BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 215/99 Verkindet am
20 Marz 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 2 909 497

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 20. Marz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Sommer und der Richterin
Schwarz-Angele

beschlossen:

BPatG 154

6.70



Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 17. September 1997 und vom
16. Juni 1999 aufgehoben. Wegen der Gefahr von Ver-
wechslungen mit der Marke 1022 298 wird erneut die LO-
schung der Marke 2 909 497 angeordnet fur: "pharmazeuti-
sche und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie Prapara-
te fur die Gesundheitspflege; diatetische Heilmittel; Nah-
rungserganzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthalten); keine
der Waren zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden
(eingeschlossen Spasmolytika), von Wurmbefall (Antihelmin-
tika), von Ubelkeit und Erbrechen (Antiemetika), von Ha-

morrhoiden und von Verstopfung (Laxantia)".

Grunde

1995 in das Markenregister eingetragen und am 30. November 1995 bekanntge-
macht worden ist die Marke 2 909 497

Libun

deren Warenverzeichnis letztmals im Beschwerdeverfahren wie folgt beschrankt
worden ist: "Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie Pré-
parate fur die Gesundheitspflege; diatetische Heilmittel; Nahrungserganzungsmit-
tel (soweit in Klasse 5 enthalten); Desinfektionsmittel; Pflaster, Verbandmaterial;

keine der Waren zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden (eingeschlossen



Spasmolytika), von Wurmbefall (Antihelmintika), von Ubelkeit und Erbrechen

(Antiemetika), von Hamorrhoiden und von Verstopfung (Laxantia)".

Widerspruch hat erhoben die Inhaberin der 1981 eingetragenen, letztmals im
Januar 2000 verlangerten Marke 1 022 298

Rifun,

deren Warenverzeichnis lautet: "Arzneimittel zur Behandlung von Herz- und
Kreislauferkrankungen, zur Behandlung von Bein- und Venenerkrankungen, Anal-
getika/Antirheumatika, Arzneimittel zur Behandlung von Durchblutungsstérungen,
Magen-Darm-Praparate, ausgenommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektio-

nen-.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
einen ersten Beschlul3 die Loschung der angegriffenen Marke aufgrund der Ge-
fahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Im Erinne-
rungsverfahren hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke
mit Ausnahme von "Magen-Darm-Préaparaten” bestritten und das Warenverzeich-
nis der eigenen Marke durch Ausnahme dieser Waren beschrénkt. Die Wider-
sprechende hat eine Uber die genannten Magen-Darm-Praparate hinausgehende
Benutzung der Widerspruchsmarke auch im Beschwerdeverfahren nicht vorge-
tragen. Der Erinnerungsprifer hat den Erstbeschluf? aufgehoben und den Wider-
spruch zuriickgewiesen, da sich keine identischen Waren mehr gegeniberstiinden
und die Indikationsgebiete der verbliebenen Waren der angegriffenen Marke
gegenuber den allein zu bertcksichtigenden Magen-Darm-Praparaten der Wider-

spruchsmarke deutlich verschieden seien.



Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren die Waren "Pflaster, Verband-
material, Desinfektionsmittel” der angegriffenen Marke vom Widerspruch ausge-
nommen. Nach ihrer Auffassung kommen eine Vielzahl von Arzneimitteln den Ma-
gen-Darm-Praparaten in der Anwendung so nahe bzw tberschnitten sich mit die-
sen, dal3 bei der Prifung der Verwechslungsgefahr von engster Warenahnlichkeit
wenn nicht gar von Warenidentitat auszugehen sei. Sie nennt hierfur eine Reihe
von Beispielen. Auch die mit der angegriffenen Marke beanspruchten diatetischen
Heilmittel und Nahrungserganzungsmittel stinden den Magen-Darm-Praparaten
sehr nahe. Im Hinblick darauf sei angesichts der Ahnlichkeit der Marken vor allem
bei mundlicher Benennung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel mit Ver-

wechslungen beider Marken in relevantem Umfang zu rechnen.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Ver-
wechselbarkeit beider Marken festzustellen und der Anmel-

demarke den Schutz zu versagen.

Die Markeninhaberin beantragt,

unter Berlcksichtigung der von ihr vorgenommenen Be-
schrankung des Warenverzeichnisses nach Aktenlage zu

entscheiden.

Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren
noch angegriffenen Waren auch zum Erfolg. Insoweit besteht wegen der Ahnlich-
keit der beiderseitigen Waren und der Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden

Marken die Gefahr von Verwechslungen iSv 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.



1. Aufgrund der von der Markeninhaberin in zulassiger Weise erhobenen Nichtbe-
nutzungseinrede - die Widerspruchsmarke war im Zeitraum der Veréffentlichung
der angegriffenen Marke langer als funf Jahre eingetragen (s843 Abs1l S1
MarkenG) - sind von den eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke nur die
vom Nichtbenutzungseinwand ausgenommen "Magen-Darm-Praparate (ausge-
nommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen)" zu bericksichtigen. Eine dar-
Uber hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende

nicht geltend gemacht.

