BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 11/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2014 023 344

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 3. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin Akintche
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschliisse
der Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 26. Januar 2017 und vom 19. November 2018 aufgeho-
ben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 258 774 wird die L6-
schung der Marke 30 2014 023 344 im beantragten Umfang, nam-

lich fur die Waren der Klasse 05

LArzneimittel, namlich Psychopharmaka zur Behandlung soma-

toformer Stérungen*

angeordnet.

Grinde

Die am 6. Februar 2014 angemeldete Wortmarke

DALUMIN

ist am 10. April 2014 unter der Nummer 30 2014 023 344 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register flir Waren der Klassen 5, 29 und
30 eingetragen worden. Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am
16. Mai 2014.

Nach einer auf Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Wirkung vom
24. Juni 2014 erfolgten Teilldschung beztglich der Waren der Klasse 5 lautet das
Warenverzeichnis der verfahrensgegenstandlichen Marke 30 2014 023 344 in die-

ser Klasse wie folgt:



Klasse 05: Arzneimittel, namlich Psychopharmaka zur Behandlung somatofor-

mer Storungen.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Rechtsvorgangerin der Beschwerdefihre-
rin beschrankt auf die Waren der Klasse 5 aus ihrer seit dem 18. Januar 1921 ein-
getragenen Wortmarke

Dolormin

Widerspruch erhoben und diesen nur gestitzt auf die fir die Widerspruchsmarke

unter anderem geschitzten Waren der

Klasse 05: Arzneimittel.

Die Widerspruchsmarke 258 774 ist am 3. Marz 2015 wegen Rechtsiibergangs von
der friheren Inhaberin und Widersprechenden, der M... Inc.,, N...
, NJ, US auf die Beschwerdefihrerin im Register umgeschrieben worden;
diese hat das hiesige Widerspruchsverfahren tibernommen.

Mit Schriftsatz vom 1. Juni 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatzen vom 11. Februar 2016 und
vom 22. Marz 2018 verschiedene Benutzungsunterlagen - auch zum Nachweis ei-
ner andauernden grof3en Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke - vorgelegt,
namlich eine eidesstattliche Erklarung der Geschéaftsfihrerin der J...
GmbH, N..., H... vom 7. Dezember 2015, eine erganzende eides
stattiche  Erklarung des  Geschaftsfuhrers der J... GmbH, N...,
M1... vom 18. Oktober 2017, Verkaufsverpackungen von drei Dolormin-Pro-

dukten, einen Auszug aus dem Arzneimittelverzeichnis ,Rote Liste®, einen Online-



Auszug aus dem Nachschlagewerk ,Lauer Taxe" Uber verschiedene Dolormin-Ver-
kaufseinheiten sowie mehrere Werbeanzeigen und Werbeflyer aus verschiedenen
Medien. Zum Nachweis der Bekanntheit der Widerspruchsmarke hat sie zudem eine
Kommunikationsanalyse, eine Marktforschungsstudie und eine Verbraucherstudie
jeweils aus dem Jahr 2012, eine ,Statista“-Onlineumfrage von 2017 sowie ein Mar-
kenranking der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse fur den Zeit-
raum 2014 bis 2016 eingereicht. Die Widersprechende ist der Auffassung, dass ver-
ninftige Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung und der groRen Bekanntheit

und Beliebtheit der ,Dolormin"- Schmerzmittel danach nicht bestehen kdnnten.

