BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 20/10 Verkiindet am
26. August 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 307 24 874

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 26. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 16. April 2007 angemeldete Wortmarke

Ropirol

ist am 10. August 2007 fur die Waren

.,Pharmazeutische Erzeugnisse, namlich Arzneimittel enthaltend

den Wirkstoff Ropinirol zur Behandlung von Parkinson und RLS*

in das Markenregister unter der Nummer 307 24 874 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der fir die Waren

~Produits pharmaceutiques*



seit dem 12. Mai 1970 international registrierten IR-Marke 367 811

ROHYPNOL

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
bestritten, ausgenommen ein ,verschreibungspflichtiges Benzodiazepin (Flunitra-
zepam) zur Behandlung klinisch bedeutsamer Schlafstérungen sowie zur Nar-
koseeinleitung®. Eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke wird sei-

tens der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle fiur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen vom 26. Juni 2009 und 10. Februar 2010, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch aus der Marke
IR 367 811 zurtickgewiesen.

Trotz des bei einer ausschliel3lichen Benutzung der Widerspruchsmarke fiur ein
~verschreibungspflichtiges Benzodiazepin (Flunitrazepam) zur Behandlung klinisch
bedeutsamer Schlafstérungen sowie zur Narkoseeinleitung” bestehenden Indika-
tionsabstandes zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sei in
Anbetracht des Umstands, dass es sich auf beiden Seiten um Arzneimittel han-

dele, von einer zumindest durchschnittlichen Ahnlichkeit auszugehen.

Unter Berucksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke kénne diese daher die Einhaltung eines deutlichen Abstandes for-
dern, wobei sich jedoch kollisionsmindernd auswirke, dass die vorliegend als rele-
vante Verkehrskreise zu beachtenden Endverbraucher bei Waren, die die Ge-
sundheit oder das kdrperliche Wohlbefinden beeinflussen kdnnten, eine gewisse

Sorgfalt walten liel3en sowie Patienten, die aufgrund bestimmter Erkrankungen wie



Nervenschadigungen usw. nicht in der Lage seien, die Medikamenteneinnahme

selbst zu steuern und zu kontrollieren, pflegerischer Hilfe bedurften.

Den danach gebotenen Markenabstand halte die angegriffene Marke sowohl in

klanglicher als auch schriftbildlicher Hinsicht noch ein.

Die Markenworter ,Ropirol“ und ,ROHYPNOL" verfugten zwar in klanglicher Hin-
sicht tber die gleiche Silbenzahl und einen tbereinstimmenden Wortanfang ,Ro".
Zudem sei auch der Sprech- und Betonungsrhythmus sowie die Vokalfolge ahn-
lich. Dennoch wirden die Unterschiede in den abweichenden Wortbestandteilen
»pi-rol* bzw. ,HYP-NOL" nicht Uberhort werden, zumal die Ubereinstimmende En-
dung ,-ol* auf dem Arzneimittelsektor haufig verwendet werde. Zuséatzlich trage
der Sinnanklang des Bestandteils ,HYPNO-, der Widerspruchsmarke an Hypnose

zur Unterscheidung bei.

Auch schriftbildlich bestehe aufgrund der unterschiedlichen Umrisscharakteristik
von ,-ir-“ gegenuber ,-HY-N-* ein hinreichender Abstand. Zudem verflige die Wi-
derspruchsmarke bei handschriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in Normal-
schrift durch das ,h* und das ,y" Uber eine weitere Ober- und Unterlange gegen-
Uber der angegriffenen Marke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschliisse der Markenstelle
fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. Juni 2009 und 10. Februar 2010 die Loschung der angegriffe-
nen Marke 307 24 874 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
IR 367 811 anzuordnen.

