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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Verflgungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zusténdig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) erhoben und der verlangte K ostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die BeschwerdefUhrerin durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Auf die
Beschwerde ist demnach einzutreten.

E.21

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit
der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5
f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dartUber zu verfiigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E.22

Gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der dliteren Marke gegen eine jiingere
Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung deren Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 10. November 2011
von der dlteren Marke CH-Nr. 604'520 "DROSSARA" erhobene Widerspruch frist- und
formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

E.31

Zeichen sind geméss Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG vom Markenschutz ausgeschl ossen, wenn
sie einer dlteren Marke dhnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechsungsgefahr ergibt. Die
Beurteilung der Verwechs ungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im
Erinnerungshild des L etztabnehmers (BGE 121 |11 378 E. 2a"BOSS/BOKS', BGE 119 1I
473 E. 2d "Radion/Radiomat”; Urteile des Bundesverwal tungsgerichts B-7934/2007 vom
26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid”, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2
"Focus/Pure Focus', B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera’; siehe



auch Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Buren / Lucas David [Hrsg.],

Schwei zerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel 2009 [hiernach:
Marbach, SIWR 111/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den
geschutzten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anforderungen zu
stellen, je @nlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Lucas
David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/M uster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

E.3.2

Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geméss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist
ausschlaggebend, ob aufgrund der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befiirchten sind,
welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefahrden
(BGE 127 111 166 E. 2a"Securitas'). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen fur das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die
Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhénge
vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben
Unternehmen stammen (" mittelbare Verwechslungsgefahr”, vgl. BGE 128 111 97 f. E. 2a
"Orfina/Orfina", BGE 127 111 166 E. 2a" Securitas’, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 111 382 ff.
"Kamillosan").

E.33

Weiter sind bei der Beurteilung der V erwechslungsgefahr im Einzelfall der
Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen
nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den
Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berticksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des européi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). FUr schwéchere Marken ist der geschiitzte
Ahnlichkeitsbereich kleiner als fir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE
122 111 382 E. 2a"Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom
3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE
[fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c/ANNA MOLINARI"). Als
schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an
Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3
"Pernaton/Pernadol”, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 5 "Aromata/Aromathera’). Stark sind demgegentiber Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt
haben (BGE 122 |11 382 E. 2a"Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Marbach, SIWR 111/1, N. 979 mit
Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6
und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der RKGE vom 26.
Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die
Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten



Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande zu
beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R
Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

E.4

In elnem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise fir die im Widerspruch
stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in:
sicl /2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist
das Warenverzeichnis der dteren Marke (vgl. Joller, aa.O., Art. 3 N. 49).

E. 41

Nach der jingeren Rechtsprechung ist in Féllen, bei welchen ein Zeichen allgemein fir
pharmazeutische Préparate registriert ist, vom Versténdnis der entsprechenden Fachkreise
auszugehen, aber (unabhéngig von einer allfalligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des
Endverbrau-chers zu beachten (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. Mérz 2013 E. 4.1 "Zurcal/Zorcaa', mit Rechtsprechungshinweisen).

E.4.2

Vorliegend ist die Widerspruchsmarke fir " pharmazeutische Produkte” in Klasse 5
eingetragen. Als massgebende Verkehrskreise sind daher Fachkreise wie Apotheker und
Arzte sowie das allgemeine Publikum, d.h. der erwachsene Endabnehmer, zu betrachten
(vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. M&arz 2013 E. 4.2
"Zurcal/Zorcaa').

E.43

Esist schliesslich davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines
Medikaments bzw. eines pharmazeutischen Produktes regelmassig aufmerksamer ist als
beim Kauf eines anderen Produktes (vgl. zum Ganzen Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. Mérz 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala", mit
Rechtsprechungshinweisen).

