BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 104/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angegriffene Marke 395 47 627.5

BPatG 152
10.99



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. August 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden
sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Griunde

Die Bezeichnung

Flutinol

ist unter der Nummer 395 47 627 als Marke fur "pharmazeutische und veterinar-
medizinische Erzeugnisse sowie Préparate fur die Gesundheitspflege" und fur
weitere Waren der Klassen 5, 29 und 30 in das Markenregister eingetragen wor-
den. Nach der Veroffentlichung der Eintragung ist Widerspruch erhoben worden
von der Inhaberin der drei alteren Widerspruchsmarken, namlich der seit dem
29. August 1989 fur "pharmazeutische Zubereitungen und Substanzen" eingetra-
genen Marke 1 145 391

FLUTIVATE,

der seit dem 28. November 1990 fur "pharmazeutische Préaparate und Substan-

zen" eingetragenen Marke 1 168 683

FLUTIDE



und der seit dem 23. Juni 1992 fir "pharmazeutische Praparate und Substanzen
fur die Behandlung und/oder Linderung von Erkrankungen und Beschwerden der

Atemwege" eingetragenen Marke 1 185 151

FLUTINASE.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmar-
ke "FLUTINASE" bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Auch nach
einem entsprechenden Hinweis des Senats vom 11. Februar 2000 hat die Wider-
sprechende insoweit keine Benutzungsunterlagen vorgelegt, sondern sogar aus-
dricklich ausgefuihrt, daf® nur zwei der fir sie eingetragenen "Fluti"-Marken be-
nutzt wirden. In Bezug auf die Widerspruchsmarken "FLUTIDE" und "FLUTIVA-
TE" hat die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Benutzung fiur rezeptpflichtige
"Corticoide" anerkannt und eine dartber hinausgehende Benutzung bestritten.
Eine weitergehende Benutzung ist von der Widersprechenden nicht geltend ge-

macht worden.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken verneint und die
Widerspriche zuriickgewiesen. Die Marken konnten sich zwar jeweils auf identi-
schen Waren begegnen, weshalb grundsatzlich ein strenger Mafl3stab bei der Be-
urteilung des Ahnlichkeitsbereichs der Marken geboten sei. Dieser werde jedoch
dadurch gemindert, dal3 neben den Fachleuten auch auf die allgemeinen Ver-
kehrskreise abzustellen sei. Diese begegneten den Waren auf dem Gebiet des
Arzneimittel- und Gesundheitssektors mit einer erhdhten Aufmerksamkeit. Der un-
ter diesen Umstanden zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Mar-
kenabstand sei eingehalten. Obwohl die jeweiligen Marken in dem Anfangsbe-
standteil "Fluti" Gibereinstimmten, bestehe keine verwechslungsrelevante Ahnlich-
keit. Die Bezeichnungen wiesen Unterschiede in der Vokalfolge auf. Die Wider-
spruchsmarken "FLUTIVATE" und "FLUTINASE" unterschieden sich gegeniber
der angegriffenen Marke auch in der Silbenzahl. Wortanfange wirden zwar im All-



gemeinen starker beachtet. Der Ubereinstimmende Anfangsbestandteil weise vor-
liegend aber auf den Wirkstoff "Fluticason” hin, so daf3 auch den weiteren, sich
deutlich unterscheidenden Bestandteilen eine entsprechende Aufmerksamkeit

entgegengebracht werde. Ausgehend davon bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und der angegriffenen

Marke den Markenschutz zu versagen.

