BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 562/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die IR-Marke 1 015 093

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 19. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die international unter der Nummer 1 015 093 registrierte Marke

beansprucht Schutz fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland fir die Waren
der Klasse 5 ,Pharmaceutical preparations for medical purposes®.



Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 29. Oktober 2009 veréffent-

licht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der deutschen Marke 837 210

Doregrippin

die seit 20. September 1967 fur die Waren der Klassen 5 ,Arzneimittel zur Be-
handlung von Erkaltungen allgemeiner und grippaler Genese sowie deren Symp-

tome und Folgeerscheinungen® eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir
Klasse 05 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat mit Beschluss vom 30. September 2013 den Widerspruch aus der
Marke ,Doregrippin“ zuriickgewiesen, da die Widersprechende eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in ausreichender Weise glaubhaft

gemacht habe.

Zwar seien fur den Zeitraum von November 2004 bis Oktober 2009 (8 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG) Nachweise fur die Benutzung der Widerspruchsmarke in Form
von Rechnungskopien, Produktverpackungen, Beipackzetteln, Kopien der ,Roten
Liste“ sowie eine eidesstattliche Erklarung des Geschaftsfihrers zu den Umsatzen
eingereicht worden. Jedoch fehlten derartige Benutzungsbelege bezuglich der
konkret benutzten Waren und etwaiger damit verbundener Umsatze beziiglich des
Zeitraums von Oktober 2008 bis September 2013 (8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Die Widersprechende kénne demnach keine Rechte aus der Marke ,Doregrippin®

geltend machen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur die beanspruchten Waren
sei entgegen der Auffassung der Markenstelle fur beide nach § 43 Abs. 1 Mar-
kenG relevanten Benutzungszeitraume hinreichend glaubhaft gemacht worden.
Zur weiteren Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung fur den nach
§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG malf3geblichen Zeitraum hat sie mit Schriftsatz vom
30. Januar 2014 weitere Unterlagen als Anlagen B2 bis B5 betreffend die Jahre
2009 bis 2013 zur Akte gereicht.

Ausgehend davon konnten sich beide Marken auf identischen Waren begegnen.
Die Widerspruchsmarke weise von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft auf. Im Hinblick auf die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten
Umsatzzahlen der letzten Jahre sei sogar von einer gesteigerten Kennzeich-

nungskraft auszugehen.

Beide Marken seien zudem hochgradig ahnlich. Die angegriffene Wort-/Bildmarke
werde von dem Wortbestandteil ,GRiPiIN“ gepragt. Dieser pragende Bestandteil
sei fast vollstandig in dem Zeichenbestandteil ,grippin“ der Widerspruchsmarke
Doregrippin wieder zu finden. Die Widerspruchsmarke werde auch durch den
Bestandteil ,-grippin“ gepragt, da es sich bei dem Zeichenbestandteil ,Dore® um
ein als Stammbestandteil einer Zeichenserie vielbenutztes Element handele, wel-
ches gegenuber ,grippin“ in den Hintergrund trete. Die seitens der Widerspre-
chenden mit dem Stammbestandteil ,Dore” gebildete Zeichenserie umfasse die
deutschen Marken Nr. 646402 ,Doreperol®, Nr. 670348 ,Dorethricin®, Nr. 837120
,2ooregrippin“, Nr. 875165 ,Doretonsin®“, Nr. 896757 ,Dorenasin“, Nr. 960596 ,Do-
retard®, Nr. 30528817 ,Doreperol" sowie die Gemeinschaftsmarken Nr. 008484446
,2pDoregrippin“ und Nr. 008493272 ,Doreperol".

Unter Berucksichtigung aller Faktoren sei eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Zeichen gegeben und die jingere Marke zu l6schen.



