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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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08.05



betreffend die Marke 307 12 667

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 30. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 19. Oktober 2009 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 301 07 694 wird die L6-

schung der angegriffenen Marke 307 12 667 angeordnet.

Grinde

Die am 26. Februar 2007 angemeldete Wortmarke

Formodapp
ist am 11. April 2007 unter der Nummer 307 12 667 in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt gefuhrte Markenregister fur die folgenden Waren der

Klasse 5 eingetragen worden:

"Pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel".



Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren Wortmarke

FORMOTOP,

die seit 30. November 2001 fir die Waren

"Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie

Praparate fur die Gesundheitspflege”

der Klasse 5 unter der Nummer 301 07 694 im Markenregister eingetragen ist, Wi-

derspruch erhoben.

Im Widerspruchsverfahren hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom
23. Oktober 2007 das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke wie folgt be-

schrankt:

"Pharmazeutische Erzeugnisse, namlich Arzneimittel mit dem

Wirkstoff Formoterol".

Die Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 19. Oktober 2009 zurlickgewiesen.

Die Markenstelle ist davon ausgegangen, dass die Widersprechende auf die von
der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die Benutzung der Wider-
spruchsmarke fur "den Wirkstoff Formoterol enthaltende Arzneimittel" glaubhaft
gemacht hat. Bei der Widerspruchsmarke sei von normaler Kennzeichnungskraft
auszugehen. Die Vergleichsmarken kénnten sich auf identischen bzw. im engen
Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren begegnen. Bei der Markenahnlichkeit sei zu
beachten, dass der den Vergleichsmarken gemeinsame Anfangsbestandteil
"Formo", der beschreibend auf den Wirkstoff "Formoterol" hinweise, eine Verlage-

rung der Aufmerksamkeit auf die Ubrigen Markenbestandteile und insoweit eine



Einschrankung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke bewirke. Vor diesem
Hintergrund reichten die Unterschiede in den Endsilben "-TOP" und "-dapp" aus,
zumal die Endung "-TOP" als allgemein verstandlicher Werbehinweis auf eine
spitzenmallige Qualitat durch ihren Sinngehalt eine Differenzierung fordere.
Schriftbildlich sei zudem der Doppelbuchstabe "pp" in der angegriffene Marke
kaum zu Ubersehen. Es bestehe auch keine Gefahr, dass die Vergleichsmarken

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden wirden.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsge-
fahr besteht. Die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke
fur "den Wirkstoff Formoterol enthaltende Arzneimittel” glaubhaft gemacht. Es sei
Warenidentitat gegeben. Daher unterliege die angegriffene Marke hohen Anforde-
rungen in Bezug auf den Zeichenabstand, denen sie aufgrund der Gberwiegenden
Identitat mit der Widerspruchsmarke nicht gerecht werde. Schriftbildlich seien die
Vergleichsmarken nahezu identisch, insbesondere stimmten sie am starker be-
achteten Wortanfang vollig Gberein und wiesen die gleiche Struktur auf, so dass
die Gemeinsamkeiten tiberwiegen wiirden und schriftbildlich eine hohe Ahnlichkeit
vorliege. Ferner sei von einer hohen klanglichen Ahnlichkeit auszugehen. Beim
Anklang der letzten Silbe seien die Buchstaben "D" und "T" nahezu identisch.
Auch sei die Verdopplung des Endkonsonanten "P" in der angegriffene Marke
akustisch nicht wahrnehmbar. Unterschiede zwischen den Vokalen "A" und "O"
seien ebenfalls gering. Begrifflich handele es sich um Kunstworte ohne eigenen
Sinngehalt. Es lage fern, dass der Verkehr in dem Bestandteil "Top" bei Arz-
neimitteln eine die besondere Qualitat des gekennzeichneten Produkts hervorhe-

benden Hinweis sehe.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei nicht eingeschrankt. Zwar kénne
die Widerspruchsmarke einen gewissen beschreibenden Anklang hinsichtlich des

