BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 22/03 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 4. Januar 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 72 735

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin
Bayer als Vorsitzende sowie der Richter Merzbach und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 29. September 2000 angemeldete Wortmarke
Cordarone
ist am 19. April 2001 u. a. fur die Waren und Dienstleistungen
.Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Préparate fur die Gesund-
heitspflege; diatetische Erzeugnisse fir medizinische Zwecke; Ba-
bykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Arztliche Versorgung, Ge-
sundheitspflege”

unter der Nummer 300 72 735 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der fur die Waren



JHerzmittel”

seit 20. Januar 1982 eingetragenen Wortmarke 1 028 035

CORDAREX

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle fiur Klasse5 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 24. Oktober 2002 wurde der Widerspruch durch einen Prufer
des hoheren Dienstes wegen fehlender Verwechslungsgefahr geméaR 8 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
kommen sich die Marken nicht verwechselbar nahe, auch wenn sie sich nach der
Registerlage zumindest teilweise auf identischen Waren der Klasse 5 begegnen
mogen. Klanglich hatten die Marken zwar den Bestandteil ,Corda“ gemein. Indes
falle diese Ubereinstimmung wegen des Indikationshinweises, ,Cor* = lat. ,Herz",
und zahlreicher entsprechend gebildeter Drittmarken (Cordapur, Cordanum, Cor-
dalin) nicht so stark ins Gewicht, so dass die angesprochenen Verkehrskreise
gehalten seien, die weiteren Markenbestandteile aufmerksamer zu betrachten. Vor
diesem Hintergrund traten die Unterschiede in den Vokalen ,0" und “e* sowie den
Konsonanten der Wortenden ,n* und “x* untiberhérbar in Erscheinung, zumal die
zusatzliche Silbe der jingeren Marke bei deutscher Aussprache einen abweichen-
den Sprech- und Betonungsrhythmus bewirke. In diesem Fall fihre das eher
dunkle und weiche Klangbild des Bestandteils ,rone” auf Seiten der angegriffenen
Marke zu einem deutlichen Kontrast zu dem heller und harter klingenden Element
-REX" der Widerspruchsmarke. Im schriftbildlichen Vergleich hebe sich die jun-
gere Kennzeichnung vor allem durch die Kontur der abweichenden Vokale und
Konsonanten am Wortende ausreichend von der Widerspruchsmarke ab.



Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, nunmehr beschrankt
auf die Waren und Dienstleistungen ,Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Prapa-
rate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke;
Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Arztliche Versorgung, Gesundheitspflege*,

und beantragt,

den angegriffenen Beschluss hinsichtlich der Waren und Dienst-
leistungen ,Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fir die
Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur medizinische
Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Arztliche Versor-

gung, Gesundheitspflege” aufzuheben.

Vorsorglich beantragt sie einen Schriftsatznachlass zur Glaub-
haftmachung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke seit 2002.

Das Produkt ,,Cordarone” der Inhaberin der angegriffenen Marke sei identisch zu
dem von der Widersprechenden in Deutschland unter ,CORDAREX" vertriebenen
Produkt, denn die Tochter der Markeninhaberin importiere das Produkt ,Corda-
rone* der Widersprechenden aus Belgien. Der Faktor der Ahnlichkeit der Waren
sei also in seinem héchsten nur denkbaren MalRe gegeben. Vollig unberticksichtigt
gelassen habe die Markenstelle die von der Widersprechenden geltend gemachte
Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch umfangreiche
Benutzung. Die seit der Markteinfihrung vorgelegten Umsatzzahlen fir das Pro-
dukt ,CORDAREX" der Widersprechenden zeige die kontinuierliche Steigerung
der Umsatze seit 1982. Ferner belege die eingereichte eidesstattliche Versiche-
rung, dass das Produkt ,CORDAREX" der Widersprechenden seit 1997 Marktfuh-
rer bei den antiarrhythmischen Praparaten sei. Das Produkt sei jedem Arzt und
Apotheker bekannt. Infolge der hohen Bekanntheit der Marke bei Arzten und
Apothekern komme der Marke, die urspringlich eine durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft aufgewiesen habe, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit



ein erhdhter Schutzumfang zu. Mal3geblicher Zeitpunkt fir das Vorliegen einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft sei insoweit der Anmeldetag der angegriffenen
Marke. Sollte es auf den Zeitpunkt der Entscheidung ankommen, bittet die Be-
schwerdefiihrerin um einen Schriftsatznachlass zur Glaubhaftmachung einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft seit 2002. Die Ahnlichkeit der Marken sei nach
dem Gesamteindruck zu beurteilen. Auch wenn der gemeinsame Bestandteil
,COR* als Indikationshinweis verstanden werde, fuhre dies nicht dazu, dass dieser
Bestandteil praktisch ausgeblendet werden dirfe. Die streitgegenstandlichen Mar-
ken seien in den ersten beiden Silben identisch. Au3erdem stimmten sie zusatz-
lich noch in einem weiteren Konsonanten ,R* Uberein. Die Erinnerung