Die Widersprechende beantragt sinngemal,

den angefochtenen  Beschluss der Markenstelle  fir
Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 30. September 2013 aufzuheben
und der IR-Marke 1 015 093 den Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt eine Verwechslungsgefahr nicht fir gegeben. Es kdnne nicht davon aus-
gegangen werden, dass der Bestandteil ,grippin“ in der Marke Doregrippin pra-
gend sei, da seitens der Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht ausreichend be-
legt worden sei, dass es sich bei dem Begriff ,Dore“ um den Stammbestandteil
einer Zeichenserie handle. Zudem sei der Bestandteil ,grippin® an das Wort
,Grippe“ angelehnt, das fur die beanspruchten Waren der Klasse 5 beschreibend

sei und damit nicht den Gesamteindruck pragen konne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemaR § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Ubri-
gen zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend angenommen, dass zwischen den
Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen besteht (88 119, 124, 107,
114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V. m. Art. 5 PMMA,
Art. g9Unaes g Ny 1 PVO)



Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
paischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller
Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuUGH GRUR 2010,
1098, Nr.44 -Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr.32 -BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr.45 -UNI; BGH GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von mal3geb-
licher Bedeutung sind insoweit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich
stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen).
Daruiber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der &alteren Marke und - davon ab-
hangig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-
wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr.30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform Il; EuGH
GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundséatzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-

lich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

1. Die Widerspruchsmarke Doregrippin verfiigt ungeachtet moglicher beschrei-
bender Anklange des Markenbestandteils ,-grippin“ in ihrer Gesamtheit von Haus
aus Uber eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft. Eine von der Wi-
dersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke kann nicht angenommen werden. Allein die aus den (teilweise nur
in Kopie vorgelegten) eidesstattlichen Versicherungen ersichtlichen Umsatzzahlen
reichen insoweit nicht aus. Die Bekanntheit einer Marke kann grundsétzlich nicht
allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet werden. Insbesondere missen
die Umsatz- und Absatzzahlen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden. Dazu

hat die Widersprechende jedoch nicht vorgetragen. Ferner erlauben objektive Sta-



tistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben lber Werbeaufwen-
dungen zuverlassige Schlisse auf die Verkehrsbekanntheit (vgl. BGH GRUR
2008, 903, 904 - SIERRA ANTIGUO). Diesbeziigliche Unterlagen hat die Wider-

sprechende jedoch nicht eingereicht.

2. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zuldssigerweise erhobene
Einrede mangelnder Benutzung (88 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 1 MarkenG
i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 62" B Nr. 1 PVU) erstreckt sich auf beide Benut-
zungszeitraume nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG, da die Wider-
spruchsmarke zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke bereits

seit mehr als funf Jahren eingetragen war.

Bei der Entscheidung uber den Widerspruch kdnnen damit nur die Waren berick-
sichtigt werden, fur die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fir beide Benutzungszeitrdume des § 43 Abs. 1
MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Wider-
sprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 fir
den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Vergffentlichung der Eintragung
der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen, namlich
fur den Zeitraum November 2004 bis Oktober 2009 sowie nach 8§ 43 Absatz 1
Satz 2 MarkenG fur die Zeit innerhalb der letzten funf Jahre vor dieser Beschwer-

deentscheidung, somit von November 2010 bis November 2015.

Soweit die vor der Markenstelle eingereichten Benutzungsunterlagen jedenfalls
zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG
aufgrund Zeitablaufs verbraucht sind, hat die Widersprechende weitere Unterlagen
in Form von Rechnungen, Produktverpackungen und Kopien der Roten Liste als
Anlage B3 bis B5 zum Schriftsatz 30. Januar 2014 eingereicht. Allerdings wurde
die dazu abgegebene eidesstattliche Versicherung - im Gegensatz zu der bei der
Markenstelle eingereichten, den Zeitraum nach 8 43 Absatz 1 Satz 1 MarkenG

betreffenden eidesstattlichen Versicherung - nur in_Kopie vorgelegt (Anlage B2).



Eine Kopie ist aber grundsatzlich kein geeignetes Mittel zur Glaubhaftmachung
der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke gemaf 8 43 Abs. 1 MarkenG
i.V.m. 8294 Abs. 1 ZPO, da die eidesstattliche Versicherung die persodnliche
Unterschrift sowie die Einreichung im Original erfordert (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 11. Aufl., 8 43 Rdn. 78).