Wirkstoffs "Formoterol” aufweisen. Es kdnne aber nicht davon ausgegangen



werden, dass der Verkehr, dem auch die Endverbraucher zuzurechnen seien, den
Bestandteil "Formo" als beschreibenden Hinweis auf "Formoterol" erkenne; auch
die Fachkreise stellten keinen Zusammenhang mit "Formoterol" her. Denn es sei
nicht gebrauchlich, den Wirkstoff "Formoterol" mit "Formo" abzukirzen, zumal in
einer Tabelle mit den auf dem Arzneimittelmarkt erhéltlichen Medikamenten, die
den Wirkstoff "Formoterol" enthielten, kein Medikament mit dem Element "Formo"
enthalten sei und die "Rote Liste" zu Formoterol enthaltenden Medikamenten nur
ein Praparat mit dem abgekirzten Element "Formo" aufweise. Soweit die Mar-
keninhaberin auf Arzneimittelmarken mit dem Bestandteil "Formo" verweise, sei
dies unerheblich, da hieraus nicht der Schluss auf deren tatsachliche Nutzung auf
dem Arzneimittelmarkt gezogen werden konne. Der Bestandteil "Formo" sei daher
kennzeichnungskraftig. Selbst wenn man beim Anfangsbestandteil der Wider-
spruchsmarke von einem beschreibenden Bestandteil ausgehe, musse dieser
beim Gesamteindruck der Widerspruchsmarke angemessen bertcksichtigt wer-
den, so dass deren Schutzumfang nicht geschwacht sei. Die Art und Weise der
Verabreichung des mit der Widerspruchsmarke verabreichten Medikaments und
Hinweise darauf auf der Verpackung seien fur die Beurteilung der Benutzung der
Widerspruchsmarke unerheblich. Aufgrund der Warenidentitat, der hohen Zei-
chendhnlichkeit und der zumindest durchschnittichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2009 aufzuheben und
die Loéschung der angegriffenen Marke 307 12 667 wegen des
Widerspruchs aus der Marke 301 07 694 anzuordnen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Hilfsweise hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis der angegriffenen Mar-
ke in der mundlichen Verhandlung vom 30. September 2010 wie folgt weiter ein-

geschrankt:

"Rezeptpflichtige pharmazeutische Erzeugnisse, namlich Arznei-
mittel mit dem Wirkstoff Formoterol zur Anwendung mit einem In-
halator, ausgenommen solche, wie sie die Widersprechende mit

der Kennzeichnung "Novolizer" verwendet".

Sie geht davon aus, dass dem aufmerksamen Verbraucher die Ubung auf dem
Arzneimittelsektor, Abkurzungen fir Wirkstoffbezeichnungen als Markenbestand-
teile zu verwenden, bekannt sei und Patienten, die ein Asthmamedikament bend-
tigten, den Wirkstoff "Formoterol" kennen wirden. Zudem handele es sich bei dem
von der Widersprechenden unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Medika-
ment um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Daher komme es vorrangig
auf das Verstandnis der Fachkreise - Arzte und Apotheker - an. Diese seien in der
Lage, die Ableitung des Bestandteils "FORMO" der Widerspruchsmarke von dem
Fachbegriff "Formoterol" zu erkennen. Sowohl den Fachkreisen, als auch den
Endverbrauchern sei somit die Bedeutung von "Formo" als Abklrzung von "For-
moterol" bekannt. Daher achte der Verkehr bei Zeichen, welche die Wirkstoff-
bezeichnung abwandeln, weniger auf Ubereinstimmungen in Bezug auf den Wirk-
stoff, sondern mehr auf die Ubrigen Markenteile, bei denen er Abweichungen um-
so eher wahrnehme. Mehrere registrierte Marken seien an die Wirkstoffbe-
zeichnung "Formoterol" angelehnt. Folglich sei der Bestandteil "FORMO" nicht
geeignet, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke in einer Weise zu pragen,
dass der weitere Bestandteil "TOP" in den Hintergrund treten wirde. Dieser wei-

tere Bestandteil sei im Ubrigen ebenfalls kennzeichnungsschwach, da er vom Ver-



kehr im Sinne einer Anpreisung fur ein besonders wirksames und vertragliches
Arzneimittel auf Anhieb verstanden werde. Dies sei bei Arzneimitteln auch nicht
ungewobhnlich, da die anpreisende Endsilbe "TOP" vielfach in Arzneimittelkenn-

zeichnungen verwendet werde.