,CORDAREX" werde so von ,Cordarone” sofort und unmittelbar geweckt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen und regt an, gegebenenfalls die

Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die gemeinsame Silbe ,Cor* sei hochgradig beschreibend und nicht zu bertck-
sichtigen. Da sie in zahlreichen Drittmarken vorhanden sei, sei ihre Kennzeich-
nungskraft schwach. Der Endbestandteil ,rex (lat = Konig) der Widerspruchsmarke
sei ebenfalls beschreibend und kennzeichnungsschwach. Die geltend gemachte
Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung verleihe der Marke keine
Uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie mag allenfalls dazu fiihren, dass
die Marke statt der schwachen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe.
Der Umfang der Benutzung sei zudem inzwischen stark zurlickgegangen. Auf-
grund des gangigen Wortanfangs stiinden die Endsilben fir den maf3geblichen
Fachverkehr im Vordergrund. Die Endsilben ,rex“ und ,rone* wichen deutlich von-
einander ab. Der scharfe Laut ,rex“ stiinde der weichen Endung ,one* gegenuber.
Ebenso sei das Schriftbild deutlich verschieden. Die Marken wirden auch nicht

begrifflich verwechselt oder miteinander in Verbindung gebracht, da der gemein-



same Bestandteil ,cor* beschreibend sei. Die Unterschiede wirden vom maf3geb-

lichen Fachverkehr erkannt.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Akten, einschlieBlich des Protokolls der mindlichen Verhandlung am

15. November 2007 Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg,
da keine Verwechslungsgefahr gemafi 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Soweit allerdings die Beschwerdegegnerin geltend macht, aus der Aufhebung der
Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 2. September 2004
durch den BGH lasse sich bereits entnehmen, dass die Marken nicht verwechsel-
bar seien, da das Hanseatische Oberlandesgerichts die Léschung der angegriffe-
nen Marke angeordnet hatte und dies nicht bestatigt worden sei, kann dem nicht
gefolgt werden, zumal die Griinde der Entscheidung des BGH nicht vorliegen. Es
ist somit nicht zu ersehen, auf welchen Sachverhalt und welche Uberlegungen die

Entscheidung des Bundesgerichtshofs gestitzt ist.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, bei der auf den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustel-
len ist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 113), kommen als ange-
sprochene Verkehrskreise auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht nur der Fach-
verkehr, sondern auch die allgemeinen Verkehrskreise in Betracht. Selbst wenn
man auf Seiten der Widerspruchsmarke auf Antiarrhythmika, abstellt, fur die die
Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft behauptet und die in der

Regel rezeptpflichtig, teilweise auch nur apothekenpflichtig sind, durfen Laien nicht



vollig unberlcksichtigt bleiben, wenn auch insoweit der Fachverkehr im Vorder-

grund steht.

Bei der Widerspruchsmarke kann nur von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft ausgegangen werden. Mal3geblicher Zeitpunkt fur die Prifung der
Verwechslungsgefahr ist der Zeitpunkt der Entscheidung, gegebenenfalls der
letzten mundlichen Verhandlung. Beruft sich jedoch der Inhaber der alteren Marke
auf einen erhéhten Schutzumfang, missen dessen Voraussetzungen bereits im
Zeitpunkt der Anmeldung der jingeren Marke vorgelegen haben und im Entschei-
dungszeitpunkt noch fortbestehen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9
Rdn. 35; BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder; PAVIS PROMA, Kliems,
33 W (pat) 123/03 CarClean). Soweit die Beschwerdefiihrerin im Hinblick auf das
Urteil des EuGH vom 27. April 2006 Az.: C-145/05 - L... & Co lediglich den
Anmeldezeitpunkt der jungeren Marke fur malf3geblich halt, lasst sich dies der
Entscheidung des EuGH nicht entnehmen, da diese lediglich die Auslegung des
Artikel 5 der Markenrichtlinie betraf. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch
um eine Entscheidung in einem Widerspruchsverfahren, bei dem zudem nicht er-
sichtlich ist, dass eine eventuelle Schwachung der Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke im Vergleich zum Anmeldezeitpunkt der jingeren Marke auf
eine rechtswidrige Benutzung der jingeren Marke durch die Beschwerdegegnerin

zurickzufiihren sein kdnnte.