Die Markenstelle fur Klasse 05 hat mit Beschliissen vom 26. Januar 2017 und vom
19. November 2018, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zuriickgewiesen.
Benutzungsfragen kdnnten bei der Entscheidung dahingestellt bleiben, da auch
ausgehend von der Registerlage eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei.
Die Erstpriferin hatte trotz Zugrundelegung der Registerlage nur eine Warenahn-
lichkeit bejaht und war zudem der Auffassung, dass mangels entgegenstehender
Anhaltspunkte von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
auszugehen sei. Den danach erforderlichen besonders deutlichen Abstand zu der
Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke aber ein. Die Erinnerungspriferin
hat demgegentber ausgefiihrt, dass sich nach der Registerlage identische bis sehr
ahnliche Waren gegenuberstiinden. Selbst wenn man aber der Widerspruchsmarke
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zubillige, vermodge dies an der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr nichts zu andern. Bei Waren, die die Gesundheit und das
korperliche Wohlbefinden beeinflussten, werde der Verbraucher eine gewisse Sorg-
falt walten lassen und erwerbe diese gezielt oder nach Beratung, nicht aber spon-
tan. Die Widerspruchsmarke sei daher berechtigt, von der angegriffenen Marke die
Einhaltung eines gewissen Abstandes zu fordern, an den aufgrund der oben ge-
nannten Aspekte, die sich verwechslungsmindernd auswirkten, keine allzu strengen
Anforderungen zu stellen seien. Dieser gebotene Abstand werde ausgehend von

identischen Waren, einer erhdhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke



und der Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt noch eingehalten. Die sich ge-
genuberstehenden Markenworte ,DALUMIN® und ,Dolormin“ unterschieden sich
klanglich im ersten Wortteil auffallig, so dass eine diesbeztigliche Verwechslungs-
gefahr ausgeschlossen werden kdnne. Die angegriffene Marke verflige dort Gber
die Buchstaben ,A“ und ,U" und die Widerspruchsmarke tber die Buchstaben ,0
,0“ und ,r“. Daraus ergebe sich eine andere Vokalfolge sowie ein unterschiedlicher
Sprech- und Betonungsrhythmus. Zwar lagen dunkle, aber dennoch unterschiedli-
che Vokale vor. Es bestehe auch kein Anlass, einen Bestandteil der beiden Marken
wegzulassen oder zu vernachlassigen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise sei
dem Markenrecht fremd und selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile wirden
nicht von vornherein aul3er Betracht gelassen. Es sei kein Bestandteil der beiden
Marken mehr pragend fir die jeweilige Gesamtmarke als der andere, sondern die
Marken erschienen jeweils als Gesamtbegriff. Da der Bestandteil ,Dolor* der Wider-
spruchsmarke auf ,Schmerz* hinweise und somit eher kennzeichnungsschwach sei,
werde der weitere Bestandteil auch aus diesem Grund in jedem Fall mit beachtet.
Die genannten Unterschiede reichten aus, um den Marken ein eigenstandiges
Klangbild zu verleihen, zumal es sich um Einwortmarken handele, von denen erfah-
rungsgemal keine Teile abgespalten wirden. Der Sinnanklang des Bestandteils
,Dolor* der Widerspruchsmarke, der der angegriffenen Marke fehle, diene zusatz-
lich dazu, die Marken auseinander halten zu kénnen und Hoér- und Merkfehler zu
vermeiden. Anhaltspunkte fur weitere Arten einer Verwechslungsgefahr seien nicht
erkennbar. Der Widerspruch musse daher erfolglos bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie nicht begrtn-
det hat.

Im Amtsverfahren hat sie geltend gemacht, dass eine Benutzung der Widerspruchs-
marke fir Schmerzmittel und Migranemittel glaubhaft gemacht worden und daher
dem Widerspruch die Waren entsprechend den Hauptgruppen der Roten Liste ,,Arz-
neimittel, namlich Analgetika/Antirheumatika und Migranemittel“ zugrunde zu legen

seien. Die zu vergleichenden Waren seien sich eng ahnlich. Denn als somatoforme



Stérungen wirden korperliche Beschwerden bezeichnet, die sich nicht oder nicht
hinreichend auf eine organische Erkrankung zurtckfuhren lie3en. Dabei stiinden
neben Allgemeinsymptomen wie Mudigkeit und Erschdpfung Schmerzsymptome an
vorderster Stelle. In erster Linie wirden daher Schmerzmittel oder jedenfalls
Schmerzmittel neben einem Spezialpraparat zur Behandlung/Linderung der soma-
toformen Stérungen verabreicht werden. Die zu vergleichenden Praparate stiinden
also in enger Beziehung zueinander. Bei dieser Warenndhe, wo ein Praparat
,DALUMIN" neben dem ,Dolormin“-Schmerzmittel eingenommen werden solle, rei-
che der Abstand zwischen den Marken aber mit Sicherheit nicht aus, um eine Ver-
wechslungsgefahr auszuschlief3en; dies schon gar nicht bei gesteigerter Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke fur Analgetika.

