BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 135/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Markenanmeldung B 96 467/5 WZ

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems

sowie der Richterin Sredl und der Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerden der aus den Marken 1043338 und 1161132
Widersprechenden werden zurlickgewiesen.

2. Kosten werden nicht auferlegt.

Grinde

Das am 26. August 1992 angemeldete Zeichen
CITROSAN

ist am 15. Mai 1993 nach dem fruheren 8 5 Abs 1 Warenzeichengesetz bekannt

gemacht worden. Es soll fur die Waren



"Pharmazeutische Praparate und Substanzen fir die Be-

handlung von Husten und Erkéltungskrankheiten”

in das Markenregister eingetragen werden.

Widerspruch erhoben haben die Inhaberin (Widersprechende 1) der alteren, fur

"Arzneimittel"

eingetragenen Marke Nr. 1 043338

Citrokehl

und die Inhaberin (Widersprechende II) der alteren, fur

"Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse

sowie chemische Erzeugnisse fur die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marke Nr. 1161132

ZITHROMAX.

Die Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Wi-
derspriiche aus den Marken 1161132 und 1043338 mit Beschluss vom 12. Okto-
ber 2000 durch eine Priferin des hoheren Dienstes zuriickgewiesen. Die Wider-
spruchsmarken verflugten tber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, jedoch
wirden die sich gegeniuberstehenden Waren mit einer gewissen Sorgfalt erwor-
ben, da es dabei um die Gesundheit gehe. Der Abstand der Marken wirde selbst
bei identischen Waren ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Die jeweils letzte Silbe der Widerspruchszeichen (-kehl bzw -MAX) unterscheide



sich deutlich von der entsprechenden Silbe der angemeldeten Marke (-SAN) und
werde zudem betont. Trotz identischen bzw klanglich identischen Zeichenanfangs
bestehe daher keine Verwechslungsgefahr. Auf die Frage der Benutzung der Wi-

derspruchsmarke 1043338 komme es bei dieser Sachlage nicht an.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Inhaberin der Marke 1043338, die im
Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt hat, und der neuen Inhaberin der
Marke 1161132 (Rechtsnachfolgerin der urspringlich Widersprechenden) mit dem
Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Oktober 2000 auf-
zuheben und die Anmeldemarke von der Eintragung in das

Register auszuschliel3en.

Die Benutzung der Widerspruchsmarken wurde im Beschwerdeverfahren hinsicht-
lich der Marke 1043338 "Citrokehl" nunmehr umfassend und hinsichtlich der Mar-
ke 1161132 zum ersten Mal bestritten.

Die Inhaberin der Marke 1043338 meint, dass zwischen "Citrosan" und "Citrokehl"
eine erhebliche Verwechslungsgefahr bestehe. Der Zeichenanfang (Citro), der be-
sonders beachtet werde, sei identisch. Die Endung "san" werde seit langem von
der Widerspruchsfuhrerin als Endung und Hinweis auf den Firmennamen "S...-
K..." fur die Kennzeichnung ihrer Arzneimittel benutzt. Sie verfiige Uber etli-

che eingetragene Marken mit der Endung "san". Das homoopathische Arzneimittel
"Citrokehl" enthalte den Arzneistoff "acidum citricum” und werde auch bei Atem-
wegserkrankungen eingesetzt. Atemwegserkrankungen seien ebenfalls unter den
Begriff Erkaltungskrankheiten zu fassen, so dass im Hinblick auf die angebotenen
Waren eine erhebliche Verwechslungsgefahr bestehe. Homéopathische Arzneimit-
tel gehoérten zum festen Bestandteil arztlicher Therapie. Homéopathische Arznei-
mittel wirden sowohl neben als auch anstatt allopathischer Arzneimittel verordnet.