Zwischen den vorliegend zu beriicksichtigenden Arzneimitteln bestehe enge Wa-

renahnlichkeit aufgrund einer identischen Indikation. Denn sowohl Préparate mit



dem Wirkstoff Ropinirol als auch Benzodiazepin bzw. Flunitrazepam enthaltende
Hypnotika/Sedativa konnten zur Behandlung von RLS (Restless-Legs-Syndrom)
eingesetzt werden. Beide Arzneimittel wirkten zudem auf das zentrale Nerven-

system ein.

Den sich daraus ergebenden hohen Anforderungen an den Markenabstand ge-
nuge die angegriffene Marke jedoch auch bei Beachtung einer gesteigerten Auf-
merksamkeit der Verbraucher beim Erwerb von Arzneimittel nicht. Die sich ge-
genuberstehenden Marken stimmten in Silbenzahl sowie Sprech- und Betonungs-
rhythmus Uberein. Darliber hinaus sei der vom Verkehr regelmaf3ig starker be-
achtete Wortanfang ,RO-" identisch. Beide Marken verfuigten zudem utber identi-
sche Wortendungen ,-OL". Der Mittelkonsonant ,P* sei ebenfalls identisch. In ihrer
Vokalfolge ,0O-1-O“ bzw. ,O-Y-O" seien die Markenworte einander stark angena-
hert. Das ,Y* in der Widerspruchsmarke kénne zudem wie | ausgesprochen wer-
den, so dass auch insoweit eine klangliche Ubereinstimmung bestehe. Da der
Verkehr Marken erfahrungsgeméafR ohne analysierende Betrachtungsweise wahr-
nehme, werde er auch nicht die der Silbengliederung und dem Sprechrhythmus
nicht entsprechende Lautfolge ,-HYPNO" herausgreifen, um darin einen Anklang
an ,Hypnose* zu erkennen. Die geringfigigen Unterschiede in der Wortmitte traten
im Gesamteindruck gegeniiber den aufgezeigten Ubereinstimmungen insbeson-

dere am Wortanfang und -ende zurick.

Beim schriftbildlichen Vergleich beider Markenwdrter missten entgegen der Auf-
fassung der Markenstelle alle tblichen Schreibweisen zur Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr herangezogen werden. Dabei reiche aus, wenn nur durch eine
der iiblichen Schreibweisen eine schriftbildliche Ahnlichkeit gegeben sei, wie es

vorliegend bei einer Wiedergabe der Marken in Gro3buchstaben der Fall sei.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Da bei RLS die Gabe von Schlafmitteln als kontraindiziert bzw. sinnlos gelte, sei
sehr zweifelhaft, ob ein Medikament mit dem Wirkstoff Flunitrazepam wie
-ROHYPNOL", bei dem es sich letztlich auch um ein Schlafmittel handele, zur Be-
handlung von RLS eingesetzt werden kdnne, so dass nach wie vor von Indika-
tionsferne und einem sich daraus ergebenden deutlichen Warenabstand ausge-

gangen werden misse.

Die Ubereinstimmungen in den beiden ersten und den beiden letzten Buchstaben
der Zeichen seien bereits deshalb nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu
begriinden, da es sich sowohl bei dem Wortanfang ,Ro" als auch der Endung ,-ol*

um im Arzneimittelsektor verbrauchte Wortbestandteile handele.

Zudem wiesen ,-HYPNOL" und ,-pirol* deutliche Unterschiede auf. Dabei dirfe
nicht aufl3er Acht gelassen werden, dass die Bedeutung von ,-HYPNOL" auch der
Endverbraucher auf den ersten Blick erkenne. Wer ,ROHYPNOL" lese oder hore,
werde sofort an ein Hypnotikum und damit an ein Schlafmittel denken. Bei ,Ro-
pirol“ wirden dagegen zumindest die Fachkreise an den Wirkstoff Ropinirol den-

ken.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-

kenstelle sowie auf die Schriftsdtze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.



Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken
keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG be-
steht, so dass der nach § 42 Abs. 2 N. 1 MarkenG erhobene Widerspruch von der
Markenstelle gemald § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zuriickgewiesen wor-

den ist.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittichen Kennzeich-
nungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus.
Ungeachtet moglicher und noch zu erérternder beschreibender Ankléange einzel-
ner Markenbestandteile vermittelt sie jedenfalls in ihrer Gesamtheit den Eindruck

einer Fantasiebezeichnung.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Wider-
spruchsmarke fur alle Waren mit Ausnahme eines ,verschreibungspflichtigen Ben-
zodiazepin (Flunitrazepam) zur Behandlung klinisch bedeutsamer Schlafstérungen
sowie zur Narkoseeinleitung“ bestritten hat und die Widersprechende eine weiter-
gehende Benutzung ihrer Marke auch nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der
Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen. Zugunsten der Wider-
sprechenden ist im Rahmen der Integrationsfrage aufgrund der nach standiger
Rechtsprechung anzuwendenden erweiterten Minimalldsung von Hypno-
tika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der Roten Liste allgemein und mangels entge-
genstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschrankung auf eine
Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszu-
gehen (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten).

Den danach zu bericksichtigenden Hypnotika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der
Roten Liste stehen auf Seiten der angegriffenen Marke die ebenfalls zum Kernbe-
reich der Arzneimittel gehérenden und daher ohne weiteres &hnlichen ,Pharma-
zeutische Erzeugnissen, namlich Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Ropinirol
zur Behandlung von Parkinson und RLS" gegenuber, wobei es sich um ,Par-

kinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Stérungen“ der Haupt-



gruppe 70 der Roten Liste handelt. Diese weisen zwar insoweit Berihrungspunkte
zu den Hypnotika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der Roten Liste auf, als sie
ebenso wie diese auf das zentrale Nervensystem einwirken; jedoch unterscheiden
sie sich in ihrer Indikation deutlich voneinander. Dem Senat bieten sich auch keine
Hinweise, dass Benzodiazepin bzw. Flunitrazepam enthaltende Arzneimittel ge-
zielt zur Behandlung von RLS (Restless-Legs-Syndrom) eingesetzt werden. Auch
nach dem seitens der Widersprechenden zum Beleg ihrer Auffassung als Anlage 5
zum Schriftsatz vom 3. August 2009 (BIl. 1512 VA) eingereichten (englischsprachi-
gen) Wikipedia-Auszug kann allenfalls davon ausgegangen werden, dass Ben-
zodiazepin enthaltende Praparate zur Behandlung bei Schlafstérungen, die in Zu-
sammenhang mit RLS bzw. Parkinson-Erkrankungen auftreten, Anwendung finden
konnen (,Benzodiazepines, which often assist in staying asleep and reducing
awakenings from the movements“). Solche Beriihrungspunkte und Uberschnei-
dungen kdnnen aber nur dann zu einer indikationsbedingt engen Warenahnlichkeit
fuhren, wenn zwischen diesen Préaparaten ein echter funktionaler Zusammenhang
im Sinne einer aus medizinischer Sicht notwendigen oder sinnvollen und Ublichen
gemeinsamen Verabreichung besteht. Ein solcher Zusammenhang besteht jedoch
vorliegend nicht. Auch wenn bei RLS bzw. Parkinson Schlafstérungen haufig auf-
treten und eine gleichzeitige Verabreichung von Préparaten der angegriffenen
Marke und den Mitteln der Widerspruchsmarke dann angezeigt sein mag, so fehlt
es jedoch an einem typischen Zusammenhang zwischen den Vergleichswaren in
dem Sinne, dass Arzneimittel bei der Behandlung einer Krankheit funktional zu-
sammenwirken. Ahnlich wie dies bei Schmerzen der Fall ist, kdnnen auch Schlaf-
storungen bei verschiedensten Krankheiten auftreten. Zwischen den spezifischen
Arzneimitteln zur Behandlung solcher Krankheiten einerseits und Mitteln gegen
Schlafstérungen kann deshalb keine funktionsbedingte enge Ahnlichkeit bejaht

werden.