Die Beschwerdefihrerin beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 26. Januar 2017 und vom 19. Novem-
ber 2018 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke
258 774 die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2014 023 344

im beantragten Umfang zu léschen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geauf3ert und

auch keinen Antrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie geltend gemacht, dass unter der Marke Dolormin im Markt
allenfalls Schmerzmittel mit dem generischen Wirkstoff Ibuprofen anzutreffen seien.
Arzneimittel mit diesem Wirkstoff wiirden von einer Vielzahl von Anbietern auf den
Markt gebracht. Das Préparat Dolormin® Schmerztabletten bzw. Dolormin extra
Filmtabletten werde in der Roten Liste unter der Hauptgruppe 05.1.B.3.1.4.1. ,Anal-
getika/Antirheumatika™ gelistet. Die nach Beschrankung noch beanspruchten Wa-
ren aus Klasse 5 der angegriffenen Marke seien dem gegenuber der Hauptgruppe

71 ,Psychopharmaka® der Roten Liste zuzuordnen. Die Vergleichswaren wiesen



damit einen mehr als ausreichenden Abstand zu den unter der Widerspruchsmarke
vermeintlich benutzten Waren auf. Darlber hinaus sei festzustellen, dass die Wi-
derspruchsmarke ,Dolormin“ in Bezug auf eine derartige Benutzung als hochgradig
deskriptiv anzusehen sei. ,Dolor* enthalte den fir die Fachkreise und einen grof3en
Teil der Verbraucher leicht lesbaren lateinischen Hinweis auf die Verwendung zur
Schmerzbehandlung. Zu den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungs-

unterlagen hat sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht eingelassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der
Sache Erfolg. Denn zwischen den Vergleichsmarken besteht im angegriffenen Um-
fang die Gefahr von Verwechslungen nach 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG, so dass die jungere Marke insoweit zu l6schen ist, § 43 Abs. 2 Satz 1 Mar-

kenG. Die Markenstelle hat daher zu Unrecht den Widerspruch zuriickgewiesen.

A) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009
und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist flr den gegen diese Eintragung
erhobenen Widerspruch gemal? § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Ja-
nuar 2019 geltenden Fassung weiterhin 8 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum
13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstande des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder

der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Mar-



ken und der Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke in der Weise auszu-
gehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/ HABM; GRUR
2010, 933 Rn. 32 — Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 — Injekt/Injex;
GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club;
WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382
Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck
abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskraftigen und dominierenden
Elemente zu bericksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL]; BGH a. a. O. Rn. 25 - INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsétzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren in ihrem Schrift-
satz vom 1. Juni 2015 in zulassiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben,
so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur
die Waren zu beriicksichtigen sind, fir die eine rechtserhaltende Benutzung glaub-
haft gemacht worden ist. Gemal3 § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind diesbezuglich die
Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und 8 26 MarkenG ebenfalls in ihrer bis vor
dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

a) Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene
und sich daher auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten Be-

nutzungszeitraume beziehende Einrede ist auch hinsichtlich beider Benutzungszeit-
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raume zulassig. Denn zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der ange-
griffenen Marke am 16. Mai 2014 und damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der
Einrede am 1. Juni 2015 war die Widerspruchsmarke bereits Uber funf Jahre im
Register eingetragen (Eintragung: 18. Januar 1921). Damit oblag es der Widerspre-
chenden, die wesentlichen Umstéande der Benutzung der Marke nach § 26 Mar-
kenG, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang fir den nach 8§ 43 Abs. 1 Satz
1 MarkenG relevanten Zeitraum 16. Mai 2009 bis 15. Mai 2014 als auch fir den
nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mafR3geblichen Zeitraum der letzten funf Jahre vor
der Entscheidung tUber den Widerspruch — hier der 3. Dezember 2020 - darzutun

und glaubhaft zu machen.

b) Dem ist die Widersprechende nachgekommen. Sie hat fur beide Zeitraume
eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur Schmerzmittel mit
den Wirkstoffen Ibuprofen und Naproxen glaubhaft gemacht.