Die Waren richteten sich an denselben Abnehmerkreis. Als Beweis fur die gleiche



Indikation und die gleichen Abnehmerkreise beantragt die Inhaberin der Marke
1043338 die Einholung von Sachverstandigengutachten. Im Hinblick auf die vor
der Markenstelle bereits teilweise und im Beschwerdeverfahren insgesamt bestrit-
tenen Benutzung ihrer Marke reichte sie verschiedene Unterlagen zur Glaubhaft-
machung der Benutzung der Marke "Citrokehl" fir ein homdopathisches Arzneimit-

tel in der Darreichungsform einer Injektionslosung ein.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke 1161132 "ZITHROMAX" ist der Auffassung,
dass zwischen ihrer Marke und dem angemeldeten Zeichen eine Verwechslungs-
gefahr bestehe. Die Marken kénnten sich bei identischen Waren begegnen. Die
Anfangsbestandteile seien klanglich identisch und schriftbildlich &hnlich, wirden
betont, und es finde keine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das Wortende
statt. Die Endungen —SAN und —MAX seien vollstéandig verbraucht und zudem in-
soweit ahnlich, als beide Silben den Vokal "a" enthielten. Die Vertriebswege seien

identisch und auch Laien trotz Rezeptpflicht zu berlcksichtigen.

Auf die im Beschwerdeverfahren von der Anmelderin erhobene Einrede, die Wi-
derspruchsmarke werde nicht benutzt, reichte die Widersprechende verschiedene
Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke "ZITHROMAX" fur

(rezeptpflichtige) Arzneimittel, namlich Antibiotika, ein.
Die Anmelderin beantragt,
1. Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Beschwer-

defuhrer als Gesamtschuldner.

Sie ist der Ansicht, es fehle an einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemel-
deten Marke und der Widerspruchsmarke 1043338 "Citrokehl".



Zwischen homoopathischen und allopathischen Arzneimitteln bestehe ein ganz er-
heblicher und grundsatzlicher Warenabstand. Die Einholung von Sachverstandi-
gengutachten, die die Widersprechende beantragt habe, sei im registerrechtlichen

Verfahren schon aus verfahrensrechtlichen Griinden nicht mdglich.

Darlber hinaus seien die Marken unabhéngig vom ebenfalls bestehenden Waren-

abstand eindeutig verschieden.

Es sei auch nicht erkennbar, ob die Widersprechende Marken mit der Endung
"san" Uberhaupt benutze. Aul3erdem habe die Widersprechende keineswegs eine
Alleinstellung hinsichtlich solcher Marken mit der Endung "san".

Die Beschwerde der Inhaberin der Widerspruchsmarke 1161132 "ZITHROMAX"
sei als unzulassig zu verwerfen. Die Beschwerde sei nicht im Namen der an dem
Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt beteiligten Firma eingelegt worden,
sondern von der Rechtsnachfolgerin. Dem Wechsel der Widersprechendenstel-
lung stimme sie nicht zu. Ein Wechsel kénne auch nicht in der Form erfolgen, dass
eine Entscheidung gegen die alte Partei des Rechtstreits ergehe, und eine neue
Partei des Rechtstreits sodann Rechtsmittel einlege.

AulRerdem bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da die Anfangsbestandteile
unterschiedliche Bedeutungsanklange hatten. Die mundliche Benennung sei bei
rezeptpflichtigen Waren wie Antibiotika unerheblich. Die Anwendungsgebiete

