25 W (pat) 81/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 399 15 979

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der
Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke
Roximycin

ist am 8. Juni 1999 fir die Waren und Dienstleistungen
.,Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fir die Gesundheitspflege, namlich Arzneimittel mit dem
Wirkstoff Roxithromycin®

unter der Nummer 399 15 979 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der &lteren, seit dem 15. Mai 1952 fir die Waren

,Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non, désinfectants,

produits vétérinaires"



registrierten IR-Marke 161 661

ROVAMYCINE

hat dagegen Widerspruch erhoben, deren Benutzung die Inhaberin der angegriffe-
nen Marke mit Schriftsatz vom 27. Januar 2000 bestritten hat, ausgenommen ein
.rezeptpflichtiges Antibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin“. Eine weitergehende

Benutzung wird seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 11. April 2006 die Verwechslungsgefahr verneint und den Wider-

spruch zurickgewiesen.

Beide Marken konnten sich auf identischen oder zumindest sehr &hnlichen Waren
begegnen. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnis-
sen seien dabei auch allgemeine Verbraucherkreise zu beriicksichtigen. Unter Zu-
grundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke sei daher insgesamt ein deutlicher Abstand zwischen beiden Marken zur
Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlich, den die angegriffene Marke

aber einhalte.

Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke nicht nur in Silbenzahl, Vokal-
folge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus, sondern weise auch Abweichungen
am in aller Regel starker beachteten Wortbeginn auf. Denn wahrend die angegrif-
fene Marke mit dem Buchstaben ,x“, der wie ,k* ausgesprochen werde, Uber einen
der markantesten Konsonanten des Alphabets Uberhaupt verfiige, stehe dem bei
der Widerspruchsmarke der klangschwache Reibelaut ,V* gegenuber. Auch der
zusatzliche Vokal ,E“ am Ende der Widerspruchsmarke werde nicht vernachléas-
sigt, da fur eine Aussprache nach franzosischen Sprachregeln im Inland kein An-
lass bestehe, da Franzosischkenntnisse nicht so weit verbreitet seien wie engli-



sche Sprachkenntnisse. Die sich daraus ergebenden Unterschiede im Klangbild
beider Marken seien zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ausreichend, zu-
mal der Verkehr bei pharmazeutischen Produkten schon aus Griinden der Sicher-
heit besonders sorgfaltig sei.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei schon aufgrund der typischen Um-
risscharakteristik von ,-xi-“ gegenuber ,-VA-E" nicht zu erwarten. Dabei sei zu be-
achten, dass die Wahrnehmung des Schriftbildes meist noch sorgfaltiger mdglich
sei, als bei der eher fluchtigen mindlichen Wiedergabe. Ferner spiele die ver-
wechslungstrachtigere handschriftiche Wiedergabe heutzutage kaum noch eine

Rolle, da Bestellungen, Verschreibungen usw. zumeist mittels Computer erfolgten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinnge-

malf3en Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 05 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 11. April 2006 aufzuheben und die an-

gegriffene Marke zu l6schen.

Beide Marken wurden fur nahezu identische Waren benutzt. Mangels Festschrei-
bung einer Rezeptpflicht im Register seien zudem allgemeine Verbraucherkreise
zu berlcksichtigen, die Arzneimittel gegentber zwar aufmerksamer seien, was je-

doch Fehler bei der Wahrnehmung aus der Erinnerung heraus nicht ausschliel3e.

In klanglicher Hinsicht seien die beiden Zeichen in hohem Mal3e ahnlich, da sie
den gleichen Wortaufbau, die gleiche Silbenzahl und den gleichen Sprechrhyth-
mus hatten. Das Endungs-,E“ bei der Widerspruchsmarke werde hingegen ver-
nachlassigt, weil dem Verbraucher aus vielen Wortzusammensetzungen bekannt
sei, dass ein ,E* am Wortende h&ufig stumm sei und nicht mit ausgesprochen wer-
de wie z. B. in dem englisch/franzésischen Wort ,medecine®, das der deutsche

Verbraucher ohne ,e" wie ,Medizin“ ausspreche. Beide Worte verfiigten zudem mit



.,RO" Uber einen identischen Wortanfang sowie mit ,MY-CIN“ Uber ein klangglei-
ches Wortende. Der Unterschied in der zweiten Silbe zwischen ,I“ und ,VA* gehe

demgegenuber im Gesamteindruck der beiden Worte unter.