(1) Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 7. Dezember 2015 der Ge-
schaftsfihrerin  der J... GmbH, Frau H..., geht hervor, dass die
Widerspruchsmarke seit 1992 bis Oktober 2008 zuné&chst durch die M2... GmbH
& Co. OHG und danach durch die J... GmbH mit Zustimmung der
jeweiligen Inhaberin in Deutschland fur Arzneimittel verwendet wurde. Die Benut-
zung der Widerspruchsmarke durch diese mit der vormaligen Markeninhaberin und
der jetzigen Markeninhaberin gesellschaftsrechtlich verbundenen Gesellschaften
gilt gemal § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Widersprechende selbst.

(2) Die von der Widersprechenden eingereichten Verpackungsmuster in Form
von Faltschachteln



-10 -

Dolormin: exir»

Bei Schmerzen
und Fieber

1 Tablette enthlt 400 mg lbuprofen
lentsprechend 684 mg lbuprofen, DL-Lysinsalz).

10 Filmtabletten

Dolormin’ migrzne

Filmtabletten
Bei Migranekopfschmerzen

Wirkstoff: 400 mg Ihuprofen
Ivarliegend als Ibuprofen, DL-Lysinsalz)
10 Filmtabletten = ‘l

Dolorm in fiir Frauen

bei Menstruationsbeschwerden
mit Naproxen

Wirkstoff: 250 mg Naproxen
20 Tabletten

zeigen, dass die Widerspruchsmarke - zudem mit dem gangigen hochgestellten
Schutzrechthinweis ® - funktionsgerecht benutzt wurde. Bei den daneben befindli-
chen, in unterschiedlicher Schriftgréf3e und -farbe gehaltenen und dadurch von der
Widerspruchsmarke ohnehin schon deutlich abgesetzten Angaben ,extra“, ,Mig-
rane” und .fur Frauen“ handelt es sich um Ubliche glatt beschreibende und daher
hinsichtlich des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke unschadli-
che Angaben (vgl. Strébele in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26
Rn. 180, 184). Des Weiteren findet sich die Widerspruchsmarke in vergleichbarer
Form auch auf den einliegenden Gebrauchsinformationen fir Anwender und auf

den Blistern.

(3) Die eidesstattliche Versicherung der Geschaftsfuhrerin  der J...
GmbH, H... vom 7. Dezember 2015 nennt Jahresumsatzzahlen
durch Verkaufe von ,Dolormin“-Praparaten in Apotheken in Deutschland fur die
Jahre 2010 bis Oktober 2015 zwischen ca. ... Euro und ca.
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Euro. Die erganzende eidesstattliche Versicherung des Geschéftsfuhrers M1...
vom 8. Oktober 2017 weist entsprechende Jahresumsatzzahlen fur die Jahre
2015 bis Juni 2017 wvon ca. ... Euro, ca. ... Euro und ca....
Euro aus. Ferner sind die Gesamtausgaben fur TV- und Printwerbung fur die
unter der Widerspruchsmarke angebotenen Praparate genannt, die von 2013 bis
2016 etwa .... Euro betrugen. Unschédlich ist, dass den eidesstattlichen
Versicherungen keine Aufschliisselung der Umséatze nach den konkret unter der
Widerspruchsmarke vertriebenen Produkten entnommen werden kann. Denn bei
den oben aufgefuhrten Arzneimitteln handelt es sich hinsichtlich ihres Zwecks und
ihrer Bestimmung um solche aus dem gleichen Warenbereich, ndmlich Schmerz-
mittel. Die ausgewiesenen Zahlen belegen eine wirtschaftlich sinnvolle und damit

ernsthafte Inlandsbenutzung der Widerspruchsmarke.