Die Kombination der beiden vorgenannten, aus Sicht der Markeninhaberin kenn-
zeichnungsschwachen Bestandteile konne nicht dazu fuhren, dass eine auf Seiten
der Widerspruchsmarke eine kennzeichnungskraftige Gesamtbezeichnung entste-
he, zumal sich kein Bedeutungsgehalt ergebe, der tber den beschreibenden und
anpreisenden Charakter ihrer Bestandteile hinausgehe. Die angesprochenen
Verkehrskreise verstiinden diesen Begriffsinhalt der Bezeichnung "FORMOTOP"
auf Anhieb, wahrend sie in der angegriffenen Bezeichnung "Formodapp" eine
Phantasiebezeichnung erkennen wirden, da der Bestandteil "-dapp” keinen Be-
deutungsgehalt aufweise. Selbst wenn man von schriftbildlicher und/oder phoneti-
scher Ahnlichkeit der Endsilben der Vergleichsmarken ausgehe, werde dies durch
den vorgenannten Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke derart reduziert,
dass Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Ferner sei bei der Beurteilung des
Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr keine zu schematische Betrachtungs-
weise angezeigt. Gerade bei den hier einschlagigen Arzneimitteln sei neben der
Rezeptpflicht auch die Art und Weise der Verabreichung zu beriicksichtigen. Diese
erfolge bei dem mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Praparat mit einem
spezifischen, patentgeschitzten Inhalator ("Novolizer"). Hierauf werde auf der
Produktverpackung des Medikaments "Formotop" ausdrticklich hingewiesen, wo-
bei die Bezeichnung "Novolizer" als Zweitmarke erscheine. Dies sei fur den Um-
fang der Benutzung der Widerspruchsmarke mitbestimmend. Bei einer Gesamtab-
wagung aller Fallumstande sei keine Verwechslungsgefahr zwischen den Ver-

gleichsmarken gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mindlichen

Verhandlung vom 30. September 2010 und den ubrigen Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde ist zuldssig, insbesondere gemal 88 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG statthaft, und auch begriindet. Entgegen der Auffassung der Mar-
kenstelle ist zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gemafd § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben. Daher war der Beschluss der Markenstelle vom
19. Oktober 2009 aufzuheben und nach § 43 Abs. 2 Satz1 MarkenG die Lo6-
schung der angegriffenen Marke 307 12 667 aufgrund des gemald 8 42 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG statthaften und auch im Ubrigen zulassigen Widerspruchs aus der
Marke 301 07 694 anzuordnen.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Beriicksichtigung aller
Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237,
Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabel/Puma). Ihre Beurteilung
bemisst sich insbesondere nach der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, der
Identitat oder Ahnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar fur sich gesehen voneinander
unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der
Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 — INTERCONNECT/T-In-
terConnect; BGH MarkenR 2009, 399 — Augsburger Puppenkiste; Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9, Rdnr. 32).

a) Die Markeninhaberin hat, nachdem die Widersprechende auf die im
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt von der Marken-
inhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede Benutzungsunterlagen
eingereicht hat, die Benutzung der Widerspruchsmarke fir ein "ver-
schreibungspflichtiges Asthmamedikament mit dem Wirkstoff Formote-
rol in der Zubereitung fiir einen Pulverinhalator" unstreitig gestellt. Die
Markeninhaberin geht zwar dariber hinaus von einer Glaubhaftma-
chung der Benutzung der Widerspruchsmarke fir ein "Medikament zur

Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen, insbesondere



Asthma" aus. Dieser Unterschied ist aber nicht entscheidungserheblich.
Denn auch wenn man der Auffassung der Markeninhaberin folgt, dass
sich aus den Benutzungsunterlagen keine weitergehende Benutzung
der Widerspruchsmarke als in dem unstreitig gestellten Umfang ergibt,
so ist gemal der standigen Rechtsprechung des Senats im Rahmen
der Integrationsfrage nach der sog. "erweiterten Minimallésung" von ei-
ner Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen, welche vorliegend
"Broncholytika/Antiasthmatika" (Hauptgruppe 28 der Roten Liste) um-
fasst (vgl. dazu Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rdnr. 160 ff.;
siehe auch die stdndige Rechtsprechung des Senats z. B. GRUR 2004,
954 - CYNARETTEN/Circanetten;  zuletzt  Senatsentscheidung
25 W (pat) 142/09 vom 18. August 2010 - Lanso-Q/LANZOR).

