30 W (pat) 85/04 Verkindet am
8. November 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angegriffene Marke 399 81 206

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Buchetmann, des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb
beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der jingeren Marke wird zurick-

gewiesen.

Grinde

In das Markenregister eingetragen am 11. Februar 2000 unter 399 81 206 ist die
Wortmarke

Novotop

nach Teilléschung im Erinnerungsverfahren noch fir die Waren

verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse und Sub-

stanzen fir die Hormonersatztherapie, Pflaster zur Applikation

dieser Erzeugnisse.



Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 14. Januar 1999
unter IR 704 446 fir die Waren

Préparations hormonales délivrées sur ordonnance

eingetragenen IR-Marke

NOVITROP.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in
zwei Beschlussen, einen davon im Erinnerungsverfahren ergangen, bei identi-
schen und &hnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke auch bei Verschreibungspflicht der Widerspruchswaren eine

Verwechslungsgefahr wegen des &hnlichen klanglichen Gesamteindrucks bejaht.

Die Inhaberin der jungeren Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie tragt im wesent-
lichen vor, dass sich durch die abweichende Vokalfolge und den zusatzlichen
Konsonanten "R" ein unterschiedliches Gesamtklangbild und ein abweichendes
Schriftbild ergebe. Der Bestandteil "Novo" sei ein typischer Stammbestandteil ihrer
Arzneimittel, der der Widerspruchsmarke fehle, zudem bestehe beim Vergleich der
letzten Silbe ein begrifflicher Unterschied. Die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sei zudem geschwacht aufgrund von Drittmarken im einschlagigen

Warenbereich.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und den Widerspruch

zuruckzuweisen.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt im wesentlichen vor, dass trotz Verschreibungspflicht wegen der gleichen

Indikation Verwechslungsgefahr bestehe.

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

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslun-
gen zwischen den Marken zutreffend beurteilt und die Léschung der angegriffenen
Marke zu Recht angeordnet, 8 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen héheren Grad
der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
standiger Rechtsprechung, vgl WRP 2004, 1043 — NEURO-VIBOLEX/NEURO-
FIBRAFLEX; GRUR 2004, 235, 236 — Davidoff II).

1. Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Zwar enthéalt die Widerspruchs-
marke in ihrem Bestandteil "Nov-" einen beschreibenden Anklang an die Bedeu-

tung "neu", dies fuhrt jedoch angesichts des angefligten weiteren Vokals "I" und



der Ubrigen Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks jedoch nicht zu

einer deutlicheren Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke.

Insbesondere |43t sich keine Schwachung der Kennzeichnungskraft durch eine er-
hebliche Anzahl von Drittmarken feststellen. So ergeben sich aus der Roten Liste

2004 lediglich eine geringe Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "Novi".

2. Ausgehend von der Registerlage kénnen die Marken zur Kennzeichnung
identischer Waren im Bereich der Hormonpréaparate verwendet werden. Zwar
besteht auf beiden Seiten Rezeptpflicht, was verwechslungsmindernd zu bertck-
sichtigen ist. So kommt es bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zwar
grundsatzlich verstarkt auf die Betrachtungsweise des fachkundigen Personen-
kreises an, der erfahrungsgemaf im Umgang mit Arzneimitteln sorgfaltiger ist und
deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt, was nicht nur der klanglichen,
sondern auch schriftbildlichen Verwechslungsgefahr entgegenwirkt. Aber auch die
Endabnehmer, bei denen auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksam-
keit je nach Art der Waren unterschiedlich hoch sein kann, pflegen allem, was mit
Gesundheit zusammenhangt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl
BGH GRUR 1995, 50, 53 Indorektal/Indohexal).

Im vorliegenden Fall ist jedoch zu bertcksichtigen, dass auch beim Erwerb re-
zeptpflichtiger Arzneimittel grundsatzlich mundliche Benennungen durch den Pati-
enten nicht vernachlassigt werden durfen, da die Rezeptpflicht zwar mundliche
Benennungen reduziert, aber diese nicht ausschliet. Da es bei der Verabrei-
chung von Hormonpréparaten auch nicht stets um die Behandlung schwerwiegen-
der Erkrankungen geht, ist es nicht ausgeschlossen, dass mindliche Bestellungen
erfolgen und auch Rezepte nachgereicht werden. Insbesondere in dem Bereich
der Kontrazeptiva fir den nach den Erklarungen beider Beteiligten die einander

gegenuberstehenen Préaparate bestimmt sind, kann nicht von einer besonders ge-



steigerten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen

werden.

3. Unter Anwendung des damit anzulegenden strengen Mal3stabs ist ein zur Ver-
meidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr ein-

gehalten.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Fir die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Ubereinstimmung
in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich
gegenuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der
Verkehr Marken regelméaRig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten
und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, moglichen Bestandteilen und
deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein
beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht auf3er
Betracht, sondern ist mitzuberticksichtigen. Zudem ist bei der Prifung der Ver-
wechslungsgefahr grundsatzlich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der
zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl BGH aaO
— NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ahnlich sind. Die bei-
den Marken stimmen in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Beto-
nung Uberein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Ubereinstimmung in zwei
von drei Vokalen sowie bis auf eine Abweichung auch in der Konsonantenfolge.
Dabei liegen die Ubereinstimmungen in drei Buchstaben am Wortanfang, die bei-
den einzigen Abweichungen dagegen liegen in der unbetonten Wortmitte und am

Anfang der letzten Silbe am weniger beachteten Wortende.



Da es eine Frage des Einzelfalls ist, welchen EinfluR Silben in der Wortmitte auf
den klanglichen Gesamteindruck haben, (vgl BGH GRUR 2001, 1161, 1163 Com-
puNet/ComNet) und hier keine Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass dem Verkehr
die unterschiedlichen Vokale "o" statt "I" in der grundsatzlich unauffalligen Wort-
mitte besonders auffallen werden, wirkt sich diese Abweichung auf den klangli-
chen Gesamteindruck nicht wesentlich aus. Der zusatzliche Konsonant "R" in der
letzten Silbe in der Widerspruchsmarke wird nach dem betonten und auffalligen
Sprenglaut "t" am Anfang der letzten Silbe eher verschluckt und geht am Wort-
ende unter. Wegen des hohen MafRes an Ubereinstimmungen besteht somit nicht

unerhebliche klangliche Zeichen&ahnlichkeit.

Demgegeniber wirkt sich ein moéglicher unterschiedlicher Sinngehalt in den bei-
den letzten Silben nicht ausreichend deutlich aus. Die Anlehnung an den griechi-
schen Begriff "topos” fur "Ort, Platz" und damit die Bedeutung "Wirkung an einer
ganz bestimmten Stelle" und die Anlehnung des Bestandteils "trop" an den grie-
chischen Begriff "tropos” fur "Drehung, Wendung, Richtung” und damit die Be-
deutung "allgemeine Verwendung fur, generell gerichtet auf' dirfte zum einen
dem allgemeinen Verkehr, der hier auch angesprochen ist, nicht gelaufig sein.
Zum anderen ergibt sich zwischen beiden Bestandteilen kein sehr wesentlicher
Unterschied im Sinngehalt, da beide Begriffe die Verwendung bzw Wirkung be-

schreiben, so dass ein unterschiedlicher Bedeutungsgehalt nicht deutlich wird.

Unter Bericksichtigung normaler Kennzeichnungskraft und Warenidentitat kann
demnach eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.



Zur Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung, 8 71 Absatz 1
Satz 2 MarkenG.

Dr. Buchetmann Schramm Hartlieb

Hu



