BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 164/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 50 983

BPatG 152
08.05



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 4. August 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende,
des Richters Merzbach sowie der Richterin Bayer
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wer-
den die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 und 24. Marz 2003
aufgehoben, soweit die Loschung der Marke 39550983 wegen des

Widerspruchs aus der Marke 2104891 angeordnet worden ist. Der

Widerspruch aus der Marke 2104891 wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die am 14. Dezember 1995 angemeldete Marke 395 50 983

Etid

ist am 13. Juni 1996 in das Markenregister eingetragen worden und nunmehr noch
far die Waren

"Zytostatika zur parenteralen Anwendung"

geschutzt. Die Eintragung wurde am 20. September 1996 verdffentlicht.



Die Inhaberin der 1988 angemeldeten und am 9. Juni 1998 fur die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse, namlich verschreibungspflichtige

Antihypotonika"

eingetragenen Marke 2 104 891

etil von ct

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlissen vom 26. Juni 2001 und vom 24. Mérz 2003, wobei letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Léschung der angegriffenen Marke wegen
des Widerspruchs aus der Marke 2104891 angeordnet. Die Zuriickweisung eines

weiteren Widerspruchs im Beschluss vom 26. Juni 2001 wurde nicht angegriffen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen seien, sei von der Registerlage auszuge-
hen. Danach konnten die Vergleichsmarken sich zur Kennzeichnung ahnlicher
Waren im Arzneimittelbereich begegnen, wobei nicht nur von einem entfernten
Grad der Warenahnlichkeit auszugehen sei, da Arzneimittel untereinander als in
einem zumindest mittleren Ahnlichkeitsbereich liegend angesehen wiirden. Die
deutliche Indikationsverschiedenheit und die Unterschiede in der Darreichungs-
form fiihrten zu einem gewissen Warenabstand, rechtfertigten indessen nicht die
Annahme einer Warenferne. Wegen der im Warenverzeichnis der Widersprechen-
den festgeschriebenen Rezeptpflicht, welche auch fur die Waren der angegriffe-
nen Marke in tatsédchlicher Hinsicht bestehen dirfte, sei vermehrt auf das Unter-
scheidungsvermégen in den Fachkreisen der Arzte und Apotheker abzustellen.
Andererseits dirfe nicht vernachlassigt werden, dass hierdurch mindliche Mar-
kenbenennungen oder solche durch medizinisches Fachpersonal bzw deren Hilfs-

krafte nicht ausgeschlossen werden kénne. Es sei von einer normalen Kennzeich-



nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Bei dieser Ausgangslage muss-
ten an den Abstand der Marken mittlere Anforderungen gestellt werden, die je-
denfalls in klanglicher Hinsicht nicht erfillt seien. Beachtliche Teile der angespro-
chenen (Fach-)Verkehrskreise mal3en der Herstellerangabe "von ct" lediglich eine
untergeordnete und dem Bestandteil "etil" eine selbstandig pragende Bedeutung
bei. Wenn die Herstellerangabe bekannt und der weitere Bestandteil fir sich ge-
nommen von Hause aus kennzeichnungskraftig sei, falle die Angabe des Herstel-
lers oder eines Stammbestandteils einer Zeichenserie in seiner Bedeutung als
Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht. MalRgeblichen Teilen des Fach-
verkehrs sei bekannt, dass die Widersprechende ihre Zeichen fast durchweg unter
Verwendung des Zusatzes "von ct" bilde. Es handele sich dabei um einen Stamm-
bzw Firmenbestandteil, der als Bestandteil einer konkreten Produktkennzeichnung
weitgehend vernachlassigt werde. Prage sonach der Bestandteil "etil" den Ge-
samteindruck der Widerspruchsmarke, konnten klangliche Verwechslungen nicht
ausgeschlossen werden. Die Vergleichsworter "etil” und "Etid" stimmten bis auf
den Schlusskonsonanten Uberein, wobei sowohl "I" als auch "d" am Wortende
nicht besonders in Erscheinung traten und zudem in ihrer Eigenschaft als Zahn-

laute klangverwandt seien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde einge-

legt und beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle flr Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 und vom 24. Méarz 2003
aufzuheben, soweit die Loschung angeordnet worden ist, und den

Widerspruch aus der Marke 2104891 zurlickzuweisen.