Andererseits kann entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen
Marke auch bei Indikationsverschiedenheit im Hinblick auf die generell gegebenen

Uberschneidungen bei den Herstellerbetrieben, den Vertriebswegen, den Ver-



kaufsstatten und den gemeinsamen Zweck, namlich der Behandlung von Krank-
heiten und gesundheitlichen Beschwerden im weitesten Sinne zu dienen, kein
ausgepragter Warenabstand oder gar eine Warenferne angenommen werden.
Den Widerspruchswaren stehen auf Seiten der angegriffenen Marke Waren ge-
genuber, die gleichfalls zum Kernbereich der Arzneimittel gehdren und deshalb
unabhangig von ihrer Indikation und Anwendung ohne weiteres ahnlich sind (vgl.
BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 87/00 - MIRENAL/MYLERAN).

Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke ist daher zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher
Markenabstand erforderlich. Diesen héalt die angegriffenen Marke nach Auffassung
des Senats noch ein, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden trotz des
Umstands, dass es sich bei den in Hauptgruppe 70 der Roten Liste aufgeflhrten
Arzneimittel um rezeptpflichtige und ansonsten apothekenpflichtige Praparate
handelt und die Widerspruchsmarke tatsachlich auch fur ein rezeptpflichtiges Pra-
parat benutzt wird, nicht vordergrindig den Fachverkehr (vgl. dazu BPatG PAVIS
PROMA 25 W (pat) 148/03 v. 11. November 2004 - Binox/Timox), sondern nach
wie vor wegen der im Warenverzeichnis nicht festgeschriebenen Rezeptpflicht die
allgemeinen Verkehrskreise beriicksichtigt, welche jedoch auch allem, was mit der
Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnen als bei vielen anderen Produkten
des taglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL/INDOHEXAL).

Maf3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichszeichen, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170). Der Grad der Ahnlichkeit der sich gegen-iiber-
stehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-
(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Fir die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht
dabei regelmaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht aus
(BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).
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Davon ausgehend halten beide Marken aber trotz der Ubereinstimmungen am
Zeichenanfang und -ende sowie in der Silbenzahl einen hinreichenden Abstand
ein, da die Unterschiede in den beiden Mittelsilben ,pi“ bzw. ,hyp* trotz ihrer Stel-
lung im Wortinnern der beiden Markenwdrter ausreichend deutlich hervortreten. In
klanglicher Hinsicht ist dafir neben den unterschiedlichen Anlauten ,p“ bzw. ,h*
vor allem entscheidend, dass der Konsonant ,y* regelmaRig nicht als ,i“ und damit
klanglich wie der Mittelvokal der angegriffenen Marke, sondern wie 0" artikuliert
wird (vgl. dazu DUDEN, Das Ausspracheworterbuch, 4. Aufl., S. 105). Eine Aus-
sprache als ,i“ ist hingegen nur in eng begrenzten Ausnahmefallen zu erwarten
wie z. B. bei Namen oder am Wortende (vgl. dazu DUDEN, a. a. O., S. 105 Nr. 3
u. S. 106 Nr. 4./5.). Das aus dem Griechischen stammende Wortbildungselement
-hyp“ wird daher wie ,hip“ ausgesprochen und setzt sich damit deutlich und un-
Uberhorbar von der Mittelsilbe ,pi* der angegriffenen Marke ab. Zudem bewirkt der
Sprenglaut ,p“ als Auslaut der zweiten Silbe der wie ,Ro-hup-nol* artikulierten Wi-
derspruchsmarke eine deutliche klangliche Z&asur zwischen der zweiten und dritten
Sprechsilbe und fuhrt zu einer weiteren markanten Abweichung in der Betonung
und im Sprechrhythmus gegenlber der angegriffenen Marke, bei der die drei
Sprechsilben ,Ro-pi-rol* zu einer einheitlichen Lautfolge verschmelzen und sich
insbesondere auch der Konsonant ,p“ als Anlaut der zweiten Silbe zwischen den
Vokalen ,0“ und ,i* in das flussig auszusprechende Klangbild der angegriffenen
Marke einflugt. Neben dieser untberhérbaren Abweichung im Gesamtklangbild
beider Marken tragt weiterhin zur Unterscheidung bei, dass der Verkehr insbeson-
dere im malgeblichen Warenzusammenhang mit Arzneimitteln gegen Schlafsto-
rungen auch ohne analysierende Betrachtungsweise in der klangstark hervortre-
tenden Mittelsilbe ,hyp“ in Verbindung mit der Endsilbe ,nol* ohne weiteres einen
Bedeutungsanklang auf das Wortbildungselement ,hypno“ bzw. ,Hypno* mit der
Bedeutung ,Schlaf* (vgl. Duden, Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl., S. 862)
erkennen wird, wahrend die angegriffene Marke jedenfalls fir den Fachverkehr
erkennbar an die Wirkstoffbezeichnung Ropinirol, welche sie lediglich um die dritte
Silbe ,ni* verkirzt, angelehnt ist. Berticksichtigt man ferner, dass die Markenwor-