E.5

In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren der Klasse 5 der sich
gegenlberstehenden Marken ist festzustellen, dass diese unbestrittenermassen gleichartig
sind. Wahrend die Widerspruchsmarke Markenschutz im Zusammenhang mit
"Pharmazeuti sche Erzeugnisse" beansprucht, hat die angefochtene Marke ihr Zeichen fir
"Pharmazeutische Produkte” hinterlegt. Ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation
gelten pharmazeutische Praparate als hochgradig gleichartig (vgl. Entscheid der RKGE vom
15. Méarz 2005 "Silkis/Sipqis’, verdffentlicht in: sic! 2005, 576 E. 6). Esist deshalb - auch
ungeachtet einer allfalligen Rezeptpflicht - davon auszugehen, dass eine
Warengleichartigkeit vorliegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1760/2012 vom
11. M&z 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcaa").

E.6

Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 5 beanspruchten Waren gilt es nun
zu prifen, ob vorliegend eine Zeichendhnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu
kl&ren, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie
ahnlich die Marken sein durfen, die jene neben sich zu dulden hat.

E.6.1.1



Entscheidend bei der Beurteilung der Ahnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck,
den die Zeichen bei den massgebenden V erkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR 111/1,
N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
"Adwista/ad-vista' mit Hinweisen; siehe auch Marbach, SIWR 111/1, N. 705), doch gilt es
zu berlcksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht
gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die
Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April
2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangs aufig
eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, SIWR 111/1, N. 867 f.), weshalb es
wesentlich durch das Erscheinungshild der kennzeichnungskréftigen Markenelemente
gepragt wird (BGE 122 111 386 E. 2a"Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie
Markenbestandteile dirfen jedoch bei der Beurteilung der Markendhnlichkeit nicht einfach
ausgeblendet werden (Marbach, SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 111 382 E. 5b
"Kamillosan"; Willi, aa.O., Art. 3N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und
inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwéache
beeinflussen (Marbach, SIWR 111/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbrau”).
Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zuléssig
(Marbach, SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 11 400 "Eden Club").

E.6.1.2

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt
gepragt (Marbach, SIWR 11/1, N. 872 ff.). Den Wortklang prégen insbesondere das
Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, wahrend das
Schriftbild vor allem durch die Wortlange und durch die Eigenheiten der Buchstaben
gekennzeichnet ist (BGE 122 111 382 S. 388 E. 5a"Kamillosan"; BGE 121 111 377 S. 379 E.
2b "Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. Mérz 2010 E.
5"DERMOXANE/DERMASAN").

E.6.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "Drossara” und "Drosiola’ gegentiber. Beide
Zeichen sind mit 8 Buchstaben gleich lang und haben - entgegen der Ansicht der
Beschwerdefihrerin, welche die angefochtene Marke in DRO-SI-O-LA aufteilt - drei
Silben. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-A", jene der angefochtenen
Marke "O-1-O-A". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "D-R-S-S-R" und
"D-R-S-L" gegentiber, wobei sich gleich viele Konsonanten gegeniberstehen, denn das
doppelte "s" wird nicht al's einzelner Buchstabe gezéahlt (Urtell des

Bundesverwal tungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 5.2 "CIZEL L O/SCIE-
LO"). Gemeinsam sind beiden Zeichen die Anzahl Buchstaben und Silben, sowie der
Wortanfang "Dros" und die Endung auf "A". Es liegen dadurch schriftbildliche und
klangliche Gemeinsamkeiten vor, wobei |etztere vor allem bezlglich den
Anfangskonsonanten und dem Endvokal "-A" bestehen. Schliesslich sind beide Zeichen
lexikalisch nicht erfasst und weisen - unstreitig - keinen bestimmbaren Sinngehalt auf.

E.6.3

Damit ist eine Zeichendhnlichkeit, welche durch die klangliche und schriftbildliche
Ahnlichkeit im jeweiligen Zeichenanfang begriindet wird, zu bejahen. Zwar besteht keine



sinngehaltliche Ubereinstimmung, doch geniigt bei reinen Wortmarken grundsétzlich schon
eine Ubereinstimmung unter einem der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und
Sinngehalt um die Zeichendhnlichkeit zu bejahen (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.5 "FUCIDIN/Fusi-
derm"). Die Vorinstanz hat die Zeichendhnlichkeit zu Recht bejaht.