seien unterschiedlich.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die Beschwerden der Inhaberinnen der Widerspruchsmarken sind zulassig. Ent-
gegen der Ansicht der Anmelderin ist auch die Beschwerde der Rechtsnachfolge-
rin der aus der Marke Nr 1161132 "ZITHROMAX" Widersprechenden, die ein eige-
nes Beschwerderecht hat (BPatGE 43, 108 Ostex/OSTARIX), zulassig. Es ist un-
beachtlich, dass die Beschwerde nicht von derjenigen Firma eingelegt wurde, ge-
gen die der Beschluss erging (vgl. BPatG, GRUR 2000,815,817 "turfa” zum Fall
einer nachtraglichen Zustimmung zum Beteiligtenwechsel). Die Rechtsnachfolge-
rin kann nach jetziger Rechtslage (8 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG) in das Verfahren
auch ohne Zustimmung der Gegenseite eintreten. Zum Zeitpunkt der Einlegung
der Beschwerde war die Beschwerde zwar ohne Zustimmung der Gegenseite un-
zuldssig. Die Prozessfiuhrungsbefugnis ist jedoch keine Prozesshandlungsvoraus-
setzung (Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl. 8 51 Rdnr. 22), sie muss vielmehr minde-
stens zum Zeitpunkt der letzten mindlichen Tatsachenverhandlung vorliegen, im
schriftichen Verfahren zum entsprechenden Zeitpunkt (Thomas/Putzo aaO,
Rdnr. 23). Dies ist hier der Fall, da nunmehr der Rechtsnachfolger die Zustim-

mung der Gegenseite nicht mehr benétigt.

Die Beschwerden haben jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Die nach 8 5 Abs. 4 des friheren Warenzeichengesetzes erhobenen Widerspri-
che sind zulassig. Dies gilt auch fur den Widerspruch aus der Marke 1161132, da
er nach der Bekanntmachung mit dem richtigen Warenverzeichnis aufrechterhal-
ten wurde. Die Markenstelle hat die Widersprtiche zutreffend gemaR 88 152, 158,
43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zuriickgewiesen, da auch nach Ansicht des Senats kei-

ne Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung — wie bereits die Markenstelle — von einer
noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus, denn

aus der Kennzeichnungsschwache eines Wortbestandteils ("Citro" als Hinweis auf



"Citrus", "ZITHRO" als Hinweis auf "Azithromycin", "SAN" als Hinweis auf "gesund,
heil" und "MAX" auf "maximal”) kann nicht ohne weiteres auf die allein mafige-
bende Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal
es bei pharmazeutischen Erzeugnissen sogar einer ublichen Praxis entspricht,
Marken in der Weise zu bilden, dass diese als sogenannte sprechende Zeichen
durch eine fantasievolle Zusammenstellung jedenfalls fir den Fachmann erkenn-
barer Wirkstoff- und/oder Anwendungsangaben die stoffliche Beschaffenheit und/
oder das Indikationsgebiet kenntlich machen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817
- Nitrangin).

Auch wenn man von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarken ausgeht, besteht keine Verwechslungsgefahr.

1. Widerspruchsmarke 1043338 "Citrokehl"

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchs-
marke insgesamt bestritten (88 158, 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG). Es
kann hier jedoch dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende die rechtserhal-
tende Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht hat. Die eingereichten Unterla-
gen betreffen ein homdopathisches Arzneimittel in der Darreichungsform einer In-
jektionslésung. Selbst wenn man von einer Benutzung fur die entsprechende
Hauptgruppe 87 der Roten Liste (Praparateserien/ Reg. Homéopathika) ausgehen

wuirde, bestiinde keine Verwechslungsgefahr.

Die angemeldeten Waren "Pharmazeutische Praparate und Substanzen fur die
Behandlung von Husten und Erkaltungskrankheiten" sind mit "Homdopathika" ahn-
lich.

Die Homoopathie ist ein Heilverfahren, das ein eigenstandiges medizinisches
System mit einem umfassenden Konzept von Gesundheit, Krankheit und Heilung

darstellt (Der Gesundheitsbrockhaus, 5. Aufl, S. 580). Homoopathika unterschei-



den sich regelméaRig in der Art der Herstellung und in der Wirkungsweise erheblich

von allopathischen Arzneimitteln.

