichsmarken erst ihre unter-
schiedliche akustische Pragung. Durch ihre unterschiedliche Umrisscharakteristik
seien die Vergleichsmarken deutlich voneinander abgehoben.

Sie beantragt,
die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
4. September 2003 und 29. Juni 2004 aufzuheben und den Wider-
spruch als unbegriindet zurtickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Sie hat im Wesentlichen ausgefiihrt, die Marken seien jeweils in ihrer Gesamtheit
zu wardigen; der Bestandteil ,Ephe” sei nicht kennzeichnungsschwach, er werde
zudem weniger oft verwendet als die beiden Bestandteile ,pect* und ,gest". Hin-
sichtlich der schriftbildlichen Ahnlichkeit bezieht sie sich auf den Beschluss der

Markenstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung
des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende ist berechtigt, im Wege den gewillkiirten Prozessstandschaft
Rechte aus der Widerspruchsmarke im eigenen Namen geltend zu machen, da sie
hierzu, wie sie nachgewiesen hat, von der Inhaberin der Widerspruchsmarke ent-
sprechend ermachtigt wurde und ihr als Komplementérin der KG als Inhaberin der
Marke ein eigenes rechtsschutzwirdiges Interesse an der Geltendmachung nicht
abzusprechen ist (vgl. § 51 ZPO, Thomas/Putzo ZPO § 51 Rdn. 31 ff). Die Inhabe-
rin der angegriffenen Marke hat sich im Ubrigen riigelos zu diesem Punkt einge-

lassen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen héheren Grad der

Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.



Rspr.; vgl. WRP 2004, 1281 — Mustang; WRP 2004, 907 — Kleiner Feigling; WRP
2004, 1043 — NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine nor-
male Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde
gelegt. Zwar enthalt die Widerspruchsmarke in ihrem Bestandteil ,Ephe-* allenfalls
einen beschreibenden Anklang an den Wirkstoff ,Ephedrin“, dies fiihrt jedoch an-
gesichts der Verkirzung um die letzte Silbe und Anfligung des Bestandteils ,pect,
der allenfalls einen entfernt beschreibenden Anklang an das lateinische Wort
.pectus” fur ,Brust“ hat, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht zu einer
Kennzeichnungsschwéache der Widerspruchsmarke.

Ausgehend von der Registerlage kdénnen die Vergleichsmarken — wie die Marken-
stelle zutreffend festgestellt hat und von der Inhaberin der angegriffenen Marke
auch nicht substantiiert bestritten wurde - wegen der weitreichenden Warenober-
begriffe beider Marken zur Kennzeichnung teils identischer, teils ahnlicher Waren
verwendet werden. Zu bertcksichtigen ist hierbei, dass bei den vorliegenden phar-
mazeutischen und veterindrmedizinischen Erzeugnissen sowie Arzneimitteln eine
Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, so dass hier-
fur wie fUr die Ubrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneingeschréankt zu be-
ricksichtigen sind. Dabei ist aber davon auszugehen, dass grundsatzlich nicht auf
einen sich nur fliichtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnitt-
lich informierten, aufmerksamen und verstadndigen Durchschnittsverbraucher ab-
zustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch
sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 ATTACHE/TISSERAND) und der insbeson-
dere allem, was mit der Gesundheit zusammenhangt, eine gesteigerte Aufmerk-
samkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 — Indorektal/Indohexal).

Unter Anwendung des damit hinsichtlich identischer und eng ahnlicher Waren an-

zulegenden strengen und hinsichtlich der Waren von mittlerer Ahnlichkeit durch-



schnittlichen Mal3stabs ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender

Markenabstand nicht mehr eingehalten.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es grundsatzlich auf
den durch die Gesamtheit der Marken vermittelten Gesamteindruck der sich ge-
genuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Ver-
kehr Marken regelmaf3ig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und
sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, méglichen Bestandteilen und de-
ren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein be-
schreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht aul3er
Betracht, sondern ist mit zu bertcksichtigen. Zudem ist bei der Prifung der Ver-
wechslungsgefahr grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der
zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O.
— NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ahnlich sind. Die bei-
den Marken stimmen in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Beto-
nung Uberein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Ubereinstimmung in allen
drei Vokalen ,E-E-E-“ sowie bis auf zwei Abweichungen auch in der Konsonanten-
folge. Dabei liegen die Ubereinstimmungen in den ersten beiden Silben am Wort-
anfang, die beiden Abweichungen dagegen liegen am Anfang der letzten Silbe
(der eher weniger betonten Wortmitte) sowie im vorletzten Konsonanten am weni-
ger beachteten Wortende. Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen
Marke tritt der Wortanfang ,EPHE" nicht als kennzeichnungsschwach in den Hin-
tergrund. Wie der Senat festgestellt hat, benutzt unter den in der ,Roten Liste” ver-
zeichneten Arzneimitteln lediglich die Widerspruchsmarke den Anfangsbestandteil
-EPHE", der zumindest fur die breiten Verkehrskreise keinen beschreibenden Hin-
weis gibt und damit auffallig und markant wirkt. Es besteht damit zumindest fur die

breiten Verkehrskreise keine Veranlassung, abweichend vom Grundsatz, dass der



Wortanfang starker beachtet wird, sein besonderes Augenmerk unter Vernachlas-
sigung von ,EPHE" auf die nachfolgenden Bestandteile zu richten. Da die beiden
Bestandteile fur den Verkehr — wie die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst
feststellt — nicht gebrauchlich sind, wird er beide Marken zwar in ihrer Gesamtheit
gegenuber stellen, sich aber vorrangig am identischen Bestandteil ,EPHE-“ orien-
tieren. Die abweichenden Konsonanten ,G* und ,S* der letzten Silbe der jingeren
Marke werden nach dem betonten und auffalligen Wortanfang ,EPHE" zudem we-
niger artikuliert. Diese Abweichung wirkt sich damit auf den klanglichen Gesamt-
eindruck nicht wesentlich aus. Wegen des hohen MafRes an Ubereinstimmungen

besteht somit eine nicht unerhebliche klangliche Zeichenahnlichkeit.

Auch mogliche begriffliche Anklange der jeweiligen Wortenden, die eine Ver-
wechslungsgefahr mindern kdnnten, sind fur die breiten Verkehrskreise nicht er-

kennbar.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, kbnnen die geringfiigigen Abwei-
chungen einzelner Konsonanten wegen des hohen Mal3es an figurlichen Gemein-
samkeiten eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht nicht ausschlie-
Ren.

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

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb

Ko