Ausgehend davon, dal3 sich die Marken auf identischen Waren begegnen konn-
ten, seien erhebliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Unklar sei,
wieso der Prifer der Markenstelle den Prifungsmalf3stab dadurch gemindert sehe,
da3 neben den Fachleuten auch allgemeine Verkehrskreise als Adressaten in
Frage kdmen. Gerade dieser Faktor erhthe die Anforderungen an den Marken-
abstand. Wortanfange wuirden starker beachtet als die Ubrigen Markenteile, was
auch dann gelte, wenn die Vorsilbe auf eine bestimmte Indikation hinweise. Im
Ubrigen weise der Anfangsbestandteil "Fluti" in besonderem Mal3e auf die Wider-
sprechende hin, da in der Roten Liste zwei entsprechende Produkte der Wider-
sprechenden aufgefuhrt seien (FLUTIDE und FLUTIVATE) und die Widerspre-
chende dariiber hinaus Inhaberin weiterer Marken mit diesem Bestandteile sei
(FLUTIDISK, FLUTISYL, FLUTIVASE und FLUTIVENT). Die Widersprechende
verfluge derzeit zwar nur Uber zwei in Benutzung befindliche Marken mit der Vor-
silbe "FLUTI-", diese Produkte seien jedoch bereits seit langerer Zeit eingefihrt

und es seien weitere Produkteinfihrungen beabsichtigt.



Die Inhaberin der jungeren Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende habe lediglich die Marken "FLUTIDE" und "FLUTIVATE" in
Benutzung, was keine auf die Beschwerdefiihrerin hinweisende Markenserie dar-
stelle. Die genannten weiteren Marken seien loschungsreif. Unter Bericksichti-
gung der Nichtbenutzungseinrede fur die Marken "FLUTIDE" und "FLUTIVATE"
und des danach zugrundezulegenden eingeschrankten Warenverzeichnisses
werde deutlich, dal? der Anfangsbestandteil der Marken "Fluti" deutlich auf das
Corticoid "Fluticason" hinweise, das in den entsprechenden Praparaten enthalten
sei. Da diese Praparate rezeptpflichtig seien, wirden sie nur nach Einschaltung
des Fachpublikums abgegeben werden, das den in den Markenwdértern enthalte-
nen Hinweis auf "Fluticason" erkennen und die Vergleichsmarken aufgrund der

deutlichen Unterschiede in den weiteren Bestandteilen nicht verwechseln wiirde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschlul® der Markenstelle sowie

auf die Schriftsatze der Beteiligten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, insbesondere statthaft sowie
form- und fristgerecht eingelegt, 8 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die nach 8 42 Abs 2 Nr 1
MarkenG erhobenen Widerspriche sind von der Markenstelle zu Recht gemaRi
8 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurtickgewiesen worden. Es besteht auch nach Auf-
fassung des Senats zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Widerspruchsmarke FLUTINASE:



Abgesehen davon, dal3 die Marken "Flutinol" und "FLUTINASE" auch nach der
Registerlage nicht verwechselbar &hnlich sind, war der Widerspruch aus der Mar-
ke "FLUTINASE" schon deshalb zuriickzuweisen, weil die Widersprechende nach
Erhebung der Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung ihrer
Marke im maf3geblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat und
deshalb keine nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG berucksichtigungsfahigen Waren
oder Dienstleistungen vorhanden sind. Demzufolge ist auch die Bejahung der
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil die hierfir zwingende Tatbestands-
voraussetzung der "ldentitat oder Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen”
nach 8 9 Abs 1 Nr 1 bzw Nr 2 MarkenG nicht gegeben sein kann.

Nachdem fur die am 23. Juni 1992 eingetragene Widerspruchsmarke die funfjah-
rige Benutzungsschonfrist abgelaufen war, konnte die Anmelderin die Benutzung
der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 9. September 1997 zuldssigerweise
bestreiten. Da die Benutzungsschonfrist nach der Vero6ffentlichung der Eintragung
der jungeren Marke (19. Oktober 1996) abgelaufen ist, hat die Einrede zur Folge,
dal3 sich ein benutzungsrelevanter Zeitraum rickgerechnet vom Zeitpunkt der
Entscheidung ergibt, § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Die Widersprechende hat fur diesen Zeitraum vom 3. August 1995 bis 3. Au-
gust 2000 keine Benutzung glaubhaft gemacht und im tbrigen zugestanden, dal3
nur zwei ihrer drei Widerspruchsmarken benutzt werden und damit im Zusam-
menhang mit den AuRerungen der Gegenseite indirekt eingeraumt, dal die Wi-
derspruchsmarke "FLUTINASE" nicht benutzt wird.