(4) Die Umsatzangaben umfassen einen grof3en Teil des hier nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraums. Durch Zeitablauf fehlen zwar nunmehr An-
gaben fir die letzten etwa 3,5 Jahre des zweiten, wandernden Benutzungszeit-
raums nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Dies steht der Annahme einer ernsthaften
Benutzung auch fur diesen Benutzungszeitraum jedoch nicht entgegen, denn es ist
keine kontinuierliche Verwendung der Marke wahrend des gesamten in Rede ste-
henden Zeitraums erforderlich (vgl. EUGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 — Il Ponte
Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 — VOODOO). Die
angegebenen Umsatzangaben missen daher weder den gesamten funfjahrigen
Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen. Vielmehr genigt —
wie im vorliegenden Fall — auch die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung
fur eine begrenzte, auch weiter zurlickliegende Zeit innerhalb des relevanten Be-
nutzungszeitraums, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Be-
nutzung zu bewerten ist (vgl. Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43
Rn. 85 und 8§ 26 Rn. 95 ff.). Hieran bestehen wegen der Kontinuitat der Benutzung

und der H6he der Umsatze keinerlei Zweifel.
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(5)  Ausden genannten Unterlagen geht eine Benutzung der Widerspruchsmarke
fur verschiedene apothekenpflichtige, rezeptfreie Praparate zur Schmerzbehand-
lung mit dem Wirkstoff Ibuprofen und dem Wirkstoff Naproxen hervor, die teilweise
in die Hauptgruppe 05 (,Analgetika/Antirheumatika®) und im Ubrigen in die Haupt-
gruppe 61 (,Migranemittel”) der Roten Liste fallen. Grundséatzlich kbnnen nur die
Waren bericksichtigt werden, fur die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft
gemacht worden ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Dies bedeutet allerdings nicht,
dass der Schutz der Marke lediglich fir das konkret vertriebene Einzelprodukt mit
samtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr
auf zum gleichen Warenbereich gehorende Waren, die in ihren Eigenschaften und
ihrer Zweckbestimmung weitgehend Ubereinstimmen, was aufgrund einer wirt-
schaftlichen Betrachtung festzustellen ist (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 36 - Injekt/In-
jex). Danach koénnen die Arzneimittel der jeweiligen Hauptgruppe - hier HG 05 Anal-
getika/Antirheumatika und HG 61 Migranemittel - ganz allgemein, insbesondere
ohne eine Beschrankung auf einen bestimmten Wirkstoff bericksichtigt und der Be-

urteilung der Ahnlichkeit der Vergleichswaren zugrunde gelegt werden.

2. Ausgehend von den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren stehen
sich mit ,Psychopharmaka zur Behandlung somatoformer Stérungen“ einerseits
und ,Analgetika, Migranemittel* andererseits durchschnittlich ahnliche Waren ge-

genuber.

Bei der Behandlung von Somatoformen Stérungen (Psychosomatisches Syndrom),
die das wiederholte Auftreten verschiedener korperlicher (somatischer) Beschwer-
den bezeichnet, fur die keine eindeutigen korperlichen Ursachen gefunden werden
kénnen, kommt neben der Gabe von Psychopharmaka/Antidepressiva auch der
flankierende Einsatz von Schmerz- und Migranemitteln in Betracht, was die Inhabe-
rin der angegriffenen Marke nicht in Abrede gestellt hat. Insofern handelt es sich um
einander erganzende Produkte. Anders als die Widersprechende meint, ist jedoch
nicht von hochgradiger Ahnlichkeit, sondern angesichts des Umstands, dass die

Gabe von Schmerzmitteln insbesondere als kurzfristige Akutbehandlung eine eher
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untergeordnete Rolle spielt, nur von einer durchschnittlichen Warenahnlichkeit aus-

zugehen.