Die Ubereinstimmungen am Wortanfang und -ende beider Marken fiihrten auch zu
einer hohen schriftbildlichen Ahnlichkeit. Sieben der neun Buchstaben der ange-
griffenen Marke seien identisch in der Widerspruchsmarke enthalten. Die Tatsa-
che, dass die Widerspruchsmarke aus 10 Buchstaben, die angegriffene Marke aus

9 Buchstaben besteht, wirke dem nicht hinreichend entgegen.

Zudem habe die Markenstelle eine durch die auf Antibiotika hinweisende Endung
,MYCIN" begriindete begriffliche Ahnlichkeit vollig auBer Acht gelassen. Der spre-
chende Charakter der Endsilbe ,MYCIN" stehe dem nicht entgegen, da auch an
beschreibende Angaben angelehnte Wortbestandteile in die Beurteilung der Ahn-

lichkeit einzubeziehen seien.

Angesichts der Ahnlichkeit beider Marken in Klang, Bild und Bedeutung kénne
dann aber in Anbetracht der Identitéat der Waren eine Verwechslungsgefahr nicht

verneint werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zu beachten sei zunachst, dass das Widerspruchszeichen ausweislich der Roten
Liste fur ein rezeptpflichtiges Antibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin vertrieben
und somit lediglich fur einen Teil der Waren, fur die sie eingetragen sei, benutzt
werde. Im Kollisionsfall gelte sie damit aber lediglich fir diese Waren als eingetra-
gen. Samtliche in der Roten Liste aufgefuhrten Zubereitungen des Wirkstoffes
Roxithromycin unterl&agen ferner der Rezeptpflicht, so dass es daher in erster Linie



auf die Auffassung der verordnenden Arzte und deren (bliche Sorgfalt beim Um-

gang mit solchen Préaparaten ankomme.

Die Ubereinstimmung in dem Bestandteil ,mycin“ konne eine Verwechslungsge-
fahr nicht begriinden, da es sich um einen beschreibenden und damit schutzunfa-
higen Bestandteil handele. Zur Unterscheidung trage ferner bei, dass dem ange-
griffenen Zeichen ,Roximycin® von den malf3geblichen Fachkreisen ein Hinweis auf

den Wirkstoff Roxithromycin entnommen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die
Schriftsétze der Beteiligten Bezug genommen. Den zunachst hilfsweise gestellten
Terminsantrag hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 26. Marz 2008 zu-
rickgenommen. Der Senat hat daraufhin den Termin zur mindlichen Verhandlung
am 27. Marz 2008 aufgehoben und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren

angekundigt.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, hat in der Sache jedoch kei-
nen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen beiden Marken keine

Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung zunachst von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Widerspruchs-

marke in ihrer Gesamtheit aus.

2. Zugunsten der Widersprechenden kann weiterhin ohne né&here Prifung der Be-
nutzungslage unterstellt werden, dass beide Marken sich auf identischen Waren
begegnen konnen. Dies durfte im Ubrigen aber auch der tatsachlichen Benut-

zungslage entsprechen. Die Widerspruchsmarke wird fir ein ,rezeptpflichtiges An-



tibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin“ benutzt. Im Rahmen der Integrationsfrage
ist zugunsten der Widersprechenden aufgrund der ,erweiterten Minimallésung®
von Antibiotika/Antiinfektiva der Hauptgruppe 10 der Roten Liste allgemein und
mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Be-
schrankung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthalte-
ne Wirkstoffe auszugehen (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/
Circanetten). Die angegriffene Marke beansprucht Schutz fir ,Arzneimittel mit
dem Wirkstoff Roxythromycin“ und damit ebenfalls flr Antibiotika der Hauptgrup-
pe 10 (vgl. ROTE LISTE 2008, S. 116). Ob — wie die Inhaberin der angegriffenen
Marke geltend macht -, durch die Entscheidung des BGH GRUR 2066, 937
slchthyol 11“ eine Einschrdnkung der Grundsétze der ,erweiterten Minimalldsung”
dahingehend erfolgt ist, dass die Marke nur noch fir die Waren als eingetragen
gilt, fur die sie konkret benutzt wird, erscheint nach Auffassung des Senats sehr
zweifelhaft (vgl. dazu Engels, GRUR 2007, 363, 367), bedarf aber vorliegend im
Hinblick auf die zugunsten der Widersprechenden unterstellte Warenidentitat kei-
ner abschliel3enden Erérterung und Entscheidung.