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in
Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit
der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (stRspr, s zB EuGH MarkenR 1999,
22 - Canon; BGH MarkenR 1999, 297 - Honka).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzu-
stufen. Es sind keine Umstande ersichtlich, die Anlal3 zu einer von der Annahme
eines normalen Schutzumfangs abweichenden Einstufung geben kdnnten. Insbe-
sondere genugt hierfur nicht der von der Widersprechenden in der mindlichen
Verhandlung herausgestellte Umsatz von ... DM jahrlich. Die Annahme

einer daraus eventuell folgenden erhéhten Kennzeichnungskraft wiirde die Kennt-
nis weiterer maf3geblicher Faktoren voraussetzen, wie z. B. Marktanteil, Werbe-

aufwand uam.

Die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jingeren Marke enthalten
- trotz der im Beschwerdeverfahren vorgenommen weiteren Einschrankung des
Warenverzeichnisses - nach wie vor solche Waren, die den fur die Wider-
spruchsmarke allein zu berlcksichtigenden "Magen-Darm-Praparaten (ausge-
nommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen)" sehr nahe stehen. Zwar hat

die Markeninhaberin die von der Widersprechenden in der Beschwerdebegrin-



dung als den Magen-Darm-Praparaten nahestehend beispielhaft aufgezahlten In-
dikationen (Antihelmintika, Antiemetika, Hamorrhoidenmittel, Laxantia oder Spas-
molytika) ebenso wie bereits zuvor die Magen-Darm-Praparate selbst von den
Waren ausgenommen, fur die mit der angegriffenen Marke Schutz begehrt wird.
Gleichwohl werden jedoch nach wie vor von diesen Waren solche mit umfal3t, die
den Magen-Darm-Praparaten der Widerspruchsmarke nahestehen. Das héngt vor
allem damit zusammen, daf3 eine Storung der Magen-Darm-Funktionen entweder
mit Stérungen eines oder mehrerer anderer Organe des Korpers einhergehen und
somit in unmittelbarem Zusammenhang stehen kann oder aber die Therapie von
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes neben der Einnahme unmittelbar ein-
schlagiger Praparate eine Reihe anderer begleitender Mal3hahmen erfordern
kann. DarUber hinaus werden viele Erkrankungen haufig zunéachst mit allgemeinen
Magen-Darm-Mitteln behandelt, bevor speziellere Ursachen erkannt werden. Es
gibt daher eine Vielzahl von Praparaten, die unter diesen Gesichtspunkten als den
Magen-Darm-Praparaten sehr nahestehend beurteilt werden muissen. Magen-
Darm-Praparate sind in der Roten Liste in der Hauptgruppe (Hg) 60 zusammen-
gefal3t. Im Stichwortverzeichnis der Roten Liste werden als ihnen nahestehend
neben den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke ausgenommenen Spas-
molytika und Laxantia ferner genannt: Cholinergika und Darmatonietherapeutika
(beide Hg 30), Roborantia-Tonika (Hg 73) sowie Sexualhormone und ihre Hemm-
stoffe (Anabolika Hg 76). Dartiber hinaus stehen ihnen aus den genannten Grin-
den noch viele andere Arzneimittel nahe, z. B. Abmagerungsmittel/Appetitzigler
(Hg 01), Amobenmittel (Hg 10), Antiallergika (Hg 07), Cholagoga und Gallen-
wegstherapeutika (Hg 29), Diuretika (Hg 36) oder auch Elektrolyte (Hg 62). Auch
diatetische Heilmittel und Nahrungsergénzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthal-
ten) stehen den Magen-Darm-Praparaten aufgrund ihrer haufig gemeinsamen An-
wendung sehr nahe. Insgesamt ist daher hinsichtlich der mit dem Widerspruch
angegriffenen Waren trotz der von der Markeninhaberin vorgenommenen Ein-

schrankungen von einem sehr engen Warenahnlichkeitsbereich auszugehen.



Im Hinblick auf den geringen Abstand der sich gegentberstehenden Waren beider
Marken sind grundsatzlich an den Abstand, den die jingere Marke gegentber der
prioritatsalteren Widerspruchsmarke einzuhalten hat, strenge Anforderungen zu
stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke jedenfalls in klang-
licher Hinsicht nicht gerecht, da die Gemeinsamkeiten beider Marken deutlich
uberwiegen und demgegentuber die Unterschiede nicht ausreichend deutlich in
Erscheinung treten. Die zu vergleichenden Marken stimmen in der Silbenzahl,
dem Klangrhythmus und in drei von jeweils finf Buchstaben, namlich den Vokalen
und dem SchluRkonsonanten, tiberein. Dabei kommt der Ubereinstimmung in der
den Gesamtklang vorrangig pragenden Vokalfolge ("-i-u") besondere Bedeutung
zu. Im Gegensatz dazu haben die Unterschiede in den Anfangs- und Mittelkonso-
nanten ("L-b" bzw "R-f-") keinen so grof3en Einflul3 auf das jeweilige Gesamt-
klangbild, daR sie vor allem bei undeutlicher Aussprache bzw ungiinstigen Uber-
mittlungsbedingungen, wie sie vor allem bei mindlicher Bestellung nicht rezept-
pflichtiger Préparate vorkommen kénnen, ein Auseinanderhalten beider Marken

hinreichend gewahrleisten konnten.

Insgesamt ist daher von einer relevanten Gefahr von Verwechslungen beider Mar-
ken auszugehen und die Loschung der angegriffenen Marke im Umfang der mit

dem Widerspruch angegriffenen Waren anzuordnen.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemald 8 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht kei-

ne Veranlassung.

Dr. Buchetmann Sommer Schwarz-Angele
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