Es sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Rein vorsorglich werde die Nichtbe-
nutzungseinrede erhoben fir den Fall, dass das Gericht von einer Verwechs-
lungsgefahr ausgehe. Eine Warenéahnlichkeit sei absolut ausgeschlossen. Die sich

gegeniberstehenden Waren wiesen hinsichtlich Art, Verwendungszweck und Nut-



zung keinerlei Bertuhrungspunkte auf. Auch wenn die Waren der Widerspruchs-
marke als "verschreibungspflichtige Antihypotonika" eingetragen worden seien,
wirden sie (rechtserhaltende Benutzung unterstellt), rezeptfrei vertrieben und oral
eingenommen. lhre Anwendungsgebiete seien Kreislaufstorungen und niedriger
Blutdruck. Die Waren der angemeldeten Marke seien tatséachlich verschreibungs-
pflichtig. Zytostatika wiirden ausschlieRlich von Arzten dosiert, und die Einnahme
erfolge ausschlieRlich unter Aufsicht von Arzten. Die registrierte parenterale An-
wendung bedeute, dass die Waren injiziert wirden. Die Vertriebsstatten seien
nicht gleich, denn die Waren der Widerspruchsmarke seien in jeder Apotheke er-
haltlich, ein regelmalliger Vertrieb von Zytostatika erfolge hingegen von Grol3-
handlern an Krankenhauser. Der Bestandteil "etil* prage nicht allein den Gesamt-
eindruck der Widerspruchsmarke, denn der Verkehr unterscheide die Waren auf
dem Gebiet der pharmazeutischen Mittel immer haufiger nach dem Namen des
Herstellers, und die Unternehmensbezeichnung trete immer seltener zurlick. Der
Bestandteil "ct" sei ein Hinweis auf den Hersteller. Hinzu komme, dass der Be-
standteil "etil", der fur den Fachverkehr erkennbar auf den Wirkstoff "Etilefrin” hin-
weise, warenbeschreibend und damit ein schwach kennzeichnungskréftiger Be-
standteil sei. Selbst wenn eine derartige Pragung zu bejahen ware, lage keine
hohe Ahnlichkeit zwischen "etil" und "Etid" vor.

Die Widersprechende hat zur Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben.

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

Die zulassige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sa-
che Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Eingabe

vom 31. August 2004 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke



vorsorglich bestritten fir den Fall, dass das Gericht von einer Verwechslungsge-
fahr ausgehe. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die Beschwerde bereits des-
halb Erfolg haben muss, weil die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaub-
haftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke eingereicht hat, oder
ob man die gewéahlte Formulierung "...fir den Fall, dass das Gericht von einer
Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ausgeht..." als Bedingung auffasst
und die Einrede (8 43 Abs 1 MarkenG) damit unwirksam ist, weil die prozessuale
Erklarung dann unter einer Bedingung abgegeben ware. Aber auch wenn man fur
die Prufung der Verwechslungsgefahr von den registrierten Waren ausgeht, be-

steht keine Verwechslungsgefahr.

Deren Beurteilung bemisst sich nach der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, der Identitat oder Ahnlichkeit der Marken und dem Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar fur sich gesehen
voneinander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechts-
begriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch
einen hdheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 22).

Die Waren der angegriffenen Marke - Zytostatika zur parenteralen Anwendung -
sind denen der Widerspruchsmarke - verschreibungspflichtigen Antihypotonika —
grundsatzlich ahnlich, es besteht zwischen ihnen aber ein erheblicher Warenab-
stand. Es handelt sich zwar jeweils um Arzneimittel, jedoch gehodren sie unter-
schiedlichen Hauptgruppen der Roten Liste an und haben ein deutlich anderes
Anwendungsgebiet. Die Abgabeform kann allerdings identisch sein, da auch Anti-

hypotonika parenteral verabreicht werden kdnnen.

Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit hat mangels anderer Anhaltspunkte
eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Allein der Umstand, dass der Zei-
chenbestandteil "etil" an den INN "Etilefrin" angelehnt ist, fihrt nicht zu einer

Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit.



Die Zeichen kommen sich jedoch nicht so nahe, dass mit rechtserheblichen Ver-

wechslungen zu rechnen ware.

Da die Waren der Widerspruchsmarke nach der Registerlage der Rezeptpflicht
unterliegen, ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei Laien ohne Ein-
schaltung des Fachverkehrs erheblich eingeschrankt. Hinzu kommt, dass auch bei
den Waren der angegriffenen Marke "Zytostatika zur parenteralen Anwendung"
regelmafig der Fachverkehr eingeschaltet ist. Doch selbst bei einseitiger Rezept-
pflicht ist verstarkt auf den Fachverkehr, also insbesondere Arzte und Apotheker
und deren Fachpersonal abzustellen, der erfahrungsgemaf im Umgang mit Arz-
neimitteln sorgfaltiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt
(Strobele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl 8 9 Rdn 168; BGH GRUR 1999, 587 -
Cefallone). Allerdings darf die Gefahr miundlicher Benennungen verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht vdllig vernachlassigt werden
(Strobele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl 8 9 Rdn 173). Dabei ist jedoch auf den
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Verbraucher abzu-
stellen, der allem, was mit Gesundheit zusammenhangt, eine gesteigerte Auf-

merksamkeit beizumessen pflegt.

Unter Berucksichtigung dieser Umstande reichen auch geringere Unterschiede in

den Zeichen aus, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Dabei kommt es mal3geblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an.

In ihrer Gesamtheit sind die Zeichen allerdings bereits durch den Bestandteil "von
ct" der Widerspruchsmarke, welcher in der angegriffenen Marke keine Entspre-

chung hat, so unterschiedlich, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Die Mal3geblichkeit des Gesamteindrucks zwingt indessen nicht dazu, stets die

Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbe-



standteil eine selbststandig kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den
Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke préagt, indem er eine eigenstandige
kennzeichnende Funktion aufweist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9
Rdn 370).

Welche Bedeutung im Einzelfall einem Firmennamen oder einer Firmenmarke ne-
ben einem weiteren Bestandteil zukommt, ist dabei differenziert zu beurteilen
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 416). Entscheidend ist, ob in-
nerhalb der Kombinationsmarke der Firmenname als solcher bekannt oder zumin-
dest erkennbar ist und wie die Verkehrsauffassung und Gepflogenheiten in der
jeweiligen Branche sind. Bei der Widerspruchsmarke ist durch die Verbindung der
beiden Bestandteile durch das Wort "von" die Angabe "ct" als Firmenname bzw -
schlagwort erkennbar. Zudem ist jedenfalls dem Fachverkehr das Firmenschlag-

wort "ct" nicht unbekannt.

Der weitere Bestandteil "etil* ist eine Angabe, die einer Wirkstoffbezeichnung —
dem INN "Etilefrin" - angenéhert ist, so dass der Verkehr, insbhesondere der hier im
Vordergrund stehende Fachverkehr, darin mdglicherweise nicht mehr den pro-
duktkennzeichnenden Schwerpunkt sehen kann. Bei dem Markenbestandteil "etil"
fehlt allerdings am Wortende ein wesentlicher Teil dieses INN, so dass eine die
Kennzeichnungskraft erheblich schwachende Erinnerung an die beschreibende
Angabe nicht zwingend vorliegt. Die Beachtlichkeit der Herstellerangabe bei der
Entscheidung "paracet von ct"/"PARA-CET Woelm" (vgl BPatG GRUR 1992, 105)
gilt nicht gleichermalRen fur die vorliegende Fallgestaltung. Die Verwendung des
Anfangsbestandteils einer Wirkstoffbezeichnung wie bei "paracet” gegentiber "Pa-
racetamol” erscheint gangig und veranlasst den Verkehr eher, sich die Hersteller-
angabe miteinzuprdgen (vgl auch BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-
PUREN). Der INN "Etilefrin" ist dem Verkehr dagegen nicht so gelaufig wie die
Angabe "Paracetamol”, so dass madglicherweise noch ein beachtlicher Teil der
Verkehrskreise in "etil" die eigentliche Produktkennzeichnung sieht, welcher ge-

