25 W (pat) 181/02 Verkindet am
22. Januar 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 397 30 679

hat der 25. Senat (Markenbeschwerde-Senat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde:

Die Bezeichnung

Cefacor

ist am 15. Dezember 1997 unter der Nummer 397 30 679 in das Markenregister
eingetragen worden und beansprucht nach einer Teilldschung Schutz noch fur

LArzneimittel, namlich pflanzliches Koronartherapeutikum®.

Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der alteren Marke 2 105 217

Cefopor

die seit dem 19. November 1998 fir ,Pharmazeutische und veterinarmedizinische
Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege; didtetische Erzeugnisse
fur medizinische Zwecke, Babykost; Zahnfullmittel und Abdruckmassen fir zahn-
arztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tie-
ren, Fungizide, Herbizide" in das Markenregister eingetragen ist, Widerspruch er-

hoben.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit
Schriftsatz vom 27. Oktober 1998 pauschal und zeitlich unbeschréankt die Benut-

zung der alteren Marke bestritten.



Die Markenstelle fur Klasse 5 hat zunachst in einem Erstbeschlu? vom 5. Au-
gust 1999 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch wegen
mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken zuriickgewiesen. Die Nichtbenut-
zungseinrede sei wegen der zugunsten der alteren Marke noch laufenden Schon-
frist unzulassig. Auch wenn sich wegen der daher zu bertcksichtigenden Register-
lage eine mdgliche Warenidentitat ergebe, wirden die strengen Anforderungen an
den markenrechtlichen Abstand eingehalten. Zu bertcksichtigen sei auf medizini-
schem Gebiet zudem das neue Verbraucherleitbild, wonach der Verbraucher kri-
tisch und umsichtig prufe und dem Unterschiede in den Vergleichsmarken deshalb

auffielen.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat der Erinnerungsprufer mit Beschluf3
vom 6. Mai 2002 den angegriffenen Beschlu? aufgehoben und wegen marken-
rechtlicher Verwechslungsgefahr die Loschung der angegriffenen Marke angeord-
net.

Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobenen Nichtbenutzungsein-
rede sei nach wie vor unzulassig, nachdem die Widerspruchsmarke erst am
19. November 1998 eingetragen worden und die flinfjahrige Benutzungsschonfrist
daher noch nicht abgelaufen sei. Nach der danach mafigeblichen Registerlage be-
stehe fur die jeweils geschitzten Praparate keine Rezeptpflicht, so dass die allge-
meinen Verkehrskreise bericksichtigt werden mussten. Wegen klanglicher und
schriftbildlicher Anndherungen in Wortanfang und —ende sowie in der Silbenzahl
bestehe Verwechslungsgefahr. Der beschreibende Anklang ,Cef-, als Hinweis auf
das Antibiotikum Cefalosporin kdnne bei den Waren der angegriffenen Marke ver-
nachlassigt werden, weil sich hier kein beschreibender Zusammenhang ergebe.
Die Ausfuhrungen der Beschwerdefiihrerin zum Serienzeichenbestandteil ,Cefa-,,
seien unerheblich, da der Stammbestandteil einer jingeren Marke sich nicht zu
Lasten der alteren Marke auswirken konne. Die Abweichungen der Markenworter
in der Vokalfolge und im konsonantischen Aufbau kénnten dem verwechselbaren

Gesamteindruck aus der Erinnerung heraus nicht entgegen wirken. Schlief3lich



seien Verwechslungen auch nach dem schriftbildlichen Vergleich der Marken zu

beflirchten.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde mit dem sinn-

gemalen Antrag eingelegt,

den Beschlul? der Markenstelle vom 6. Mai 2002 beziglich
der Widerspruchsmarke 2 210 217 aufzuheben und den Wi-

derspruch aus dieser Marke zurtickzuweisen.

Nach Ansicht der Beschwerdefuhrerin handelt es sich um sehr kurze, Uberschau-
bare Worter, bei denen die Buchstaben ,a,c* bzw ,0,p* insbesondere wegen der
Unterlange flr einen ausreichenden Abstand sorgten. Auch die Klangbilder seien
fur eine ausreichende Unterscheidbarkeit durch die Mittel- und Endsilben eigen-
tumlich genug. Es sei zudem darauf hinzuweisen, dass der Bestandteil ,-cor” der
angegriffenen Marke fir Koronar-Arzneimittel verbraucht sei, wie sich aus der Ro-

ten Liste ergebe.
Die Widersprechende, der die Beschwerdebegriindung am 27. November 2002
zugestellt worden ist, hat sich bislang nicht zur Sache geaul3ert oder Antrage ge-

stellt.