In Anbetracht der Gbrigen Unterlagen bestehen aber dennoch kaum Zweifel, dass
die Widerspruchsmarke nicht nur im Zeitraum von 5 Jahren vor dem malf3gebli-
chen Verdffentlichungsdatum der angegriffenen Marke, sondern auch in dem nach
8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mal3geblichen Zeitraum fur ein Préaparat mit dem
Wirkstoff Paracetamol zur Behandlung von Symptomen von Erkéaltungskrankhei-
ten und grippalen Infekten in einer den Anforderungen nach 8§ 26 Abs. 1 MarkenG
genugenden Form im Inland benutzt wurde, so dass von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke fir die konkret beanspruchten und den Erkal-
tungspraparaten der Hauptgruppe 24 der Roten Liste zuzuordnenden ,Arzneimittel
zur Behandlung von Erkéltungen allgemeiner und grippaler Genese sowie deren
Symptome und Folgeerscheinungen® allgemein und mangels entgegenstehender
Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschrankung auf eine Rezeptpflicht,
bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen ist (vgl.
BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten).

Beide Marken konnen sich danach auf identischen Waren begegnen, da die auf
Seiten der Widerspruchsmarke zu beriicksichtigenden Waren von dem seitens der
angegriffenen Marke beanspruchten Warenoberbegriff ,Pharmaceutical preparati-

ons for medical purposes” umfasst werden.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen kénnen jedoch letztlich dahinstehen. Denn
auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von der Registerlage ausgenht,
wonach sich die Zeichen teilweise auf identischen Waren begegnen kdnnen, so-
wie weiterhin beriicksichtigt, dass mangels einer aus dem Warenverzeichnis er-

sichtlichen Verauf3erungsbeschrankung (z. B. Rezeptpflicht) uneingeschréankt die



allgemeinen Verkehrskreise angesprochen sind, scheidet eine Verwechslungsge-

fahr mangels hinreichender Ahnlichkeit beider Zeichen aus.

3. Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist grundsatzlich vom jeweiligen Ge-
samteindruck der einander gegentberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen. Die Frage der Ahnlichkeit sich gegenuberstehender Zei-
chen ist nach deren Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,
bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EUGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 -
ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843,
Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR
2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR
2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibruder). Dabei
genugt fir die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmanig bereits die hinrei-
chende Ubereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015,
1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel;
GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 11. Aufl. 8 9 Rdn. 254 m. w. N.).

Gehoren dabei - wie vorliegend - zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl
Fachkreise (Arzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet
sind, als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamt-
eindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unter-
schiedlich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine
groRere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und Unter-

schiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten als
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die Endverbraucher. Eine unterschiedliche Erfassung des Gesamteindrucks der
Marken durch verschiedene Verkehrskreise kann auch darauf zurtckzufihren
sein, dass die Fachkreise tber detailliertere Kenntnisse als die Endverbraucher im
Hinblick auf Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Produkt-
sektor verfugen und beispielsweise einen in dem Zeichen eines Arzneimittels ent-
haltenen Hinweis auf den Wirkstoff ohne weiteres erkennen und in Erinnerung
behalten. Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der
verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht
dies fur die Verwirklichung des 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. zu Art. 8 Abs. 1
Buchst. b GMV EuGH, GRUR Int. 2007, 718 Nr. 90 TRAVATAN/TRIVASTAN; fer-
ner BGH GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY).

a) In der Gesamtheit der Vergleichsmarken 2 und Doregrippin be-
steht keine hinreichende Zeichenahnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder
begrifflicher Hinsicht. In klanglicher Hinsicht ist zwar von dem Erfahrungssatz aus-
zugehen, dass bei einer Kombination von Wort und Bild der Verkehr sich regel-
mafig an dem Wortbestandteil orientiert, weil dieser die einfachste Moéglichkeit der
Benennung bietet (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 29 - Malteserkreuz; Mar-
kenR 2008, 405, 407 Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO), so dass insoweit allein die bei-
den Markenwdérter GRIPIN und Doregrippin miteinander zu vergleichen sind. Die
zusatzlichen Silben ,dore-“ am Worteingang der Widerspruchsmarke beeinflussen
den klanglichen Gesamteindruck u. a. in Bezug auf Sprechrhythmus und Beto-
nung jedoch so stark, dass die sich daraus ergebenden Abweichungen nicht zu
Uberhoren sind. Bei der visuellen Wahrnehmung steht bereits die grafische Aus-
gestaltung der angegriffenen Marke einer die Gefahr von Verwechslungen be-
grindenden Zeichenahnlichkeit entgegen. Aber selbst bei einem Vergleich der
jeweiligen Wortbestandteile kann die Anfangssilbe ,dore-“, die zu einer unter-
schiedlichen Zeichenlange fihrt, in dem Wort Doregrippin nicht Uberlesen wer-
den, so dass sich die Zeichen auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden. Eine

begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet wegen des zuséatzlichen Bestandteils


http://www.juris.de/jportal/portal/t/rpe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=160&numberofresults=207&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rpe/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rpe/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/
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,dore“ auf Seiten der Widerspruchsmarke ebenfalls aus. Zudem erschopfen sich
begriffliche Ubereinstimmungen allenfalls in den — wie noch darzulegen ist — weit-
gehend warenbeschreibenden Bestandteilen ,GRIiPiN/-grippin“. Eine begriffliche
Ubereinstimmung in warenbeschreibenden Elementen kann aber nicht Grundlage
einer (begrifflichen) Verwechslungsgefahr sein (Strobele/Hacker, MarkenG,
a. a. 0. 8 9 Rn. 288 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

b) Jedoch halt die Widersprechende wegen der weitgehenden Ubereinstimmung
der Vergleichsmarken in ,GRIiPIN /-grippin“, welche sich nur durch die im Klangbild
nicht horbare Verdoppelung des Konsonanten ,p“ bei ,-grippin® unterscheiden,
eine Verwechslungsgefahr fir gegeben, weil ihrer Ansicht nach die Wider-
spruchsmarke durch den Bestandteil ,-grippin“ gepragt wird. Dem kann nicht bei-

getreten werden.

Allerdings ist allgemein anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zu-
sammengesetzten Zeichens flr den Gesamteindruck pragend sein und insoweit
eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begriinden kdénnen (vgl. m. w. N.
BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung
hierflr ist, dass die anderen Bestandteile fiir die angesprochenen Verkehrskreise
weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht
mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR
2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie fur den
Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (vgl. EuGH GRUR 2007, 700,
702, Nr. 41, 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, 132, Nr. 62 - Carbonell/La
Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099, Nr. 56 - Calvin Kleinf[HABM; BGH GRUR
2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, 722, Nr. 37 - idw Informati-
onsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, 832 - DiSC; Strobele/Hacker, a. a. O.,
§ 9 Rdn. 369 m. w. N.).

DarlUber hinaus ist der Widersprechenden einzuraumen, dass diese Grundsatze

nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch auf einteilige Zeichen -


http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312982009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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wie hier die Widerspruchsmarke - anzuwenden sein koénnen (vgl. BGH GRUR
2008, 905, Nr. 26 - Pantohexal; GRUR 2010, 729, Nr. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631,
Nr. 33 - AMARULA/Marulablu), wobei die Frage, ob und ggf. durch welchen Be-
standteil der Gesamteindruck einer Marke gepragt wird, gleichermalRen flur die
altere wie die jungere Marke zu stellen ist (vgl. Stroébele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl., 8 9 Rdnr. 455). Dies setzt allerdings voraus, dass der Verkehr aufgrund
besonderer Umstande Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte
Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH
GRUR 2010, 729, Nr. 34 - MIXI; GRUR 2013, 631, Nr. 33 - AMARULA/Marulablu).
Bei der Feststellung solcher besonderen Umstande handelt es sich um einen ei-
genstandigen Prufungsschritt, der der eigentlichen Anwendung des Pragungs-
grundsatzes vorgelagert ist und mit dieser nicht vermengt werden darf. Denn es
geht bei dieser Prifung darum festzustellen, ob die Anwendung des fir kombi-
nierte Zeichen geltenden Pragungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit ei-