2. Widerspruchsmarken FLUTIVATE und FLUTIDE:

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der beiden Wi-
derspruchsmarken fur alle Waren mit Ausnahme von "rezeptpflichtigen Corticoi-
den" bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung auch
nicht behauptet und belegt hat, ist auf seiten der Widerspruchsmarke zunachst
von diesen Waren auszugehen, 8 43 Abs 1 Satz 1 bis 3 MarkenG. Bei der Ent-
scheidung sind zugunsten der Widersprechenden allerdings die Waren der ent-
sprechenden Hauptgruppe der Roten Liste ganz allgemein zugrundezulegen (hier
"Broncholytika/Antiasthmatika”, Hauptgruppe 28), insbesondere ohne Beschrén-
kung auf rezeptpflichtige Préaparate oder bestimmte Darreichungsformen, da ein
Markeninhaber in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebihrlich
eingeschrankt werden darf ( so standige Rechtsprechung, vgl BPatG Mitt 1979,
223 "Mastu"; GRUR 1995, 488 "APISOL/Aspisol"; vgl allgemein zur Integrations-
frage auch BGH GRUR 1990, 39 ff "Taurus" in einem Ldschungsverfahren).

Diesen Waren sind die Waren der angegriffenen Marke gegenuberzustellen. Da-
nach kénnen die Marken teilweise zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet
werden, weil jedenfalls der weite Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" im
Warenverzeichnis der angegriffenen Marke die auf seiten der Widerspruchsmarke
zu bertcksichtigenden Spezialwaren umfal3t. Es ertbrigen sich weitere Unter-
suchungen darlber, ob im Verhaltnis der Waren "veterinarmedizinische Erzeug-
nisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege" der angegriffenen Marke zu den
Widerspruchswaren Identitdt moglich ist oder wie sich der Warenabstand zwi-
schen den uUbrigen Vergleichswaren darstellt, da schon bei Warenidentitat keine

Verwechslungsgefahr besteht.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der beiden Widerspruchs-
marken aus. Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse ubliche

Praxis, Marken in der Weise zu bilden, dalR einzelne Zeichenteile Art, Zusam-



mensetzung, Wirkung und dergleichen jedenfalls fir den Fachmann erkennen las-
sen, erscheint der in den Widerspruchsmarken enthaltene Hinweis auf den Wirk-
stoff "Fluticason" hinreichend phantasievoll verfremdet, so dafl} jedenfalls keine

Kennzeichnungsschwache der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann.

Die Widersprechende rigt zwar zu Recht die Ausfihrungen im angefochtenen
Beschlul? der Markenstelle, wonach der Prufungsmal3stab dadurch gemindert sein
soll, daR neben den Fachleuten auch auf die allgemeinen Verkehrskreise ab-
zustellen sei. Die Bertcksichtigung der allgemeinen Verkehrskreise stellt - wie die
Widersprechende zutreffend ausfiihrt - einen die Verwechslungsgefahr begunsti-
genden bzw jedenfalls keinen sie mindernden Faktor dar. Verwechslungsmindernd
wirkt sich nach standiger Rechtsprechung aus, wenn etwa aufgrund einer
Rezeptpflicht in erster Linie die Fachleute (Arzte und Apotheker) angesprochen
sind, da diese berufsbedingt im Umgang mit Arzneimitteln regelmafdig sehr sorg-
faltig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Laien, zu-
mal sie fast immer auch Uber profunde Markt- und Markenkenntnisse verfligen.
Andererseits ist auch bei allgemeinen Verkehrskreisen nicht auf einen unauf-
merksamen, sondern einen durchschnittlichen informierten, aufmerksamen und
verstandigen Verbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der
Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl EuGH WRP 1999, 806, 809 Tz 26
- Lloyd/Loint's; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHE/TISSERAND). Auch der
allgemeine Verkehr bringt erfahrungsgemaf gerade bei Waren, die den Gesund-
heitssektor betreffen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf (vgl dazu BGH
GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Die Ahnlichkeit der jeweiligen Vergleichsmarken ist nach Auffassung des Senats
in keiner Richtung derart ausgepréagt, dafd unter Berucksichtigung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarken, der Warenlage, aber auch samtlicher weite-
rer mal3geblicher Faktoren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des §9
Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ware. Auch wenn im Hinblick auf mégliche Wa-

