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betreffend die Marke 301 35 533

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel

von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Eingetragen seit dem 5. Marz 2002 unter der Nummer 301 35 533 fiur die Waren

Pharmazeutische Erzeugnisse und Praparate fir die Gesundheits-

pflege, samtlich rezeptpflichtig
ist die Wortmarke
Flutixol-neuraxpharm.

Widerspruch wurde erhoben aus der am 5. Februar 1999 unter der Num-

mer 609 214 als Gemeinschaftsmarke fir die Waren

Pharmazeutische Praparate



eingetragenen Wortmarke

FLUANXOL.

Die Markenstelle fiur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch in zwei Beschlissen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren er-
gangen - wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Bei identischen
Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und unter
Bertcksichtigung der einseitigen Rezeptpflicht seien die strengen Anforderungen
an den Markenabstand eingehalten. Die angegriffene Marke werde als einheitli-
cher Markenname aufgefasst werden, der Verkehr neige auf dem Warengebiet
nicht zu Verkirzungen. Endabnehmern sei weder die Anlehnung an den INN
~Flupentixol“ noch die Firmenbezeichnung in der angegriffenen Marke bekannt,
Fachkreisen sei dagegen beides bekannt, so dass sie die Herstellerangabe neben
der Wirkstoffangabe nicht weglassen werden. Aber selbst wenn die Herstelleran-
gabe in den Hintergrund trete, kdmen sich die Zeichenbestandteile ,Flutixol“ und
-FLUANXOL" nicht so nahe, da die Unterschiede in den Mittelsilben den Wort-
klang auffallig veranderten. Bei schriftbildlicher Wiedergabe sei fraglich, ob die
Herstellerangabe ebenfalls zuriicktrete, aber selbst dann reiche der Unterschied

im Wortinneren.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentli-
chen ausgefihrt, das Firmenschlagwort ,neuraxpharm® fihre nicht zu einer Unter-
scheidbarkeit, sie verweist hierzu auf die Entscheidung , Thomson Life* des EuGH.
Die Unterschiede im Wortinneren zwischen ,Flutixol“ und ,FLUAXOL" seien insbe-
sondere visuell - gerade auch bei handschriftlicher Wiedergabe - nicht wahrnehm-

bar.



Sie beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
18. Juni 2004 und vom 30. Januar 2006 aufzuheben und die LO-
schung der Marke 301 35 533 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Sie hat sich zur Sache nicht geaul3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke GM 609 214 be-
steht nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 89 Absatz 1 Nr. 2

MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.
Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang;



GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsatzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

1) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine
normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Da die
Widerspruchsmarke die ersten und die letzten drei Buchstaben mit dem INN-Wirk-
stoff ,Flupentixol* gemeinsam hat, lassen sich zwar beschreibende Anklange an
den INN erkennen, wodurch ein gewisser Hinweis auf Wirkungsweise und Anwen-
dungsgebiet der Widerspruchswaren gegeben wird. Im Arzneimittelbereich sind je-
doch héaufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten,
die aber regelmafiig nicht zu einer Kennzeichnungsschwéche der Gesamtmarke
fuhren, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenstandige Abwandlung einer
beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist
vorliegend der Fall, da die Widerspruchsmarke ,FLUANXOL" eine deutliche Ab-
wandlung darstellt. Die Verkirzung des INN ,Flupentixol“ um die beiden Mittelsil-
ben ,-penti-, und die Einfligung einer neuen Silbe ,-AN“, verfremdet die Marke
aber hinreichend, so dass ein ausreichender Abstand zum INN vorliegt und die
Widerspruchsmarke eine ausreichende schutzbegrindende Eigenpragung auf-

weist.

2) Ausgehend von der Registerlage kbnnen die Vergleichsmarken wegen der weit-
reichenden Warenoberbegriffe der beiden Marken zur Kennzeichnung identischer
und eng ahnlicher Waren verwendet werden. Zu berticksichtigen ist hierbei, dass
bei den vorliegenden ,pharmazeutischen Erzeugnissen und Praparaten fur die Ge-
sundheitspflege” der angegriffenen Marke eine Rezeptpflicht besteht, so dass die
Verwechslungsgefahr — wenn auch nur eingeschrankt — gemindert ist.

Bei bestehender Rezeptpflicht ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei

Laien ohne Einschaltung des Fachverkehrs grundséatzlich erheblich eingeschrankt,



so dass auch bei einseitiger Rezeptpflicht verstarkt auf den Fachverkehr (insbe-
sondere Arzte und Apotheker) abzustellen ist, der erfahrungsgemaR im Umgang
mit Arzneimitteln sorgfaltiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen un-
terliegt (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone).