nes Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

Solche besonderen Umsténde lassen sich vorliegend jedoch nicht feststellen; sie
ergeben sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden insbesondere nicht
daraus, dass die Widersprechende Uber eine Reihe eingetragener Einwortmarken
mit dem Anfangsbestandteil ,dore” verfligt. Zwar kann die zu einem Wort zusam-
mengesetzte Kombination einer Produktkennzeichnung mit einer bekannten Fir-
menbezeichnung bzw. einem bekannten Serienbestandteil dem Verkehr Veran-
lassung geben, die Bezeichnung zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeich-
nung aufzufassen. So ist der BGH bei dem (Einwort-)Zeichen ,Pantohexal” (fur
Arzneimittel) davon ausgegangen, dass der Verkehr trotz der Zusammenschrei-
bung die ihm bekannte Firmenbezeichnung ,-hexal“ erkennt, kombiniert mit der
Produktkennzeichnung ,Panto-“ (BGH GRUR 2008, 905, Nr. 26, 38 - Pantohexal).
Entsprechendes gilt auch fir eine (einteilig ausgebildete) Kombination eines
Stamm- bzw. Serienbestandteils mit einer Produktkennzeichnung (vgl. Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8 9 Rdnr. 412, 414). Voraussetzung in bei-

den Fallen ist jedoch eine entsprechende Verwendung des Firmen- bzw. Serien-
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bestandteiles im geschéftlichen Verkehr und eine damit verbundene Préasenz des
Unternehmens- bzw. Serienbestandteils auf dem Markt. Zur Benutzung ihrer Mar-
ken mit dem Bestandteil ,dore” hat die Widersprechende jedoch trotz entspre-
chender Ruge seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nichts vorgetragen.
Es ist weder dargelegt noch liquide, dass die Widersprechende eine Serie von
Marken mit dem Stammbestandteil ,dore“ verwendet bzw. bereits zum Zeitpunkt
der Anmeldung der jungeren Marke verwendet hat (vgl. dazu Strobele/Hacker,
a.a. 0., 8§ 9 Rdnr. 492). Auch das Arzneimittelverzeichnis ,Rote Liste* weist so-
wohl in der Ausgabe 2010 als auch aktuell nur ein Praparat mit dem Bestandteil
,dore“ aus, namlich ein mit der Widerspruchsmarke versehenes Erkaltungsprapa-
rat. Ein weiteres in der ,Roten Liste” flr die Widersprechende aufgefiihrtes Préapa-
rat ,Dorithricin®“ kann insoweit aufgrund der Abweichung ,Dore-“ gegenlber
,Dori-“ nicht beriicksichtigt werden. Ohne eine entsprechende Benutzung der Mar-
kenfamilie durch die Widersprechende ist vorliegend aber nichts dafir ersichtlich,

dass der Verkehr ,dore” als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

Andere besondere Umstande zeigt die Widersprechende nicht auf und kénnen
auch seitens des Senats nicht festgestellt werden. Insbesondere reicht es insoweit
nicht aus, dass ein Zeichenteil moglicherweise beschreibender Natur ist, wie es
vorliegend fur ,-grippin“ in Betracht kommt. So hat auch der Bundesgerichtshof im
Fall des Zeichens ,KOHLERMIXI* (fur Kichengerate) keinen Anlass gesehen, von
einer zergliedernden Betrachtungsweise des Verkehrs auszugehen, weil
,KOHLER-“ keine im Verkehr bekannte Herstellerkennzeichnung war (BGH GRUR
2010, 729, Nr. 35 - MIXI). Dass ,-MIXI* fir Kiichengerate deutliche beschreibende
Anklange aufweist, hat insoweit keine Rolle gespielt. Folgerichtig ist auch im Hin-
blick auf die Marke ,VOLKSWAGEN" noch einmal auf die ausgepragte Klammer-
wirkung der einteiligen Zeichenbildung hingewiesen worden. Dartber hinaus hat
der Bundesgerichtshof ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass der glatt beschrei-
bende Charakter des Zeichenteils ,-WAGEN* es nicht rechtfertigt, von einer Uber-
windung dieser Klammerwirkung auszugehen (BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 35 -
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).


http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/mk2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE304082013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