renidentitat und uneingeschrankte Berlcksichtigung allgemeiner Verkehrskreise



strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt werden, wird die angegrif-
fene Marke diesen Anforderungen in Bezug auf die Widerspruchsmarken "FLU-
TIVATE" und "FLUTIDE" gerecht.

Klanglich stimmen die Vergleichsmarken "Flutinol" und "FLUTIVATE" bzw "Fluti-
nol" und "FLUTIDE" zwar im Anfangsbestandteil "Fluti" Uberein, wobei die Ver-
gleichsbezeichnungen "Flutinol" und "FLUTIDE" auch noch die gleiche Anzahl von
Sprechsilben haben. Darlber hinaus weisen die Markenwdrter in den Be-
standteilen "nol" gegeniber "VATE" bzw "nol" gegenlber "de" keine relevanten
Annaherungen auf, sondern heben sich dort markant voneinander ab, wobei sich
die Bezeichnungen "Flutinol" und "FLUTIVATE" zudem in der Silbenzahl und im
Sprechrhythmus und die Bezeichnungen "Flutinol” und "Flutide" in der Silbenbe-
tonung unterscheiden. Auch wenn bertcksichtigt wird, dafl3 der Verkehr den Wort-
anfangen erfahrungsgemal grofRere Bedeutung beimif3t als den Endbestandteilen,
pragen die aufgefuhrten deutlichen Abweichungen den maRgeblichen klanglichen
Gesamteindruck der Vergleichsbezeichnungen hinreichend unterschiedlich (vgl
zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr bei einer Markenkonstellation im Bereich
von Arzneimittelmarken mit Ubereinstimmenden Anfangsbestandteilen und im
ubrigen weitaus deutlicheren Annaherungen der Kollisionsmarken als vorliegend
BGH GRUR 1999, 587, 588 unter Il.2.a "Cefallone/Cefavora"” bzw "Cefallo-

ne/Cefavale").

Im schriftbildlichen Vergleich unterscheiden sich die jeweils zu vergleichenden
Markenworter trotz der Ubereinstimmung im Anfangsbestandteil in allen ver-
kehrsublichen Wiedergabeformen aufgrund der in ihrer Umril3charakteristik deut-

lich unterschiedlichen Buchstaben in den weiteren Bestandteilen hinreichend.

Es besteht auch keine Gefahr, dal3 die jeweiligen Marken unter dem Aspekt einer
Markenserie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und es auf
diese Art und Weise zu Herkunftsverwechslungen kommt (mittelbare Verwechs-

lungsgefahr). Auch wenn zugunsten der Widersprechenden weitere Marken mit
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dem Bestandteil "FLUTI" eingetragen sind und zwei davon benutzt werden, folgt
daraus gleichwohl noch nicht, dal3 der Verkehr in diesem Bestandteil einen auf die
Widersprechende hinweisenden Stammbestandteil sieht. Der deutlich waren-
beschreibende Anklang von "FLUTI" als Hinweis auf den Wirkstoff "Fluticason”
steht seiner Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie entgegen, weil der
Verkehr in solchen beschreibenden Bestandteilen regelmalig nur einen Hinweis
auf die Waren, nicht aber einen solchen auf ein bestimmtes Unternehmen sieht
(vgl Althammer/Strobele MarkenG, 5. Aufl, 8 9 Rdn 186).