genuber die Herstellerangabe "von ct" in den Hintergrund tritt. Auch wenn der Ver-



kehr auf dem vorliegenden Warengebiet aus Grinden der Sicherheit nicht dazu
neigt, Warenkennzeichnungen auf einen Bestandteil zu verkirzen (vgl ergdnzend
BPatGE 36, 262 —GOLDWELL-JET; BPatG Mitt. 1987, 116 — BENICIL-IPSA),
kann letztlich jedoch dahingestellt bleiben, ob der Zeichenbestandteil "etil* noch
eine eigenstandige kennzeichnende Funktion aufweist, denn der Bestandteil "etil"
kommt der angegriffenen Marke "Etid" nicht so nahe, dass bei den vorliegenden
Waren, die einen deutlichen Abstand voneinander halten, eine Verwechslungsge-
fahr besteht.

Silbenzahl, Vokalfolge und Zeichenanfang sind zwar identisch. Die Wdrter sind
jedoch relativ kurz und tberschaubar, so dass auch der Unterschied in einem ein-
zigen Buchstaben am Wortende bedeutsam ist. Wahrend der Konsonant "d" der
angegriffenen Marke ein Sprenglaut ist, handelt es sich bei dem Laut "I" der Wi-
derspruchsmarke um einen Flie3laut. Auch wenn beide Zahnlaute darstellen, ist
der klangliche Unterschied zwischen einem Sprenglaut und einem Flie3laut er-
heblich und gut wahrnehmbar. AuRerdem liegt die Betonung regelmaRig auf der
zweiten Silbe, was die klanglichen Unterschiede noch deutlicher werden lasst.
Hinzu kommt, dass diese Bestandteile an unterschiedliche INN angelehnt sind
bzw an sie erinnern (Etilefrin und Etidronsaure), was jedenfalls flir den angespro-
chenen Fachverkehr eine zusatzliche Merkhilfe bietet. Die Féalle einer Begegnung
der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung eines Arztes sind wegen der Rezept-
pflichtigkeit der Waren der Widerspruchsmarke ohnehin stark reduziert. Zudem ist
Laien der Bestandteil "ct" weniger als Firmenhinweis bekannt, so dass diese we-
niger dazu neigen, in "etil" die eigentliche Kennzeichnung zu sehen. Insgesamt
reicht der klangliche Unterschied, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr

Zu verneinen.

Auch schriftbildlich sind die Zeichen wegen der unterschiedlichen Zeichenlange
hinreichend unterschiedlich, um bei diesen Waren eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen. Das Schriftbild gestattet eine genauere und in der Regel wiederholte

Wahrnehmung der Bezeichnung (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 9



-10 -

Rdn 207), so dass die Unterschiede eher auffallen. Zudem ist es fraglich, ob bei
schriftbildlicher Wiedergabe die Herstellerbezeichnung "von ct" in der Wider-
spruchsmarke ebenfalls zurtcktritt. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr stellt
die Rechtsprechung des BGH namlich verstarkt auf die Marke in ihrem visuellen
Erscheinungsbild insgesamt ab (BGH GRUR 2002, 1067 — DKV/OKV; BGH
GRUR 1999, 241 — Lions). Inwieweit die Anwendung unterschiedlicher Kriterien
bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wegen des Schriftbilds der Zeichen
einerseits und des Klangbilds andererseits im Einzelfall zwingend ist, kann letztlich
dahingestellt bleiben. Selbst wenn man bei noch erheblichen Verkehrskreisen von
einer Pragung des schriftbildlichen Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke
durch den Bestandteil "etil" ausginge, reichte der Unterschied am jeweiligen Wort-

ende zwischen "d" und "I" bei den aus lediglich vier Buchstaben bestehenden Be-

standteilen und der deutlichen Verschiedenheit der Waren aus, eine schriftbildli-
che Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Sredl Merzbach Bayer

Ju
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	Die Widersprechende hat zur Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben.