Es ist es allerdings problematisch, die Nahe der sich gegeniuberstehenden Waren
nach dem mdglichen Indikationsbereich zu bestimmen, zumal die Rote Liste bei
den Homo6opathika der Hauptgruppe 87 keine Hinweise auf das Anwendungsge-
biet enthalt. Andererseits werden zahlreiche Homo6opathika anderen Hauptgrup-
pen der Roten Liste zugeordnet. Letztlich kann hier jedoch zu Gunsten der Wider-
sprechenden unterstellt werden, dass auch ihr Erzeugnis bei Husten und Erkal-
tungskrankheiten eingesetzt werden kann und das Warenverzeichnis der ange-
meldeten Marke ebenfalls HomGopathika umfassen kdnnte, da selbst bei Waren-
identitat, die einen deutlichen Zeichenabstand erforderlich machen wirde, keine

Verwechslungsgefahr bestinde.

Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen sind
Laien als angesprochene Verkehrskreise uneingeschrankt zu bericksichtigen (vgl.
auch BGH MarkenR 2002, 49, 51 — ASTRA/ESTRA-PUREN). Auch insoweit ist al-
lerdings davon auszugehen, dass grundsatzlich nicht auf einen sich nur flichtig
mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksam-
keit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl.
BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHE / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942,
943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 26. - Lloyd /
Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhangt,
eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50,
53 — Indorektal / Indohexal).

Auch wenn danach unter Berucksichtigung dieser Umstéande zur Vermeidung ei-
ner Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG noch strenge
Anforderungen an den von der jingeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu
stellen sind, so ist die Ahnlichkeit der Widerspruchsmarke "Citrokehl" mit der ange-

meldeten Marke "CITROSAN" nach Auffassung des Senats dennoch in keiner
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Richtung derart ausgepragt, dass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen
ware. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass dem Anfangsbestandteil "CITRO/Citro"
wegen des beschreibenden Gehalts (Hinweis auf Zitronensaure) eine erhebliche
Kennzeichnungsschwache anhaftet. Einer klanglichen Identitat oder Ahnlichkeit
der Anfangsbestandteile der Vergleichsmarken kann daher bei der Gesamtbeurtei-
lung kein zu starkes Gewicht beigemessen werden. Der Verkehr wird verstarkt
auch auf die Ubrigen Zeichenbestandteile achten. Die Bestandteile -"SAN" und
-"kehl" haben jedoch keinen einzigen Laut bzw Buchstaben gemeinsam. Die Ab-
weichungen in diesen regelmallig sogar betonten Bestandteilen sorgen fir eine
hinreichende Differenzierung des jeweiligen Gesamteindrucks und gewahrleisten
ein sicheres Auseinanderhalten. Dies gilt auch dann, wenn man bertcksichtigt,
dass die Verkehrsauffassung erfahrungsgemaf eher von einem undeutlichen Erin-
nerungsbild bestimmt wird (st Rspr., vgl. EUGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd /

Loints).

Soweit die Widersprechende geltend macht, die Silbe "SAN" in der angemeldeten
Marke stelle einen Hinweis auf ihre Firma dar, kann daraus keine Verwechslungs-
gefahr mit der Widerspruchsmarke "Citrokehl" hergeleitet werden, da diese Marke
den Bestandteil "SAN" gar nicht enthalt. Zudem liegen keine gentigenden Anhalts-
punkte vor, dass der Verkehr diesem Zeichenbestandteil eine Hinweisfunktion auf

den Betrieb der Widersprechenden zuerkennen wirde.

2. Widerspruchsmarke 1161132 "ZITHROMAX"

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchs-
marke bestritten (88 158, 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Es kann jedoch auch hier
dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung
hinreichend glaubhaft gemacht hat. Die eingereichten Unterlagen betreffen ein
verschreibungspflichtiges Antibiotikum. Auch wenn man hier von einer Benutzung
fur die entsprechende Hauptgruppe der Roten Liste (Antibiotika/ Antiinfektiva), die