E.7

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berticksichtigung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die
massgeblichen Verkehrskreise bel der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen,
Uber die Verwechsungsgefahr zu urteilen.

E.71

Die Frage der Verwechs ungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide fir
Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung wiederholt beschéftigt. Das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewohnlich bejaht, wenn die Marken sich
entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78
[1 381 E. 1 "Alucol/Aludrox”, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 E. 2.5
"CIZELLO/SCIELQ", mit weiteren Hinweisen). Dabel kommt dem Wortanfang in der
Regel eine erhéhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedéachtnis haften bleibt (BGE 127 I11
160 E. 2b/cc " Securitas/Securicall", BGE 122 111 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally",
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]" und B-7934/2007
vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). Unbetonte Wortendungen fallen bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. Joller, aa.O.,
Art. 3Rz. 153; BGE 112 11 362 E. 2 " Seccolino/Escolino”; Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3
"Lawfinder/Lexfind.ch [fig.]"; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 " Seropram/Citopram™).

E.7.2

Bel der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichensist zunéchst festzuhalten, dass
sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt
(Joller, aa.0., Art. 3N. 81). Die Widerspruchsmarke "Drossara’ ist lexikalisch nicht erfasst
und kann auch nicht in lexikalisch bestimmbare Elemente unterteilt werden. Es handelt sich
um ein Fantasiezeichen, dessen Sinngehalt unbestrittenermassen im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren der Klasse 5 keinen Gemeingutscharakter hat. Die
Kennzeichnungskraft einer derartigen Marke und ihr Schutzumfang sind daher
grundsétzlich normal (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. Mérz
2013 E. 6.2 "Zurcal/Zorcala"; Joller, aaO., Art. 3Rn. 81).

E. 731

In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdegegnerin in ihrem Widerspruch geltend,
dass die Widerspruchsmarke bzw. dessen Zeichenelement "DROSSA" Seriencharakter
aufweise und aus diesem Grund einen erweiterten Schutzbereich habe (vgl.
Widerspruchschrift vom 10. November 2011, Rn. 8 ff.). Sie behauptete, die
Widerspruchsmarke bilde zusammen mit ihren schweizerischen V oreintragungen, welche
allesamt den Bestandtell "Drossa" im Zei chenanfang aufftihren und Schutz fir das von der
Widerspruchsmarke beanspruchte " Pharmazeuti sche Produkt” der Klasse 5 beanspruchen,
eine Markenserie. Es sind dies die Marken Drossadin (Nr. 2P-276541), Drossafol (Nr.



500862), Drossa (Nr. 520787), Drossadinetten (Nr. 564332), Drossadinol (Nr. 564333),
Drossadolor (Nr. 569455), Drossax (Nr. 604521), Drossant (Nr. 604522) und Drossandia
(Nr. 604523). Die Vorinstanz kam in ihrem Widerspruchsentscheid vom 27. Juni 2012 zum
Schluss, dass sich die Beschwerdegegnerin nicht auf den erweiterten Schutzumfang einer
Serienmarke berufen kénne, da sie die Bekanntheit der Serie beim Publikum nicht
hinreichend substantiiert habe (vgl. Ziff. D4 der angefochtenen Verfiigung vom 27. Juni
2012). Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren ihre Zugehorigkeit
zu einer Markenserie von sich aus nicht mehr thematisiert. Hingegen griff die
Beschwerdefiihrerin diese Thematik in ihrer Beschwerdereplik dahingehend wieder auf,
dass sie feststellte, dass der Markenbestandteil "Drossa’ dem Hauptbestandteil der Firma
der Beschwerdegegnerin entspreche, was "branchentblich” sai (vgl. Beschwerdereplik vom
6. Dezember 2012, Rn. 5). Damit s&i es - "obschon es der Widersprechenden im
erstinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, die behauptete Serienmarke geniigend
darzulegen" - fur die massgeblichen Verkehrskreise naheliegend die Widerspruchsmarke in
"Drossa + irgendwas" aufzuteilen (vgl. Beschwerdereplik vom 6. Dezember 2012, Rn. 5).
An diese Feststellung knlipfte die Beschwerdegegnerin wiederum an, und beantragte, dass
die BeschwerdefUhrerin auf ihre Aussage behaftet werde und entsprechend Einigkeit tber
das Vorliegen einer Markenserie bestehe (vgl. Beschwerdeduplik vom 4. M&rz 2013, Rn. 3