Die Gefahr mittelbarer Verwechslungen setzt regelmafig fachlich orientierte oder
zumindest interessierte Abnehmer voraus, weil nur diese detaillierte Uberlegungen
anstellen und Uber die erforderliche Branchen- und Markenkenntnis verfigen, um
hier unterschiedliche Marken unter dem Gesichtspunkt der Markenserie einem
Unternehmen zuzuordnen (vgl hierzu Althammer/Strobele MarkenG, 5. Aufl, § 9
Rdn 181). Gerade diesen Verkehrsbeteiligten ist aber die Bezeichnungspraxis im
pharmazeutischen Bereich bekannt, wonach einzelne Zeichenteile haufig Art,
Wirkung und insbesondere die Inhaltsstoffe des gekennzeichneten Praparats er-
kennen lassen. Es ist inzwischen gangige Ubung, Arzneimittelmarken unter ande-
rem derart zu bilden, dal3 der Anfangsbestandteil des im Praparat enthaltenen
Wirkstoffes (meist sind es die beiden Anfangssilben) auch den Markenanfang bil-
den. Entsprechende Marken gibt es in groRer Anzahl zB mit den Anfangssilben
"Ambro" als Hinweis auf Ambroxol, "Capto" als Hinweis auf Captopril, "Cromo" als
Hinweis auf Cromoglicinsaure, "Dexa" als Hinweis auf Dexamethason, "Diclo" als
Hinweis auf Diclofenac, "Doxy" als Hinweis auf Doxycyclin, "Ibu" als Hinweis auf
Ibuprofen, "Indo" als Hinweis auf Indometacin, "Meto" als Hinweis auf Metoprolol,
"Nife" als Hinweis auf Nifedipin, "Vera" als Hinweis auf Verapamil, wobei sich die-
se Aufzahlung beinahe beliebig erweitern liel3e (vgl dazu die Rote Liste 2000 mit

den Arzneimittelkennzeichnungen zu den oben bezeichneten Wirkstoffen).

Um einen Bestandteil mit einem solchermalRen warenbeschreibenden Gehalt als

Stammbestandteil einer Markenserie zu etablieren, bedurfte es besonderer An-
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strengungen. Der Umstand, dalR die Widersprechende Inhaberin von mehreren
Marken mit dem Anfangsbestandteil "Fluti" ist, von denen zwei benutzt werden, ist
hierfur nicht ausreichend, zumal die beiden benutzten Marken, die allein fur die
Bildung einer entsprechenden Verkehrsauffassung herangezogen werden kénnen,
fur Praparate mit dem Wirkstoff "Fluticason" verwendet werden. Dadurch wird dem
Verkehr der Zusammenhang zwischen dem Bestandteil "Fluti® und dem
Wirkstoff "Fluticason" nahegebracht, so dal3 er um so weniger Anlal3 hat, in dem
Markenbestandteil "Fluti" einen auf die Widersprechende hinweisenden Stamm-
bestandteil zu sehen. Auch die Tatsache, dal3 bislang allein die Widersprechende
mit entsprechenden "Fluti"-Marken im Verkehr aufgetreten ist, rechtfertigt keine
andere Beurteilung, zumal eine solche "exklusive" Benutzungslage zugunsten der
Widersprechenden nicht sehr lange bestand. Die Marken "FLUTIVATE" und
"FLUTIDE" sind seit 1989 bzw 1990 eingetragen, die Anmeldung der angegriffe-
nen Marke erfolgte 1995, deren Eintragung 1996.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg ha-

ben.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,

8 71 Abs 1 MarkenG.

Knoll Brandt Engels

PU