Letztlich kommt es aber nicht darauf an, ob im Anschluss an die genannte EUGH-
Entscheidung auch bei der vorliegenden Fallgestaltung hinsichtlich der Beurteilung
der Kennzeichnungskraft grundsatzlich nur auf den Zeitpunkt der Anmeldung der
jungeren Marke abzustellen ist. Denn auch dann besteht hier keine Verwechs-

lungsgefahr.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstande zu
berticksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von

Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die



geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbe-
aufwand des Unternehmens fir eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrs-
kreise, die die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend erkennen, gehdéren (EuGH GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 - Lloyd,
BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV).

Von Hause aus mag die Widerspruchsmarke noch eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft aufweisen. Auch wenn der Zeichenanfang ,Cor“ als Hinweis auf
Herzmittel beschreibend und somit das Indikationsgebiet aus der Marke deutlich
ersichtlich ist, spricht dies noch nicht fir eine Kennzeichnungsschwache der Wi-
derspruchsmarke in ihrer Gesamtheit. Geht man zugunsten der Widersprechen-
den entsprechend der von ihr eingereichten eidesstattlichen Versicherung vom
4. Dezember 2001 davon aus, dass die Widerspruchsmarke seit 1982 benutzt wird
und die Umsatze von 1982 in Hohe von ... DM bis 1999 auf ... DM

stiegen bzw. im Jahr der Anmeldung der jingeren Marke bis zum 31. August 2000
... DM betrugen, sowie nach Umsatz seit 1997 Marktfliihrerschaft innerhalb

der antiarrhythmischen Praparate bestand und nach der eidesstattlichen Versiche-
rung vom 10. April 2003 der Werbeaufwand im Jahr 2000 circa ... Euro betrug, so
l&sst sich daraus zwar auf eine gut benutzte Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung
der jungeren Marke schlieRen, jedoch reicht dies noch nicht, um eine
Kennzeichnungskraft anzunehmen, die Uber den oberen Bereich durchschnittli-
cher Kennzeichnungskraft hinausgeht. Zum einen betrifft die Benutzung lediglich
ein spezielles Praparat. Aul3erdem ist nicht erkennbar, dass auch Laien, die
ebenfalls zu den zu beteiligten Verkehrskreisen gehdren, die Marke in beachtli-
chem Umfang kennen. Auch die Eigenschaft der Marktfihrerschaft mit dem spe-
ziellen Praparat sagt noch nichts dartber aus, wie die Marktsituation bei Herzmit-
teln oder auch speziell bei Antiarrythmatika zu beurteilen ist, da der Abstand zu
den anderen Praparaten nicht bekannt ist.

Die sich gegenuberstehenden Marken unterscheiden sich hinreichend, eine Ver-

wechslungsgefahr zu verhindern, selbst wenn fur Antiarrythmatika die Kennzeich-



nungskraft der Widerspruchsmarke durch Benutzung auf eine Kenn-
zeichnungskraft im oberen durchschnittlichen Bereich angehoben sein sollte. Da-
bei ist zu berticksichtigen, dass soweit sich identische Antiarrythmatika gegenu-
berstehen kénnen, sich die Zeichen vorwiegend beim Fachverkehr begegnen, die
die Unterschiede leichter bemerken und behalten als die allgemeinen Verkehrs-
kreise. Soweit man den eingetragenen Warenbegriff ,Herzmittel* der Wider-
spruchsmarke zugrunde legt und die angegriffenen Waren und Dienstleistungen
solche Produkte umfassen, die auch von Laien erworben oder in Anspruch ge-
nommen werden kénnen, ohne dass der Fachverkehr eingeschaltet ist, sind Laien
uneingeschréankt zu bertcksichtigen. Doch auch diese werden die Zeichen nicht

verwechseln.

Die gemeinsame Silbe ,Cor” (= Herz) ist flr Arzneimittel beschreibend und wird in
zahlreichen Arzneimittelbezeichnungen verwendet, so dass es sich um einen ver-
brauchten Bestandteil handelt. Auch wenn dieser Bestandteil nicht vollig aul3er
Acht gelassen werden darf, wird der Verkehr, seien es Laien, seien es der Fach-
verkehr, stark auch die weiteren Bestandteile beachten, so dass der Ubereinstim-
mung in der Anfangssilbe kein solches Gewicht wie in sonstigen Fallen beigemes-
sen werden darf. Im Gesamteindruck sind die Zeichen sehr unterschiedlich. Die
Silbenzahl und damit auch der Sprech- und Betonungsrhythmus sind verschieden.
In der Vokalfolge weichen die Zeichen ebenfalls ab, wobei hinzukommt, dass ge-
rade die jeweils dritte Silbe mit dem dunkelklingenden Vokal ,0“ in der angegriffe-
nen Marke und dem hellklingenden Vokal ,e" in der Widerspruchsmarke eine Be-
tonung aufweist, so dass die unterschiedliche Vokalfolge deutlich hérbar ist und in
Erinnerung bleibt. Hinzu kommt, dass der Laut ,x“ am Wortende der Wider-
spruchsmarke, welcher in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, zu
den klangstarksten und markantesten Lauten der deutschen Sprache gehoért, so
dass auch der Ausklang der Zeichen sehr verschieden ist. Trotz der Ubereinstim-
mung in den Lauten ,cordar” bewirken die aufgezeigten Unterschiede einen deut-