Ublicherweise rezeptpflichtig sind, ausgeht, besteht keine Verwechslungsgefahr.
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Die sich damit gegenuberstehenden Waren sind zwar ohne weiteres ahnlich, je-
doch mussen an den Zeichenabstand keine hohen Anforderungen gestellt werden,
da die Waren unterschiedlichen Hauptgruppen der Roten Liste angehéren, und
damit einen gewissen Warenabstand aufweisen. Bei Antibiotika ist zudem mit ei-
ner verstarkten Aufmerksamkeit des Verkehrs zu rechnen. Insbesondere ist die
rein klangliche Begegnung der Marken bei Laien gegentber nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln eingeschrankt.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die Marken nicht dhnlich, denn die vorhandenen
Unterschiede summieren sich zu einem voéllig anderen Gesamtbild. Insbesondere
sind die an exponierter Stelle stehenden Buchstaben C/Z bzw N/X an den Wortan-

fangen bzw Wortenden so auffallig, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Doch selbst wenn man die rein klangliche Begegnung der Zeichen bei Laien be-
rucksichtigt, ist der Zeichenabstand ausreichend. Bei identischer Aussprache der
Anfangsbestandteile weisen die Marken zwar die gleiche Silbenzahl und die glei-
che Vokalfolge auf, jedoch werden auch hier die letzten Silben im Gesamtklang-
bild wegen des beschreibenden Gehalts der Anfangsbestandteile besonders be-
achtet. Laien ist zwar die Anlehnung des Bestandteils "ZITHRO" der Wider-
spruchsmarke an den Wirkstoff "Azithromycin" nicht bekannt, jedoch werden sie
bei rein klanglicher Begegnung mit der Widerspruchsmarke den Bestandtell
"ZITHRO" ebenso beschreibend verstehen wie "CITRO". Im Gesamtklangbild fallt
dabei besonders der harte, klangstarke Laut "x" bei der Widerspruchsmarke auf,
der in der deutschen Sprache der markanteste Konsonant ist. Die angemeldete
Marke weist in der regelméanRig betonten Silbe "SAN" dagegen ausschlie3lich wei-
che Konsonanten auf. Die klanglichen Unterschiede sind nicht zu Gberhéren und
verblassen auch nicht im Erinnerungsbild. Zudem ist "san" eine haufig verwendete

Endsilbe, die auch in ihrer Bedeutung weithin verstanden wird.

Der Fachverkehr wird aufgrund seiner berufsbedingten héheren Sorgfalt und

Kenntnisse um so weniger einer klanglichen Verwechslungsgefahr erliegen.
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Nach alledem waren die Beschwerden der beiden Widersprechenden zuriickzu-

weisen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
8 71 Abs. 1 MarkenG. Die aus der Marke 1043338 "Citrokehl" Widersprechende
hat im Beschwerdeverfahren noch Benutzungsunterlagen nachgereicht, so dass
ihre Beschwerde nicht wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung ohne
Erfolgsaussichten war. Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Beschwer-
de der Rechtsnachfolgerin der aus der Marke 1161132 "ZITHROMAX" urspring-
lich Widersprechenden auch nicht offensichtlich unzulassig, so dass auch hier
eine Kostenauferlegung nicht gerechtfertigt ist. Dem Kostenantrag der Anmelderin

war daher nicht stattzugeben.

Kliems Sredl Bayer

Ko



	Die Inhaberin der Widerspruchsmarke 1161132 "ZITHROMAX" ist der Auffassung, dass zwischen ihrer Marke und dem angemeldeten Zeichen eine Verwechslungs gefahr bestehe. Die Marken könnten sich bei identischen Waren begegnen. Die Anfangsbestandteile seien klanglich identisch und schriftbildlich ähnlich, würden betont, und es finde keine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das Wortende statt. Die Endungen –SAN und –MAX seien vollständig verbraucht und zudem in soweit ähnlich, als beide Silben den Vokal "a" enthielten. Die Vertriebswege seien identisch und auch Laien trotz Rezeptpflicht zu berücksichtigen.