3. Der Widerspruchsmarke verfugt Uber gesteigerte Kennzeichnungskraft und

damit einen grofRen Schutzumfang.

a) Von Haus aus hat die Widerspruchsmarke ,Dolormin“ durchschnittliche
Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu schon BPatG, Beschluss vom 28. 11.2008,
30 W (pat) 65/07 — Dolorfin/Dolormin). Einer Marke, die fur die angesprochenen
Verkehrskreise erkennbar an einen warenbeschreibenden Begriff angelehnt ist,
kommt zwar regelmaRig keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungs-
kraft zu (BGH GRUR 2008, 909 Rn. 17 — Pantogast). Insofern lasst sich zwar in
dem auch in Drittmarken h&ufig verwendeten Bestandteil ,Dolor-, als lateinisches
Wort fur ,Schmerz” ein Hinweis auf das Anwendungsgebiet der Widerspruchspra-
parate erkennen; zudem kann der weitere Markenteil ,-min“ auf ,Mineralien“, ,Vita-
min“ oder auch auf ,minimieren/minus“ anspielen. Gleichwohl kann der Wider-
spruchsmarke insgesamt von Haus aus noch durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft zuerkannt werden, da sie in der Kombination der Markenteile eine ausrei-

chende schutzbegrindende Eigenpragung aufweist.

b) Die originar durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ist durch langjéahrige und intensive Benutzung fur die Widerspruchswaren ,Schmerz-
mittel“ deutlich erhoht. Eine die (origindre) Kennzeichnungskraft starkende Benut-
zung muss sowohl im Prioritatszeitpunkt der jingeren Marke vorliegen als auch
im Entscheidungszeitpunkt noch ~ fortbestehen  (vgl.  Hacker in  Stro-
bele/Hcker/Thieing, a. a. O., 8 9 Rn. 224 m. w. N.). Den mit den Schriftsdtzen vom
13. Mai 2015 und vom 22. Marz 2018 vorgelegten Unterlagen, zu denen sich die
Inhaberin der angegriffenen Marke nicht eingelassen hat, lasst sich eine hohe Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke vor und nach dem Anmeldezeitpunkt der ange-

griffenen Marke entnehmen. So weist die ,KommunikationsAnalyse*“ der Zeitschrift


https://www.juris.de/r3/document/KORE303332013/format/xsl/part/K?oi=ddwUdxXBWc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE305952008/format/xsl/part/K?oi=ddwUdxXBWc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE305952008/format/xsl/part/L/anchor/rd_15?oi=ddwUdxXBWc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Brigitte aus dem Jahr 2012 (Anlage W 11), die die Bekanntheit, Symphatie und Ver-
wendung der Dolormin-Praparate bei Frauen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
wiedergibt, einen Bekanntheitsgrad von 82 % aus. Nach dem vorgelegten IMS-
Report aus dem Jahr 2012 (Anlage W 12) steht die Widerspruchsmarke in der
Gruppe der zehn fihrenden Produkte mit einem Marktanteil von 1,1 % am Gesam-
tumsatz der Apotheken mit Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln auf Platz 6, beim
Gesamtumsatz der Versandapotheken auf Platz 7. Aus einer Tabelle Uber die Zu-
ordnung von Marken/Logos zu Krankheitsbildern aus der ,Sempora OTC-
Verbraucherstudie 2012“ (Anlage W 13) ergibt sich ein Zuordnungsgrad fir ,,Dolor-
min“ von 70 %. Zudem ist den im Erinnerungsverfahren ergdnzend eingereichten
Unterlagen ohne weiteres die Fortdauer der Verkehrsbekanntheit zu entnehmen.
Die Ubersichten einer ,Statista-Onlineumfrage” aus 2017 (Anlage W 17) zeigen un-
ter anderem einen Bekanntheitswert des Schmerzmittels ,Dolormin® von 72 %. Im
Ranking der beliebtesten Marken von Schmerzmitteln im Zeitraum 2014 bis 2016
ist ,Dolormin® mit 8,9 % und ,Dolormin extra“ mit 6,1 % aufgefihrt und liegt damit
bei zusammen fast 15 % an vierter Stelle (Anlage W 20). Schlieflich stitzen und
belegen die eidesstattlich versicherten Angaben Uber die Gber Jahre hinweg erziel-
ten sehr hohen Umsatze und Werbeaufwendungen die Annahme einer gesteigerten
Verkehrsbekanntheit; dem steht nicht entgegen, dass die Beschwerdefiihrerin keine
weiteren aktualisierten Unterlagen bezogen auf den Entscheidungszeitpunkt Uber
den Widerspruch vorgelegt hat. Denn die Widerspruchsmarke ist jedenfalls wahrend
eines langen Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erschienen und jeder-
mann insbesondere durch TV- und Print-Werbung gegenubertreten; eine derart auf-
gebaute hohe Verkehrsbekanntheit endet nicht abrupt, sondern wirkt durchaus