lich unterschiedlichen Gesamteindruck, so dass in klanglicher Hinsicht die Zeichen
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nicht verwechselbar sind. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefuhrerin unter-
scheiden sich die vorliegenden Zeichen starker als die Worter ,Corvaton“ und
.Corvasal“, bei denen der BGH eine Verwechslungsgefahr zwar nicht festgestellt,
aber auch nicht ausgeschlossen hatte, sondern die Sache an das Berufungsge-
richt zurlickverwiesen hatte (vgl. BGH GRUR 1993, 118). Abgesehen von der Sil-
benzahl stimmen diese Worter auch im Klangcharakter der Vokale starker tiberein

und sie weisen keinen so markanten Konsonanten wie , X" auf.

Auch schriftbildlich sind die Marken hinreichend verschieden, da die Buchstaben-
folge ,-one” der angegriffenen Marke sich figurlich von der an gleicher Stelle ste-
henden Buchstabenfolge ,-ex" der Widerspruchsmarke erheblich unterscheidet
und der Verkehr auf diese Buchstaben auch in schriftbildlicher Hinsicht verstarkt
achtet, da der Zeichenanfang ,Cor" beschreibend und verbraucht ist. Berticksich-
tigt man zusatzlich, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemalf eine ge-
nauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung ges-
tattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Strobele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl., 8 9 Rdn. 143), so scheidet eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr in
jeder Hinsicht aus.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Grinden ist ebenfalls nicht ersichtlich.
Insbesondere besteht keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines
gedanklichen in Verbindung Bringens der Zeichen. Weder die Silbe ,,Cor* noch die
Buchstabenfolgen ,Corda“ oder ,Cordar* wirken als Stammbestandteile einer Zei-
chenserie der Widersprechenden. Diese Bestandteile haben von Hause aus we-
gen des beschreibenden Inhalts bzw. Anklangs keine tberdurchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft. Der Verkehr wird allein wegen der Ubereinstimmung in diesen
Buchstaben nicht annehmen, die Marken gehdrten zu ein und demselben oder zu
miteinander verbundenen Unternehmen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Wi-
dersprechende eine Zeichenserie mit diesen Bestandteilen in Deutschland be-

nutzt, bzw. dass der Verkehr diesen Bestandteilen eine Hinweisfunktion auf den
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Betrieb der Widersprechenden entnimmt, zumal der Verkehr wegen des beschrei-

benden Zeichnanfangs verstéarkt auf die tbrigen Zeichenbestandteile achtet.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen ,Préaparate fur die Gesundheitspflege;
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbands-
material; Arztliche Versorgung, Gesundheitspflege* der angegriffenen Marke ist
der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand grol3er als bei Arzneimitteln, so dass hier
erst recht keine Verwechslungsgefahr besteht. Selbst wenn bei einzelnen dieser
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Zeichenanfang ,Cor"
nicht so schwach sein sollte wie bei Arzneimitteln, so dass im Gegensatz zur Wi-
derspruchsmarke bei der angegriffenen Marke der Zeichenanfang insoweit starker
ins Gewicht fallt, so fuhrt dann jedenfalls der gréf3ere Abstand der sich gegenu-
berstehenden Produkte dazu, dass bei den bereits aufgezeigten Unterschieden in

den Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Es bestand kein Anlass, der Beschwerdefihrerin einen Schriftsatznachlass zur
Glaubhaftmachung einer gesteigerten Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchs-
marke seit 2002 einzurdumen, da es im Ergebnis darauf nicht ankommt. Zudem
liegen auch die Voraussetzungen fur einen Schriftsatznachlass nicht vor (8§ 82
Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO und 8§ 283 ZPO).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach 8 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht ver-
anlasst, da weder eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entschei-
den war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung eine Entscheiddung des Bundesgerichtshofs erfordert.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Bayer Merzbach Eisenrauch

Na