3. Dies gilt auch fur die Frage, ob trotz der fehlenden Festschreibung einer Re-
zeptpflicht in den Warenverzeichnissen beider Marken verstarkt auf den im Um-
gang mit Arzneimittel sorgfaltigeren Fachverkehr abzustellen ist, weil es sich bei
den in Hauptgruppe 10 der Roten Liste aufgefiihrten Antibiotika ganz Gberwiegend
um rezeptpflichtige und ansonsten apothekenpflichtige Praparate handelt und die
Widerspruchsmarke tatsachlich auch fur ein rezeptpflichtiges Praparat benutzt

wird.

Denn auch wenn man insoweit ohne weitere Sachprifung zugunsten der Wider-
sprechenden neben dem Fachverkehr auch die allgemeinen Verkehrskreise be-
ricksichtigt und daher fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch der Mar-
kenvergleich in klanglicher Hinsicht entscheidungsrelevant bleibt, scheidet vorlie-
gend eine Verwechslungsgefahr trotz der insgesamt strengen Anforderungen an

den Markenabstand aus.



4. Die beiden Markenwdrter unterscheiden sich in klanglicher Hinsicht ihnrem jewei-
ligen Gesamteindruck nach noch hinreichend. Sie stimmen zwar in der Anfangssil-
be ,RO" sowie der Lautfolge ,mycin“ Uberein. Jedoch weisen beide Markenworter
markante Unterschiede in den konsonantischen Anlauten ,x*“ bzw. ,V* der jeweils
zweiten Silbe sowie den nachfolgenden Vokalen ,i“ und ,A" auf, die selbst bei un-
gunstigeren Ubermittlungsbedingungen nicht unbemerkt bleiben. So hebt sich die
zweite Silbe ,xi“ der angegriffenen Marke mit dem klangstarken, wie ,ks“ ausge-
sprochenen Konsonant ,x“ und dem nachfolgenden, kurz und hell anklingenden
Vokal ,i“ deutlich und untberhérbar von der zweiten Silbe VA" der Widerspruchs-
marke ab, welche mit dem Lippenlaut ,V* und dem gedehnt gesprochenen Vo-
kal ,A“ einen eher weichen Klangcharakter aufweist. Der klangstarke Konso-
nant ,X* wirkt sich bei der angegriffenen Marke auf das Klangbild der Anfangssil-
be ,R0" auch insoweit aus, als bei einer regelmaf3ig zu erwartenden harten Aus-
sprache wie ,Rok-si“ der Vokal ,0" kurz und offen, in der Anfangssilbe der Wider-
spruchsmarke aufgrund der nachfolgenden Silbe , VA" hingegen eher geschlossen
und gedehnt gesprochen wird. Dies fuhrt auch zu einer deutlicheren klanglichen
Zasur zwischen den Anfangssilben der angegriffenen Marke als dies bei der Wi-
derspruchsmarke der Fall ist. Zudem besteht nach Auffassung des Senats fir in-
landische Verkehrskreise auch kein Anlass, den Endlaut ,E“ der Widerspruchs-
marke bei miundlicher Wiedergabe franzdsischen Sprachregeln folgend voéllig zu
vernachlassigen, da sich im Arzneimittelbereich ein franzdsischer Sprachgebrauch
nicht feststellen lasst. Beide Marken weisen dann aber selbst bei einer verschliffe-
nen Aussprache des Endkonsonanten ,E“ wahrnehmbare Abweichungen in der
Silbenzahl auf.