tern mit der gemeinsamen Endung ,ol* einen in Arzneimittel-Kennzeichnungen
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sehr haufig vorkommenden und damit wenig einpragsamen Bestandteil aufweisen
und sich zudem noch in den wenngleich auch unbetonten Anlauten ,r* und ,n“ der
jeweiligen Endsilben unterscheiden, reichen die aufgezeigten Unterschiede in ihrer
Gesamtheit unter Bericksichtigung der generell erhéhten Aufmerksamkeit des
Verkehrs gegeniiber Arzneimitteln aus, um auch unter ungiinstigeren Ubermitt-
lungsbedingungen bzw. aus der ungenauen Erinnerung heraus eine klangliche
Verwechslungsgefahr in einem markenrechtlich relevanten Umfang auszu-

schlieRen.

Bei einem schriftbildlichen Markenvergleich sind die Annédherungen ebenfalls nicht
so ausgepragt, dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ware. Aufgrund der
deutlichen und unibersehbaren Abweichungen in der Umrisscharakteristik der
beiden Mittelsilben, welche bei der Widerspruchsmarke maf3geblich durch die
markante Typographie des Konsonanten ,Y/y* in der Wortmitte bestimmt wird,
weisen beide Marken in allen tblichen Wiedergabeformen einen ausreichenden
Abstand auf. Zu bericksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die
handschriftliche Markenwiedergabe mit einer im Vergleich zur Maschinenschrift
unter Umsténden etwas undeutlicheren Markendarstellung bei pharmazeutischen
Kennzeichnungen eine immer geringere Rolle spielt (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rdnr. 208). Ferner verfugt die Widerspruchsmarke bei ei-
ner regelmaRig zu erwartenden Wiedergabe in Kleinbuchstaben mit groRem An-
fangsbuchstaben aufgrund der zusatzlichen Unterlange des Buchstabens ,y* so-
wie der Oberlange des Konsonanten ,h“ tUber weitere Unterscheidungshilfen ge-
genuber der angegriffenen Marke. Zu beachten ist weiterhin, dass das Schriftbild
von Marken erfahrungsgemalf eine genauere und in der Regel sogar wiederholte
Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort (vgl.
dazu auch Strébele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,, 89 Rdn. 206 m. w. N.), so dass
schon aus diesem Grund auch vergleichsweise grof3ere Annaherungen der Ver-
gleichsbezeichnungen hinzunehmen sind, ohne dass dies zur Bejahung einer

Verwechslungsgefahr fihren muss.
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Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen Anlass

(8 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll Metternich Merzbach

Cl