nach.

4. Neben dem medizinischen Fachverkehr bestehend aus Arzten und Apothe-
kern werden durch die Vergleichswaren auch die allgemeinen Verkehrskreise an-
gesprochen, wobei der Endverbraucher Produkten, die die Gesundheit betreffen,
mit erhdohter Aufmerksamkeit begegnet (vgl. BGH GRUR 2011, 826 Rn. 27 — En-

zymax/Enzymix).
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5. Die Vergleichsmarken sind sich in klanglicher Hinsicht durchschnittlich &hn-
lich.

a) Die Ahnlichkeit einander gegenliberstehender Zeichen ist nach deren Ahn-
lichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher,
klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken kénnen (EuGH GRUR Int. 2010, 129
Rn. 60 — Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH WRP 2020, 1453
Rn. 23 - YOOFOOD/YO; GRUR 2016, 382 Rn. 37 — BioGourmet). Dabei genugt fur
die Bejahung der Zeichenahnlichkeit regelmaRig bereits die Ahnlichkeit in einem der
genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35
— HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 — Me-
dicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist
auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei ins-
besondere ihre unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu bertck-
sichtigen sind (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Ros-
lagspunsch/ROSLAGSOL]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 58 - INJEKT/INJEX).

b) In klanglicher Hinsicht stehen sich die Vergleichswoérter , DALUMIN* - ausge-
sprochen wie ,da-lu-min“ — und ,Dolormin“ - ausgesprochen ,do-lor-min“ - gegen-
Uber. Anders als die Markenstelle meint, liegen Gemeinsamkeiten vor, die durchaus
ein &hnliches Gesamtklangbild der Marken erzeugen. Beide Marken sind dreisilbig
und zeigen deutliche Annaherung im Sprechrhythmus und in der Betonung. Die
Markenworter stimmen zudem nicht nur in den jeweiligen Anfangsbuchstaben der
ersten beiden Silben tberein, sondern in der Endsilbe vollstandig. Dem gegeniber
stellen die Abweichungen durch die unterschiedliche Vokalfolge ,a-u-i“ einerseits
und ,,0-0-i“ andererseits kein ausreichendes Gegengewicht dar. Die Marken sind im

klanglichen Gesamteindruck daher durchschnittlich ahnlich.

6. In der Gesamtabwagung aller fur die Frage der Verwechslungsgefahr mal3-

geblichen Faktoren begrindet die durchschnittliche klangliche Markenahnlichkeit
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angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bei mit-
telgradig ahnlichen Waren selbst bei etwas erhéhter Aufmerksamkeit der Verkehrs-
kreise die Gefahr von klanglichen Verwechslungen, so dass die angegriffene Marke

nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG im beantragten Umfang zu ldschen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

C) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgrinden gemal § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

D) Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden wer-
den. Denn eine solche ist nur von der Beschwerdefluhrerin hilfsweise beantragt wor-
den und war auch nicht aus Grunden der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1
und Nr. 3 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE008001360/format/xsl/part/S?oi=mTaMb6m9PG&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE008001360/format/xsl/part/S?oi=mTaMb6m9PG&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

-17 -

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaéltin oder durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Hacker Merzbach Akintche
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