Indessen ist die Minderung der Verwechslungsgefahr bei einseitiger Rezeptpflicht
insofern eingeschrankt, als die Gefahr miundlicher Benennungen verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht vollig vernachlassigt werden darf
(vgl. BPatG 30 W (pat) 45/05 - Risper TAD/RISPERDAL; 30 W (pat) 139/00
- Cefa-Wolff/Cefawell, PAVIS PROMA — CD-ROM) und auch die Mdglichkeit nicht
aul3er Acht gelassen werden darf, dass auch Fachleute — zu denen nicht nur aus-
gebildete Arzte und Apotheker, sondern auch deren Hilfskrafte zahlen - und die
Kreise, die mit dem Vertrieb der Arzneimittel befasst sind, Verwechslungen unter-
liegen konnen (vgl. BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; a .a. O.
- Nitrangin).

Aber auch dann ist bei Berticksichtigung allgemeiner Verkehrskreise davon auszu-
gehen, dass grundsétzlich nicht auf einen sich nur fliichtig mit der Ware befassen-
den, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstan-
digen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach
Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506
- ATTACHE/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit
zusammenhangt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH
GRUR 1995, 50 — Indorektal/Indohexal).

3) Der unter diesen Umstanden gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von

der angegriffenen Marke eingehalten.

a) Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildli-
chen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den je-

weiligen Gesamteindruck der sich gegentberstehenden Zeichen an. Dies ent-



spricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmafig in der Form
aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zer-
gliedernden, moglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Be-
trachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der
Feststellung des Gesamteindrucks nicht auRer Betracht, sondern ist mit zu be-
ricksichtigen. Zudem ist bei der Prifung der Verwechslungsgefahr grundsatzlich
mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als
auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-
FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ergibt sich, dass die sich gegenluberstehenden
Marken in ihrer Gesamtheit klar und unverwechselbar in allen fur die Beurteilung
des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien unterscheiden. Wegen der deutlich
unterschiedlichen Lange - das mittels Bindestrich angefiigte zusatzliche Marken-
element ,neuraxpharm* findet bei der Widerspruchsmarke keine Entsprechung —

werden beide Marken nicht miteinander verwechselt werden.

b) Die Gefahr von Verwechslungen kdme allenfalls dann in Betracht, wenn allein
der Bestandteil ,Flutixol“ der jungeren Marke der Widerspruchsmarke gegenuber-

zustellen ware.

Zwar ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass bei zusammengesetz-
ten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder fir den Verkehr als
solches erkennbares Unternehmenskennzeichen ist, - hier: ,neuraxpharm* - im All-
gemeinen in der Bedeutung fur den Gesamteindruck zurtcktritt, weil der Verkehr
die eigentliche Produktkennzeichnung - hier: ,Flutixol“ - in dem oder den anderen
Markenbestandteilen sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten,
m. w. N.). Gleichwohl ist aufgrund der Umstande des Einzelfalls ein von diesem
Erfahrungssatz abweichendes Ergebnis méglich (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 345
- ASTRA/ESTRA-PUREN). So ist der Fachverkehr gerade im Arzneimittelbereich

aufgrund der weit verbreiteten Praxis, bei Marken einen mehr oder weniger an ei-



nen INN angelehnten produktkennzeichnenden Bestandteil mit einem Unterneh-
mens- oder Firmenkennzeichen zu kombinieren, daran gewdhnt, dass das Unter-
nehmenskennzeichen in Marken angesichts eines beschreibenden Charakters des
anderen Markenteils haufig eine kennzeichnende Bedeutung hat (vgl. BPatG
30 W (pat) 45/05 - Risper TAD/RISPERDAL, 25 W (pat) 191/02 - Pantohexal/PAN-
TO, 25 W (pat) 089/04 - Haldomerck/HALDOL, PAVIS PROMA- CD-ROM).

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Herstellerangabe ,neurax-
pharm“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zumindest mitpragt, wes-
halb dem Wortbestandteil ,Flutixol” in der angegriffenen Marke ,Flutixol-neurax-
pharm* keine allein pragende Funktion zuerkannt werden kann. So l&sst sich vor-
liegend schon nicht feststellen, dass ,neuraxpharm* fir den angesprochenen Ver-
kehr — der hier auch die nicht umfassend informierten Hilfskrafte und die ebenfalls
zu bericksichtigenden Endverbraucher umfasst - ohne Weiteres als Herstelleran-
gabe erkennbar ist und dass auf dem hier mafigebenden Warensektor Hersteller-
angaben in der Sicht des Verkehrs nicht ins Gewicht fallen (vgl. BGH Mitt. 2004,
517 - Mustang). Es sind auch sonst keine Anhaltspunkte dafur erkennbar, die den
Verkehr veranlassen kénnten, die angegriffene Marke ,Flutixol-neuraxpharm® z. B.
aus Grunden der Vereinfachung mit einem Einzelelement zu benennen, zumal bei
Arzneimittelbezeichnungen aus Griinden der Sicherheit generell mit einer auf ei-
nen Bestandteil verkirzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist (BGH a. a. O. - In-

dorektal/Indohexal).