Dabei kann die Inhaberin der Widerspruchsmarke weder auf eine Re-
zeptpflicht, noch auf einen bestimmten Wirkstoff und letztlich auch nicht
auf eine bestimmte Darreichungsform festgelegt werden (vgl. die
Senatsentscheidung GRUR 2004, 954, 955 - CYNARETTEN/Circanet-
ten). Auch wenn man - was naheliegt - mit der Markeninhaberin davon
ausgeht, dass es bei Antiasthmatika, die mittels Inhalatoren verabreicht
werden, auch auf das jeweilige Inhalationssystem und dessen Anwend-
barkeit durch den jeweiligen Patienten ankommt, so wirde es die im
Rahmen der Integrationsfrage malf3geblich zu bertcksichtigende wirt-
schaftliche Bewegungsfreiheit des Inhabers der &lteren Marke unge-
bihrlich beeintrachtigen, wollte man ihn im Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Broncholytika/Antiasthmatika auf ein bestimmtes Inhala-
tionssystem festlegen. Denn ebenso wie die verwendeten Wirkstoffe
bzw. Wirkstoffzusammensetzungen unterliegen die bei den vorgenann-
ten Praparaten verwendeten Inhalationssysteme der technischen Wei-
terentwicklung und Verbesserung, auch hinsichtlich ihrer Anwen-
dung/Bedienung durch den Patienten. Dann aber wéare es unangemes-

sen, den Inhaber der alteren Marke fur deren rechtserhaltende Benut-



b)
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zung auf ein bestimmtes technisches System zur Verabreichung des
gekennzeichneten Préparates festzulegen, das wéahrend der Schutz-

dauer der alteren Marke durch neuere Systeme Uberholt werden kann.

Fur die Frage der Warenahnlichkeit bzw. -identitat ist daher auf Seiten
der Widerspruchsmarke von "Broncholytika/Antiasthmatika” im Sinne
der Hauptgruppe 28 der "Roten Liste" auszugehen (8 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG). Da die angegriffene Marke fur "pharmazeutische Erzeugnis-
se, namlich Arzneimittel mit dem Wirkstoff Formoterol" registriert ist,
und der Wirkstoff "Formoterol” ein Antiasthmatikum zur inhalativen An-
wendung gemall HG 28.B.1. der "Roten Liste" 2010 darstellt, ist Wa-
renidentitat gegeben.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann auch nicht davon
ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeich-
nungskraft signifikant geschwacht ist. Auch wenn man mit der Marken-
inhaberin davon ausgeht, dass es sich bei dem mit der Widerspruchs-
marke gekennzeichneten Arzneimittel um ein verschreibungspflichtiges
Praparat handelt, es bei den beteiligten Verkehrskreisen deswegen
nicht nur auf die Endverbraucher, sondern auch wesentlich auf die
Fachkreise, namlich Arzte und Apotheker, ankommt und diese in dem
Zeichenbestandteil "Formo" einen Hinweis auf den Wirkstoff "Formo-
terol" erkennen kdnnen, so spricht dies noch nicht fur eine Kennzeich-
nungsschwéache der Gesamtbezeichnung. Denn es ist im Bereich der
pharmazeutischen Erzeugnisse Ubliche Praxis, Marken in der Weise zu
bilden, dass einzelne Zeichenbestandteile Art, Zusammensetzung und
Wirkung des gekennzeichneten Arzneimittels jedenfalls fir den Fach-
mann erkennen lassen. Ferner erscheint die in der Widerspruchsmarke
enthaltene Andeutung in Richtung des Wirkstoffs "Formoterol” durch die
Verkiurzung auf die ersten beiden Silben dieser Wirkstoffbezeichnung
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und die Kombination mit der weiteren Silbe "top" hinreichend

phantasievoll verfremdet.