Die Beteiligten sind zur mundlichen Verhandlung am 22. Januar 2004 nicht er-

schienen.

Die zulassige Beschwerde bleibt ohne Erfolg.



Die Markenstelle ist in ihrem Beschlufl3 vom 6. Mai 2002 zutreffend von der mar-
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken ausgegangen. Der
Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke konnte demgegenuber nicht zu ei-

ner anderen Beurteilung fiuhren.

1. Als Grundlage fiur die Beurteilung der Waren&hnlichkeit ist von der Register-
lage auszugehen. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz
vom 27. Oktober 1998 im Verfahren vor der Markenstelle unbeschrénkt erhobene
Nichtbenutzungseinrede war zu diesem Zeitpunkt unzuldssig, weil die Wider-
spruchsmarke nach Abschluld des Widerspruchsverfahrens, § 26 Abs 5 MarkenG,
erst am 19. November 1998 eingetragenen worden und die ab diesem Zeitpunkt
beginnende Benutzungsschonfrist nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG deshalb noch
nicht abgelaufen war.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benut-
zung der alteren Marke nicht erneut bestritten, auch wenn die Einrede der Nicht-
benutzung nach 8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG mittlerweile zulédssig ware. Das — zu-
nachst unzulassige — Bestreiten der Benutzungslage im Verfahren vor der Mar-
kenstelle fuhrt auch nicht automatisch dazu, die Nichtbenutzungseinrede im Be-
schwerdeverfahren aufleben zu lassen (s BPatG GRUR 2000, 1052 — Rhoda-
Hexan / Sota-Hexal; Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 43, Rdnr 40). Es ist
nicht erkennbar, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die mangelnde Be-
nutzung der Widerspruchsmarke tatséachlich erneut bestreiten wollte. Hierzu hatte
— falls beabsichtigt - aus Sicht des Senats Anlal3 bestanden, da die Markenstelle
in dem von der Inhaberin der jingeren Marke angegriffenen Beschlul3 vom
6. Mai 2002 ausdrticklich auf die noch laufende Benutzungsschonfrist und die dar-
aus folgende Unzulassigkeit der Einrede hingewiesen hatte.

Die pauschale Bezugnahme auf Schriftsatze, die im Verfahren vor der Marken-
stelle eingereicht wurden und in denen die Nichtbenutzungseinrede erhoben wur-
de, reicht ebenfalls nicht aus, um die Einrede der Nichtbenutzung in der Be-
schwerdeinstanz wiederaufleben zu lassen. Es mul} fir die Widersprechende hin-

reichend deutlich zum Ausdruck kommen, dass die Inhaberin der angegriffenen



Marke die Benutzung der alteren Marke bestreiten will, so dass diese ihrerseits
den Obliegenheiten zum Nachweis der Benutzung der alteren Marke nachkom-
men kann, ohne im unklaren dartuber zu bleiben, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang dies erforderlich ist. Im Hinblick auf die Darlegungen der Marken-
stelle im angegriffenen Beschlu3 vom 6. Mai 2002 war ein Hinweis des Senats auf
die Benutzungslage auch nicht veranlasst (vgl BGH WRP 2003, 1115 — MINKAS /
Minka).

2. Nach der Registerlage kénnen sich teilweise ahnliche , zum Teil sogar identi-
sche Praparate gegenuberstehen, die zudem keiner Rezeptpflicht unterliegen. Die
allgemeinen Verkehrskreise sind daher in die Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen. Auszugehen ist dabei von einem durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Verbraucher, dessen
Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch
sein kann (s BGH MarkenR 2000, 140 — ATTACHE / TISSERAND; BGH GRUR
1998, 942 — ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, Abs 26 — Lloyd/Loints;
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 9, Rdnr 157). Insbesondere mit Waren, die
mit der Gesundheit zusammenhangen, pflegen Verbraucher eher aufmerksam
umzugehen (s BGH GRUR 1995, 50 — Indorektal/Indohexal).

Unter diesen Umstanden sind an den markenrechtlichen Abstand insgesamt eher
strenge Anforderungen zu stellen, wobei der Senat eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke zugrunde legt. Umstande, die fur eine erhéhte
Kennzeichnungskraft und einen gesteigerten Schutzumfang der Widerspruchs-

marke sprechen, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

3. Den danach gebotenen grof3en Abstand halt die angegriffene Marke nicht
ein, so dass die Markenstelle die Léschung der angegriffenen Marke wegen der
Gefahr von Verwechslungen insbesondere in klanglicher Hinsicht zu Recht ange-
ordnet hat, 8 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG.