-14 -

Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die Wider-
spruchsmarke ,Doregrippin® ungeachtet ihrer einteiligen Ausbildung als kombi-
niertes Zeichen auffasst. Die jungere Marke stellt vielmehr eine geschlossene Ge-
samtbezeichnung dar, bei welcher der Verkehr keine Veranlassung hat, zwischen
einem pragenden Bestandteil ,-grippin und einem vernachlassigungsfahigen Be-
standteil ,Dore” zu unterscheiden. Fur eine Erdrterung des pragenden Charakters
des Wortteils ,-grippin“ ist daher kein Raum. Vielmehr hat es bei einem Gesamt-
vergleich der Zeichen zu bleiben, bei dem sich diese - wie ausgefuhrt - hinrei-

chend unterscheiden.

c) Ungeachtet dessen koénnte selbst bei Unterstellung einer Wahrnehmung der
Marke Doregrippin als zusammengesetztes Zeichen bzw. Kombinationsmarke
nicht von einer Pragung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil ,-grippin®
ausgegangen werden; vielmehr kommt dem Bestandteil ,Dore“ auch in diesem

Fall eine das Gesamtzeichen mitpragende Bedeutung zu.

Der Widersprechenden ist zwar zuzugeben, dass bekannte oder zumindest er-
kennbare Herstellerangaben oder ein (allgemein bekannter) Stammbestandteil
einer Zeichenserie neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hinter-
grund treten, wenn namlich der Verkehr nicht in der Herstellerangabe, sondern in
den abweichenden Bestandteilen die Produktkennzeichnung und damit den kenn-
zeichnungsmaligen Schwerpunkt sieht (st. Rspr., vgl BGH GRUR 1996, 404, 405
- Blendax Pep; GRUR 1997 897, 898 - IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 - Winter-
garten; zuletzt BGH GRUR 2012, 64 Nr. 18 - Maalox/Melox-GRY). Dieser Erfah-
rungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Wirdigung des Einzelfalls
unter Heranziehung aller Umstande nicht zu einem abweichenden Ergebnis fuhren
kann (vgl. BGH, GRUR 2008, 905 Rn. 27 - Pantohexal). So kann insbesondere
nicht von kennzeichnungsmanigem Zurlcktreten des Firmen- oder Serienbestand-
teils hinter dem anderen Bestandteil ausgegangen werden, wenn diesem nur eine
geringe Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O, 89
Rdnr. 415 m. w. N).
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Im hier mafl3geblichen Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen hat der BGH ein
solches Zurucktreten des Firmen- oder Serienbestandteils hinter dem anderen
(produktkennzeichnenden) Bestandteil verneint, wenn dieser entsprechend der bei
Arzneimitteln Ublichen Praxis durch Anlehnung an eine Wirkstoffangabe (INN) ge-
bildet worden ist, so dass er Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und der-
gleichen jedenfalls fur den Fachmann erkennen lasst (sog. ,sprechende Zeichen®).
Dies begriindet er damit, dass jedenfalls die in diesem Fall in erster Linie ange-
sprochenen Fachkreise den jeweiligen Firmen- bzw. Serienbestandteil wegen der
beschreibenden Anlehnung des produktkennzeichnenden Zeichenbestandteils an
die Wirkstoffangabe zur sicheren Unterscheidung der Produkte nicht vernachlas-
sigen werden und diesen als (mitpragenden) Stammbestandteil einer Zeichenserie
bzw. Firmenbestandteil erkennen (vgl. z. B. BGH, GRUR 2002, 342, 344
ASTRA/ESTRA-Puren; GRUR 2008, 905, Rn. 27 Pantohexal; GRUR 2012, 64,
Nr. 18 - Maalox/Melox-GRY). Diese Entscheidungen verdeutlichen, dass fiur die
Frage einer Vernachlassigung einer Herstellerangabe bzw. Stammbestandteils
innerhalb eines Gesamtzeichens neben der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der
Herstellerangabe oder des Stammbestandteils vor allem die Kennzeichnungskraft
der Produktbezeichnung mafRgeblich ist, wobei nicht nur eine Schutzunfahigkeit
des fraglichen Bestandteils, sondern bereits eine durch warenbeschreibenden
Gehalt reduzierte Kennzeichnungskraft zu dem Ergebnis fiihren kann, dass eine
die Gesamtmarke pragende Bedeutung dieses Bestandteils und ein Zurticktreten

des Unternehmenshinweises zu verneinen ist.