Vorliegend ist zudem bei der Widerspruchsmarke der Zeichenbestand-
teil "FORMO" mit der Schlusssilbe "TOP" zu einem einheitlichen, flissig
und ohne Zasur aussprechbaren Markenwort verschmolzen worden.
Der Markeninhaberin ist nicht zuzustimmen, dass dabei die o. g. Ver-
kehrskreise in der Schlusssilbe "TOP" einen die Qualitdt des gekenn-
zeichneten Praparats anpreisenden Sachhinweis erkennen werden.
Zwar hat der englischsprachige Begriff "Top", der substantivisch insbes.
"Spitze, Gipfel, Oberflache" und adjektivisch "oberst(e, er, es), erstklas-
sig, best(e, er, es)" bedeutet (vgl. Langenscheidts GroRwdrterbuch Eng-
lisch-Deutsch, Neubearbeitung 2001, S. 1151), in die deutsche Um-
gangssprache Eingang gefunden und wird auch insoweit als Ausdruck
von "erstklassig, Spitze" verwendet, so z. B. in Worten wie "topaktuell,
Topqualitat, Topspiel, Topstar, Topzuschlag" (vgl. Duden, Deutsches
Worterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1689). Es entspricht aber - wie diese Bei-
spiele zeigen - den hiesigen Sprachgewohnheiten, den Begriff "Top"
adjektivisch an den Wortanfang zu stellen und gerade nicht als Schluss-
silbe an den jeweiligen Begriff, der als "besonders erstklassig" gekenn-
zeichnet werden soll, anzufligen. Die von der Markeninhaberin mit
Schriftsatz vom 13. Oktober 2008 im patentamtlichen Verfahren vorge-
legten Beispiele fur mit der Schlusssilbe "-top" gebildete Markenwoérter
belegen nicht das Gegenteil, sondern nur, dass eine solche Markenbil-
dung nicht undblich ist. Vorliegend werden die angesprochenen Ver-
kehrskreise das Markenwort "FORMOTOP" als Einheit auffassen, die

aus sich heraus keine beschreibende Wirkung entfaltet.

Ausgehend von Warenidentitat und einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke halt die angegriffene Marke den ge-

botenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.
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Bereits in schriftbildlicher Hinsicht weist die angegriffene Marke deut-
liche Ahnlichkeiten und auch Ubereinstimmungen zu der Widerspruchs-
marke auf. Sie unterscheidet sich von dieser nach dem identischen
Anfangsbestandteil "Formo" nur durch den Buchstaben "d" anstelle des
"t" am Beginn der Schlusssilbe, den darauf folgenden Buchstaben "a"
anstelle des Buchstabens "0" in der Schlusssilbe der Widerspruchs-
marke und ein doppeltes "p" am Ende anstelle eines einfachen "p". In
der Umrisscharakteristik und in den Oberlangen weisen die Vergleichs-
marken damit erhebliche Ubereinstimmungen auf, wobei auch hinsicht-
lich der Unterlangen deutliche Ahnlichkeiten feststellbar sind. Zweifel-
haft ist daher, ob - wie die Markenstelle meint - der Doppelbuchstabe
"pp" am Ende der angegriffenen Marke kaum zu Ubersehen ist. Auch
wenn - wie ausgefihrt - der Anfangsbestandteil "Formo™ als Abklrzung
auf den Wirkstoff "Formoterol” hinweist, so kann er bei der gebotenen
Gesamtbetrachtung der Vergleichsmarken nicht aul3er acht gelassen
und es kann nicht allein auf die Unterschiede in der Schlusssilbe abge-
stellt werden. Denn bei der Widerspruchsmarke handelt es sich - wie
ebenfalls ausgefiihrt - um ein einheitliches Markenwort, das aus sich
heraus keine beschreibende Wirkung entfaltet, mithin nicht als Kombi-
nation mehrerer beschreibender Bestandteile angesehen und damit

auch nicht in mehrere Bestandteile aufgespaltet werden kann.

Es kann aber letztlich dahingestellt bleiben, ob bereits die o. g. schrift-
bildlichen Ubereinstimmungen geniigen, um eine fiir die Verwechs-
lungsgefahr hinreichende Markenahnlichkeit anzunehmen. Eine Mar-
kenéhnlichkeit kann in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher
Hinsicht bestehen, wobei es fir die Feststellung einer markenrechtli-
chen Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn nur in einer dieser Katego-
rien ausreichende Ubereinstimmungen bestehen (vgl. BGH GRUR
2008, 804, Tz. 21 - HEITEC; Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,

89, Rdnr. 183 m. w. N.). Im vorliegenden Fall weisen die Vergleichs-
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marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht ausreichende Ubereinstim-
mungen auf, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sie haben die
gleiche Silbenzahl, den gleichen Sprachrhythmus und werden nahezu
identisch ausgesprochen. Die Anfangssilbe "Formo" ist in den Ver-
gleichsmarken identisch vorhanden. Unterschiede bei der Aussprache
der Anfangskonsonanten "t" bzw. "d" der Schlusssilben der Vergleichs-
marken treten im Sprachgebrauch kaum merkbar auf. Auch die klangli-
chen Unterschiede bei den Mittelvokalen "o" bzw. "a" sind nicht aus-
gepragt. Der Schlusskonsonant "p" wird, auch wenn er am Ende dop-
pelt geschrieben wird, identisch ausgesprochen. Nach alledem liegt
klanglich eine hochgradige, an Identitdt heran reichende klangliche
Ahnlichkeit der Vergleichsmarken vor.