).
E.7.3.2

Hierzu ist zundchst festzuhalten, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke durch deren
Verwendung in einer Markenserie gestarkt werden kann (vgl. Joller, aa.O., Art. 3 N. 101;
Willi, aa.O., Art. 3 N. 116). Die Zugehdrigkeit einer Widerspruchsmarke zu einer
Markenserie kann im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzumfangs
berlicksichtigt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur
Im Register aufgenommen, sondern dem massgebenden Publikum aufgrund ihres
Gebrauchs tatsachlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5076/2011 E. 9.1 "Doppelrhombus [fig.]/UNLIMITED [fig.]", mit Hinweisen). Die Serie
muss dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsversténdnis verankert sein, dass
der Inhaber den gemeinsamen Markenbestandteil fir eine Vielzahl von Marken beniitzt
(vgl. Marbach, SIWR [11/1, N. 966; Willi, aa.O., Art. 3N. 116).

E.7.33

Nun ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Beschwerdefhrerin das Bestehen
einer Serienmarke sowie insbesondere deren Bekanntheit beim Publikum anerkannt habe.
Dieser Einschétzung kann sich das Gericht nicht anschliessen: Wohl besteht im
Widerspruchsverfahren trotz Untersuchungsmaxime eine Mitwirkungspflicht der Parteien
und damit die Moglichkeit, Sachverhalte - analog einem Zivilverfahren - als zwischen den
Parteien anerkannt festzustellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars[fig.]/Army tex [fig.]"). Allerdings besteht zwischen
der Beschwerdefihrerin und der Beschwerdegegnerin vorliegend einzig dahingehend eine
Ubereinstimmung, dass in Pharmamarken haufig die Firma der Herstellerin - oder einen
Teil dessen - integriert, und diese Tatsache den massgebenden Abnehmern bekannt ist.
Mehr und insbesondere nicht das Bestehen und die Bekanntheit einer Serienmarke, hat die
Beschwerdefiihrerin aber entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zugestanden.
Ganz abgesehen davon, ob eine Parteianerkennung alleine zur Bejahung des Bestehens
einer Markenserie Uberhaupt herangezogen werden kdnnte, was gegenwartig offen bleiben



kann, ist vorliegend einzig darauf abzustellen, dass bei Marken fir Pharmazeutika die Firma
der Herstellerin haufig Markenbestandteil ist. Daraus kann die Beschwerdefihrerin
allerdings nichts mehr zu ihren Gunsten ableiten. Die "markttbliche” Zusammensetzung
der Widerspruchsmarke schmélert deren Kennzeichnungskraft namlich jedenfalls nicht,
wenn "Drossa’ dem Publikum als Bestandteil der Firma der Beschwerdegegnerin bekannt
ist.

E.7.34

Schliesslich hat die Beschwerdegegnerin die angebliche Bekanntheit der Markenserie im
Beschwerdeverfahren selber nicht weiter substantiiert, selbst alssiein der
Beschwerdeduplik die entsprechende Bemerkung der Beschwerdeftihrerin aufnahm (vgl. E.
7.3.1 hiervor). Wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren, beschrénkte sie sich auf die
Angabe der Registereintrdge der Voreintragungen. Esist daher im Einklang mit der
Vorinstanz festzustellen, dass mit diesen Angaben alein die Bekanntheit der Serie beim
Publikum nicht hinreichend substantiiert wird.