Diese Unterschiede treten im Gesamtklangbild beider Marken um so deutlicher
hervor, als es sich bei der gemeinsamen Lautfolge ,mycin(e)“ um ein in Arzneimit-
telkennzeichnungen vielfach verwendetes, kennzeichnungsschwaches Wortbil-
dungselement mit der Bedeutung ,von Pilzen u. & Mikroorganismen stammendes
Antibiotikum® handelt (vgl. DUDEN, Das Worterbuch chemischer Fachausdriicke,
2003, S. 454). Wenngleich solche warenbeschreibenden Wortbestandteile bei der



Prufung des maRgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht ganzlich unbe-
ricksichtigt bleiben diarfen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 89
Rdnr. 214), kann ihnen aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwache nur eine geringe
Bedeutung fur den Gesamteindruck der Markenworter zukommen. Der Verkehr
wird in solchen Fallen die tbrigen Wortbestandteile starker beachten und diese als
fur die ldentifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile
ansehen. Dies gilt hier um so mehr, als sich nicht nur Fachkreise wegen der ihnen
gelaufigen Bedeutung von ,mycin® insbesondere an den Anfangsbestandteilen der
Markenworter orientieren werden, sondern auch nicht fachkundige Verbraucher.
Denn auch medizinischen Laien wird der zur Kennzeichnung von Antibiotika sehr
haufig in Drittmarken verwendete Bestandteil ,-mycin“ oftmals als ein bei entspre-
chenden Praparaten unterschiedlicher Unternehmen verwendeter Markenbestand-
teil oder Teil einer Wirkstoffbezeichnung bekannt sein, auch wenn sich die genaue

(beschreibende) Bedeutung regelmafig nur dem Fachmann erschliel3t.

Angesichts dieser Kennzeichnungsschwache des Bestandteils ,mycin(e)" reichen
dann aber die selbst bei etwas undeutlicherer Aussprache der Worter deutlichen
vernehmbaren Unterschiede zwischen den Wortbestandteilen ,Roxi* bzw. ,ROVA*
noch aus, um auch bei Beriicksichtigung einer nicht zeitgleichen Wahrnehmung
und eines erfahrungsgemal haufig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu
EuGH MarkenR 1999, 236, 239 — Lloyd/Loints) eine klangliche Verwechslungsge-
fahr im markenrechtlich relevanten Umfang noch auszuschliel3en, zumal auch bei
den hier mangels festgeschriebener Rezeptpflicht zu berticksichtigenden allgemei-
nen Verbraucherkreisen grundséatzlich nicht auf einen sich nur fliichtig mit der Wa-
re befassenden, sondern entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf ei-
nen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), des-
sen 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
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anderen Produkten des taglichen Lebens (vgi BGH GRUR 1995, 50
- INDOREKTAL/INDOHEXAL).

5. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Marken in allen ver-
kehrsiiblichen Wiedergabeformen trotz ihrer Ubereinstimmung in insgesamt sie-
ben Buchstaben durch die unterschiedliche Umrisscharakteristik der jeweils
zweiten Wortsilben xi“ bzw. ,VA* - wobei insbesondere die Vokale ,i* und ,A"
markant voneinander abweichen - sowie den zusatzlichen und damit eine unter-
schiedliche Lange der beiden Markenwdrter begriindenden Vokal ,E* am Worten-
de der Widerspruchsmarke noch so deutlich, dass unter Beachtung der auch in-
soweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwéche des gemeinsamen Bestandteils
»-mycin“ nicht mit schriftbildlichen Verwechslungen in einem markenrechtlich rele-
vantem Umfang zu rechnen ist. Zu beriicksichtigen ist in diesem Zusammenhang
auch, dass die handschriftliche Markenwiedergabe mit einer im Vergleich zur Ma-
schinenschrift unter Umstanden etwas undeutlicheren Markendarstellung bei
pharmazeutischen Kennzeichnungen eine immer geringere Rolle spielt. Einer
schriftbildlichen Verwechslungsgefahr wirkt zudem entgegen, dass das Schriftbild
der Marken erfahrungsgemal sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte
Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gespro-
chene Wort (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8§ 9 Rdn. 143).

6. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafiir, dass die sich gegentber stehenden
Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der Verkehr wird
die angegriffene Marke nicht als Serienzeichen der Widersprechenden ansehen,
da die zudem nur klanglich identischen Bestandteile ,mycin(e)" als auf die Inhalts-
stoffe von Antibiotika hinweisende und damit beschreibende Bestandteile nicht ge-
eignet sind, als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu

wirken.

Die Zeichen sind daher in keiner Richtung verwechselbar, so dass die Beschwer-

de der Widersprechenden keinen Erfolg haben konnte.



-11 -

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen Anlass
(8 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems Bayer Merzbach

Ko