Die o.g. klanglichen Ubereinstimmungen der Vergleichsmarken sind
auch dann bereits fir sich gesehen fur die Bejahung einer Verwechs-
lungsgefahr ausreichend, wenn man davon ausgeht, dass die den Wirk-
stoff Formoterol enthaltenden Arzneimittel verschreibungspflichtig sind.
Zwar kommt hierbei innerhalb der beteiligten Verkehrskreise den Fach-
kreisen, namlich Arzten und Apothekern besondere Bedeutung zu, da
es bei der Frage der Verwechslungsgefahr von Marken im Arzneimit-
telbereich uberwiegend auf die Auffassung der verordnenden Arzte und
die Ubliche Sorgfalt von Arzten und Apothekern mit Umgang mit derarti-
gen Praparaten ankommt (vgl. BGH GRUR 2000, 603, 604 f. - Ke-
tof/ETOP). Gleichwohl kann sich eine markenrechtlich relevante Ver-
wechslungsgefahr auch bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
nicht nur aus einer schriftbildlichen Ahnlichkeit der jeweiligen Ver-
gleichsmarken ergeben. Auch wenn eine erhéhte Sorgfalt der beteilig-
ten Verkehrskreise im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen
Medikamenten verwechslungsmindernd zu bericksichtigen sein wird,
schlieRt dies nicht aus, dass auch eine klangliche Ahnlichkeit der Ver-

gleichsmarken zur Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreicht. Dies
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kommt insbesondere dann in Betracht, wenn es sich, wie hier, um eine
hochgradige, an Identitat heranreichende klangliche Ahnlichkeit han-
delt. Denn auch im Bereich verschreibungspflichtiger Arzneimittel darf
die Mdglichkeit mindlicher Benennungen nicht vernachlassigt werden,
etwa bei telefonischen Anfragen, ob ein bestimmtes Arzneimittel in der
Apotheke vor Ort vorréatig ist. Kommt es im Ubrigen tiberwiegend auf
die Auffassung der beteiligten Fachkreise an, so ist dies doch nicht aus-
schlie3lich der Fall mit der Folge, dass auch die Endverbraucher, ndm-
lich die Patienten in gewissem, eingeschrankten Umfang zu berticksich-
tigen sind (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9.Aufl., §9,
Rdnr. 189). Diese kdnnen etwa bei Empfehlungen oder bei der Beant-
wortung der Frage eines anderen Arztes als des bislang verordnenden
Arztes, welches Praparat sie bisher erhalten haben, das betreffende

Arzneimittel mundlich benennen.

Da ferner - wie ebenfalls bereits ausgefiihrt - die Widerspruchsmarke
als Gesamtbezeichnung keinen Begriffsgehalt aufweist, aufgrund des-
sen sich die angegriffene Marke eindeutig von ihr abhebt, stehen auch
sonstige Griinde einer die Verwechslungsgefahr begriindenden Ahn-
lichkeit der Vergleichsmarken nicht entgegen.

Die von der Markeninhaberin hilfsweise erklarte Einschrankung des Waren-
verzeichnisses der angegriffenen Marke auf "rezeptpflichtige pharmazeuti-
sche Erzeugnisse, namlich Arzneimittel mit dem Wirkstoff Formoterol zur
Anwendung mit einem Inhalator, ausgenommen solche, wie sie die Wider-
sprechende mit der Kennzeichnung "Novolizer" verwendet" &ndert nichts an
der Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Kann - wie oben
bereits ausgefiihrt - die Inhaberin der Widerspruchsmarke hinsichtlich deren
Benutzung weder auf eine Rezeptpflicht, noch auf eine bestimmte Darrei-
chungsform festgelegt werden, wobei bei Medikamenten, die mittels Inhala-

toren verabreicht bzw. eingenommen werden, auch eine Festlegung auf ein
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bestimmtes Inhalationssystem unangemessen ist, so bleibt die zwischen den
Vergleichsmarken vorliegende Warenidentitéat auch nach der vorgenannten

Einschrankung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke erhalten.
Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben
und die Loéschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus
der Marke 301 07 694 anzuordnen.

3.  Fur eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgriinden bestand kein Anlass
(8 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll Merzbach Metternich
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