E.7.35

Damit steht fest, dass das Bestehen einer Markenserie weder von der Beschwerdefihrerin
anerkannt noch von der Beschwerdegegnerin rechtsgentiglich dargelegt wurde. Die
Beschwerdegegnerin kann sich in der Folge nicht auf eine erhéhte Kennze chnungskraft
aufgrund einer Zugehorigkeit zu einer Serienmarke berufen. Es ist daher von einem Zeichen
mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. E. 7.2 hiervor).

E.74

Im Sinne einer gesamthaften Wurdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass
die Vergleichszeichen beziiglich den ersten drei (bzw. rein optisch bei Trennung des
Doppel-S vier) Buchstaben und dem Endbuchstaben "A" tibereinstimmen. Diesbeziiglich
besteht grundsitzlich eine klangliche Ahnlichkeit. Auch ist zu beriicksichtigen, dass die
Warenidentitét einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. Mérz 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita’).
Indessen ist festzustellen, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Ubereingtimmung in
den weiteren Silben besteht. So unterscheidet sich "ssara" klanglich wie schriftbildlich in
nicht unerheblicher Weise von "siola". Dies gilt umso mehr, wenn nur die letzen vier
Buchstaben "sara" und "iola" verglichen werden. Wahrend die Widerspruchsmarke mit
einem scharfen "'s" ausgesprochen wird und als Vokal einzig ein "a" hat, enthdt die
angefochtene Marke mit "i" und "0" unterscheidbare VVokale und das"s" weich wird
ausgesprochen. Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und
der leicht erhdhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist davon auszugehen, dass die
Abnehmer die beiden Marken aufgrund der unterschiedlichen Mittel- und Endsilben
voneinander unterscheiden (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober
2013 E. 5.7 "CIZELLO/SCIELQ").

E.75
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene

Verfligung aufzuheben ist.

E.8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWV G und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).



E.81

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafr im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das
Interesse der Widersprecherin an der L éschung, beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
wurde alerdings zu weit flhren und kénnte im Verhatnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafir im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachwel se verlangt wirden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 |11 492
E. 3.3 "Turbinenfuss', mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die
Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Da diese der Beschwerdegegnerin
aufzuerlegen sind, ist der Beschwerdefthrerin der in dieser Hohe geleistete

K ostenvorschuss zuriickzuerstatten.

E.82

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die BeschwerdefUhrerin unterlegen. Aufgrund des

V erfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug
auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen
Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.- festgelegt und von der Beschwerdefuhrerin
vorgeleistet. Sie verbleiben bei der Vorinstanz. Der unterliegenden Beschwerdegegnerin
werden die Kosten fir das erstinstanzliche Verfahren auferlegt und sie hat diese der
Beschwerdefihrerin zu ersetzen.

E.83

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen K osten zul asten des Beschwerdef Uihrers zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWV G in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Vorliegend
verlangt die Beschwerdefihrerin eine Parteientschadigung, reicht aber keine K ostennote
ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschadigung zugunsten der BeschwerdefUhrerin auf
Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 21.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das
Beschwerdeverfahren wurde Uber zwei Schriftenwechsel gefihrt, ging aber gleichwohl
nicht wesentlich tber den vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshab die
Beschwerdegegnerin der Beschwerdefuhrerin fur das Beschwerdeverfahren eine
Partelentschadigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) auszurichten hat.

E.84

Geméss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind.
Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin fir das erstinstanzliche Verfahren eine
Entschédigung von Fr. 1'000.- (inkl. MWST) zu. Angesichts des V erfahrensausgangs ist
diese Regelung aufzuheben. Entsprechend setzt das Bundesverwaltungsgericht die
Parteientschadigung fur das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'000.- (inkl. MWST)
zugunsten der Beschwerdefuhrerin fest.



E.9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwachst demnach
bei Zustellung in Rechtskraft.
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