So stimmen bei den jeweils aus 7 Buchstaben bzw 3 Silben bestehenden Mar-
kenwortern die fur den klanglichen Gesamteindruck wichtige Vokalfolge sowie die
Lautfolge ,Cef—or* Uberein, wobei die in der regelmallig weniger beachteten
Wortmitte enthaltenen, abweichenden Vokale ,a“ bzw ,0“ und die an sich unter-
schiedlichen Konsonanten ,c* bzw ,p“ als Sprenglaute selbst wiederum klanglich
ahnlich sind. Im Gegensatz zur Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke
handelt es sich nicht um sog Kurzworter, die aus drei oder hochstens vier Buch-
staben bestehen und bei denen erfahrungsgemald Abweichungen starker ins Ge-
wicht fallen (s hierzu Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl.,, 8 9, Rdnr 192). Dies
fuhrt dazu, dass die Abweichungen im klanglichen Verlauf nicht mehr derart deut-
lich zutage treten, um den Markenwortern ein insgesamt unterschiedliches Gepra-
ge zu geben und sie im taglichen Geschaftsverkehr als verschieden in Erinnerung
zu behalten ( s Strobele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr. 195).

Dal? den Endsilben ,-cor* bzw ,-por“ ein bestimmter Sinngehalt innewohnt und ent-
sprechende Bestandteile haufig in Arzneimittelkennzeichen verwendet werden,
kann der Verwechslungsgefahr hier nicht ausreichend entgegenwirken. Auch inso-
weit sind die klanglichen Uberschneidungen zu stark, als dass ein unter Umstan-
den unterschiedlicher Sinngehalt oder eine vergleichbare Merkhilfe — ,Herz* bzw
.Pore* - erfasst wirde. Hinzu kdme zudem, dass solche eher kennzeichnungs-
schwachen Endungen dazu flihren wirden, die Aufmerksamkeit der Verbraucher
auf die jeweiligen Wortanfange zu lenken, die zudem stérker beachtet werden (vgl
Strobele/Hacker, MarkenR, 7. Aufl, 8 9, Rdnr. 184, 188). Finden sich an dieser
Stelle jedoch bereits Ubereinstimmungen, reichen die im weiteren Wortverlauf
eventuell vorhandenen Abweichungen nicht mehr aus, um den klanglichen Ge-
samteindruck nachhaltig zu beeinflussen und eine Verwechslungsgefahr zu ver-

neinen.

Dass in der Widerspruchsmarke mit der Vorsilbe ,Cef* ein Hinweis auf den in Anti-
biotika enthaltenen Wirkstoff Cefalosporin verbunden sein konnte, der sich auf die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auswirken kénnte, bedarf hier kei-

ner abschlieRenden Entscheidung, da sich fur die Waren der angegriffenen Marke,



die keine Antibiotika umfassen, und den nach der Registerlage mdglicherweise
identischen Waren der alteren Marke kein warenbezogener Zusammenhang ergibt
(s BGH GRUR 1999, 587 — Cefallone). Fur pflanzliche Therapeutika steht der be-
schreibende Hinweis auf ein Antibiotikum nicht im Vordergrund, so dass die Kenn-

zeichnungskraft hiervon insoweit nicht berihrt wird.

Auch der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Lautfolge ,Cefa® in
ihrer Marke sei Stammbestandteil und weise auf ihren Geschéftsbetrieb hin, fihrt
nicht zum Erfolg. Im Rahmen eines Kollisionsverfahrens kann sich dieses Argu-
ment weder zu Lasten der Inhaberin der Widerspruchsmarke noch zugunsten der
Inhaberin der jungeren Marke auswirken. Zwar ist umstritten, inwieweit die auf
eine Zeichenserie hinweisenden Merkmale ausnahmslos bei der &lteren Marke
vorliegen mussen. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die
Widersprechende nicht nur dagegen geschutzt ist, dass die jungere Marke ihrem
Geschaftsbetrieb zugeordnet wird, sondern auch dagegen, dass ihre Marke irr-
tumlich mit dem Geschéftsbetrieb der Inhaberin der angegriffenen Marke in Ver-
bindung gebracht wird (vgl hierzu Strobele/Hacker, aaO, § 9 Rdnr. 39; 478 mwN).
Mafgeblich fur die Beurteilung sind daher die alteren Rechte der Widerspruchs-
marke sowie die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Kriterien
wie Ubereinstimmungen hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen und der
Marken sowie die Kennzeichnungskraft der élteren Marke zu einer rechtserheb-

lichen Verwechslungsgefahr im Verkehr fihren kénnen.

Ob zwischen den Marken die Gefahr auch von schriftbildlichen Verwechslungen

besteht, kann daher offen bleiben.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bestand kein Anlal3, § 71 Abs 1
MarkenG.

Kliems Engels Sredl
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