Dies gilt auch vorliegend fur den mit der angegriffenen Marke weitgehend tberein-
stimmenden Bestandteil ,-grippin“ der Widerspruchsmarke. Denn nicht nur der
Fachverkehr, sondern auch allgemeine Verkehrskreise werden darin sofort und
ohne weiteres einen Hinweis auf das Indikationsgebiet der Arzneimittel der Wider-
spruchsmarke (Grippe) erkennen. Die Abwandlung gegeniber der schutzunfahi-
gen Indikationsangabe ,Grippe“ beschrankt sich letztlich nur auf die Ersetzung des
Vokals ,e“ am Wortende durch die bei Arzneimittelmarken haufig anzutreffende

Endung ,-in“. Auch wenn ,-grippin“ aufgrund der im Arzneimittelbereich Ublichen


http://www.juris.de/jportal/portal/t/r9d/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=160&numberofresults=207&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE305952008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/r9d/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/r9d/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/rni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=152&numberofresults=207&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

-16 -

Praxis, sog. ,sprechende Zeichen® zu bilden, nicht als schutzunfahig angesehen
werden kann, so tritt die Anlehnung daran deutlich hervor und ist — anders als bei
einem an einen INN angelehnten Markenbestandteil wie z. B. ,Panto” oder ,Melox"“
— auch fur allgemeine Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar. Diesem Bestand-
teil kann dann aber entgegen der Auffassung der Widersprechenden wegen sei-
nes ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts und der damit ver-
bundenen Kennzeichnungsschwache — welche deutlicher ausgepréagt ist als bei
Marken, die aus ,verklrzten Wirkstoffangaben® gebildet sind — kein entscheiden-
des Gewicht fur die Begrindung einer Verwechslungsgefahr beigemessen wer-
den. Vielmehr wird der Verkehr auch den weiteren Bestandteil ,Dore” als fur die

Identifikation und Kennzeichnung des Produkts wesentlichen Bestandteil ansehen.

Unter Berucksichtigung der mal3geblichen Faktoren scheidet damit die Gefahr

unmittelbarer Verwechslungen aus.

3. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, scheidet von vornherein aus, da die angegrif-
fene Marke von dem als Stammbestandteil in Betracht kommenden Zeichenbe-

standteil ,Dore” keinen Gebrauch macht.

4. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei der Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede
zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbin-
dungen zwischen den Markeninhabern her. Eine solche Verwechslungsgefahr
kann nur bei Vorliegen besonderer Umstdnde angenommen werden (vgl. BGH
GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2008, 903, Nr. 31 - SIERRA
ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057, Nr. 37 - airdsl). Dass ein Zeichen geeignet
ist, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht
(vgl. BGH GRUR 2009, 772, 777, Nr. 69 - Augsburger Puppenkiste). Besondere
Umstande, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne recht-

fertigen, bestehen hier aber nicht. Die Vergleichsmarken sind mit Blick auf die
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dargelegten, deutlichen Abweichungen zu weit voneinander entfernt, um den
Schluss auf eine Ursprungsidentitat oder sonstige wirtschaftliche oder organisato-
rische Verbindungen zwischen den Anbietern der mit den Vergleichsmarken ge-

kennzeichneten Waren nahezulegen.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn infolge einer selbstandig kennzeich-
nenden Stellung des Bestandteils ,-grippin“ kommt ebenfalls nicht in Betracht. Die
Frage nach der selbstdndig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt
sich nur dann, wenn eine &altere Marke oder zumindest der pragende Bestandteil
der alteren Marke in ein jingeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und
dort keine den Gesamteindruck pragende Wirkung entfaltet (vgl. EUGH GRUR
2005, 1042, 1044, Nr. 37 - THOMSON LIFE; Strobele/Hacker, a.a.O., 89
Rdn. 455 m. w. N.). Das ist hier nicht der Fall.

5. Nach alledem ist die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-

chen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die Aufer-

legung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsheschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass
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. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker Meiser Merzbach
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