Wird somit die angegriffene Marke ,Flutixol-neuraxpharm® in ihrer Gesamtheit der
Widerspruchsmarke ,FLUANXOL" gegenlbergestellt, so besteht, wie oben ausge-

fuhrt, keine Verwechslungsgefahr.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist die Entscheidung des EuGH
THOMSON LIFE (vgl. GRUR 2005, 1042 ff.) im vorliegenden Fall nicht heranzu-
ziehen, da diese den Fall betrifft, dass in einem zusammengesetzten Zeichen die

altere Marke (LIFE) von einem Dritten neben seiner eigenen Unternehmensbe-



zeichnung identisch eingefiigt wird. Eine solche identische Ubernahme liegt hier

ersichtlich nicht vor.

4) Aber selbst bei Annahme, dass der Verkehr den Firmenbestandteil ,neurax-
pharm“ in der angegriffenen Marke erkennt und vernachlassigt und damit der Be-
standteil ,Flutixol" eine pragende oder selbstandig kennzeichnende Bedeutung
hatte, halten die sich dann gegeniuberstehenden Markenworter ,Flutixol“ und
-FLUANXOL" einen ausreichenden Abstand ein.

Wie die Markenstelle bereits festgestellt hat, weisen die zu vergleichenden Mar-
kenworter trotz der Gemeinsamkeiten in Silbenzahl, Anfangs- und Endsilbe einen
auffallig unterschiedlichen Wortklang auf als Folge der deutlichen Unterschiede in
der Mittelsilbe — ,-ti-, gegenuber ,-AN-, -. Sie unterscheiden sich dadurch auch im
Sprech- und Betonungsrhythmus wesentlich. So stehen in den Vergleichsmarken
der helle Vokal ,i“ und der markante Konsonant ,t“ der angegriffenen Marke dem
dunklen Vokal ,a" und dem ebenfalls markanten Konsonanten ,x* der Wider-
spruchsmarke gegenuber. Die Widerspruchsmarke ,FLUANXOL" erhalt durch die
direkte Aufeinanderfolge zweier Vokale ,ua“ - die den ohnehin grundsatzlich star-
ker beachteten Wortanfang klanglich bestimmt und in der Betonung noch beson-
ders hervorhebt - und einen ebenfalls schwierig zu artikulierenden Silbentibergang
,NX"“ einen eher dunklen und kompliziert wirkenden Gesamteindruck. Demgegen-
Uber wirkt der Bestandteil ,Flutixol* der angegriffenen Marke durch die
andersartige Vokalfolge aus dunklem und hellem Vokal (u-i-o gegenuber ua-o) kla-
rer und deutlicher. Auch erscheint der Wortanfang der Widerspruchsmarke

-FLUA-, weicher und langgezogener im Vergleich zur angegriffenen Marke.

Obwonhl bei schriftbildlicher Wiedergabe grundsatzlich schon fraglich ist, ob die
Herstellerangabe vom Verkehr vernachlassigt wird, sind aber selbst dann die Un-
terschiede der Vergleichswdrter in der Mittelsilbe ausreichend, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu vermeiden. Hierbei ist zu bericksichtigen, dass die Marken im

Schriftbild erfahrungsgemanr mit etwas groRerer Sorgfalt wahrgenommen werden
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als im eher fluchtigen Klangbild, das haufig bei mindlicher Benennung entsteht
(vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT/Acesal). Zudem steht beim schriftli-
chen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis
und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelmarken tUber ein erhéhtes Unterschei-
dungsvermdgen verfugt, im Vordergrund (vgl. BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal).
Unter diesen Voraussetzungen reichen auch bei einer schriftlichen Wiedergabe in
allen tblichen Wiedergabeformen die Abweichungen in den jeweiligen Mittelsilben

aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken zu gewabhrleisten.

5) Anhaltspunkte dafur, dass aus sonstigen Grunden die Gefahr von Verwechs-
lungen bestehen kdnnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen An-

lass, 8 71 Absatz 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb

Ko



