BV Ger B-6600/2007 vom 23. Januar 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-01-23, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-6600_2007
FR: TAF B-6600/2007 du 23 janvier 2009

IT: TAF B-6600/2007 del 23 gennaio 2009

Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. August 2007 stellt eine Verfigung im Sinne des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren dar (VWVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. ¢). Diese Verfugung kann im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwal tungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff. VwV G i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese
beschwert und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist
daher zur Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2 MSchG z&hlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kdnnen Marken aus
Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht
entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 5f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dartiber zu verfugen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die
Eintragung von Zeichen, die mit seiner @teren Marke kollidieren, Widerspruch erheben
(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen
(Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begriindet, so wird die Eintragung ganz
oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E.4



Beide Parteien beanspruchen fur ihre jeweiligen Waren das Zeichen CEREZY ME. Geméss
Art. 3Abs. 1lit. b MSchG ist eine jiingere Marke vom Markenschutz ausgeschl ossen, wenn
siemit einer dteren identisch und fr gleichartige Waren oder Dienstlei stungen bestimmt
ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Unterscheidungsfunktion der
alteren Marke wird beeintrachtigt, sobald zu beflrchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Markenidentitét irrefiihren lassen und die Waren bzw.
Dienstleistungen entweder dem falschen Markeninhaber zurechnen (direkte
Verwechslungsgefahr) oder falsche Zusammenhénge vermuten (indirekte

V erwechslungsgefahr). Zwischen der Zeichendhnlichkeit und der Waren- bzw.
Dienstleistungsgleichartigkeit besteht eine Wechselwirkung (L. David, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N 8): Je dhnlicher sich die
Zeichen sind, desto grésser wird das Risiko von Verwechslungen und desto starker miissen
sich die Waren bzw. Dienstleistungen, fir welche die jungere Marke hinterlegt ist, von
denjenigen, fur welche die dltere registriert ist, abheben, um die Verwechslungsgefahr zu
bannen (vgl. BGE 122 |11 382 E. 3a Kamillosan). Im Falle identischer Marken sind somit
besonders strenge Anforderungen an den Waren- bzw. Dienstlei stungsabstand zu stellen.

E.5

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die L etztabnehmer auf den Gedanken kommen
konnen, die unter der Verwendung dhnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- oder V ertriebsstétten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Tell 5 Ziffer 7.6
der Richtlinien in Markensachen, Bern 2008, mit Hinweisen). Indizien fir die
Gleichartigkeit stellen insbesondere Substituierbarkeit sowie gleiche Technologie dar,
wahrend getrennte V ertriebskandl e gegen das Vorliegen von Gle chartigkeit sprechen (E.
Marbach, SIWR I11, 108 ff.).

E.6

Die Widerspruchsmarke geniesst Schutz in Klasse 5 fir injizierbare pharmazeutische
Préparationen fur die Behandlung der Gaucherkrankheit, alle fir die Behandlung von
Enzymmangel bei Menschen. Bei Morbus Gaucher handelt es sich um eine erbliche
Fettwechsel storung, bei der infolge eines Enzymdefektes Glukozerebroside vor allemin
Leber, Milz, Knochenmark und Lymphknoten gespeichert werden, was zur V ergrésserung
dieser Organe fuhrt (vgl. GEO Themenlexikon, Medizin und Gesundheit, Mannheim 2007,
S. 405; Pschyrembel Klinisches Worterbuch, 261 Aufl., Berlin 2007, S. 663).
Demgegeniber ist das jungere Zeichen fir Enzyme zur Verwendung in der
Brauereiindustrie in Klasse 1 eingetragen. Bei der Bierherstellung wird Gerste durch
Einweichen in Wasser zum Keimen gebracht, wodurch Enzyme aktiviert oder gebildet
werden, die spater den Abbau der verschiedenen Stoffe im Malz, vorallem der Stérke und
der Proteine, steuern (vgl. Meyers Grosses Universallexikon in 15 Banden, Mannheim,
Wien, Zirich 1981-86, Bd. 2, S. 427 f.). Die Verwendung des Enzympraparates der
Beschwerdegegnerin soll den Brauprozess vereinfachen und fir Kosteneinsparungen
sorgen, da das teure Malz bis zu hundert Prozent mit ungemal zter Sorghum-Hirse ersetzt
werden kdnne (vgl. www.novozymes.com). Den Parteien ist somit gemeinsam, dass sie flr
Waren im Bereich der Enzyme Markenschutz beanspruchen. Enzyme sind in allen lebenden
Organismen vorkommende, intrazellulér gebildete, hochmolekulare Proteine, die chemische



Reaktionen beschleunigen, indem sie den Reaktionsablauf unter niedrigen Temperaturen
erst ermoglichen. Bedingt durch neuere Methoden der Molekulartechnologie hat ihre
technologische Anwendung in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Einsatzgebiete
von in industriellen Massstab produzierten Enzymen sind unter anderem die
Arzneimittelherstellung, die Lebensmittelverarbeitung, die chemische Analytik, die
Energiegewinnung sowie die Waschmittelindustrie (vgl. Brockhaus, 21. Aufl., Mannheim
2006, S. 180 ff.).

E.7

Die Beschwerdefuhrerin ist der Auffassung, dass die Enzyme produzierende Industrie als
eine Branche zu betrachten sei, erfolge doch die Herstellung von Enzymen, egal fur
welchen Einsatzbereich sie nun bestimmt selen, aufgrund derselben technol ogischen
Grundsétze und Ablaufe in mehr oder weniger austauschbaren Betriebsstétten. Zudem
wurden sich ihre Produkte mit denjenigen der Beschwerdegegnerin Uberlappen, sei doch
letztere nicht nur im Markt fir Pharmazeutika, sondern auch im Diagnose-Markt tétig. Die
Beschwerdegegnerin bestreitet denn auch nicht Ahnlichkeiten im tiberlappenden
Branchenbereich der sich gegenuberstehenden Markeninhaber, vertritt jedoch die Meinung,
es kdnne nicht darum gehen, ob die Branche der Enzymproduzenten in irgendeiner Art
verbunden sei. Allein massgeblich sei die Frage einer Ahnlichkeit der sich
gegenuberstehenden Waren, weshalb nicht die Téatigkeitsbereiche und Produktsortimente
der beiden Parteien, sondern die durch die beidseitigen Warenlisten konkret definierten
Produkte zu vergleichen seien. Dagegen gabe es keine Anhaltspunkte fir eine

V erwechslungsgefahr, bestiinden doch zwischen hochspezifischen Medikamenten und
Brauereipraparaten weder Ahnlichkeiten hinsichtlich Produkteigenschaft und
Verwendungszweck noch lagen gemeinsame Marktteilnehmer bzw. gemeinsame
Verkehrskreise vor. Die Parteien gehen somit Ubereinstimmend davon aus, dass zwischen
Brauereipréparaten und Medikamenten fur Gaucherkranke an sich keine
Warengleichartigkeit besteht. Zwischen ihnen ist jedoch umstritten, ob dies auch dann der
Fall ist, wenn wie hier beide Produkte auf Enzymbasis beruhen. Zu prifen ist demnach, ob
ein warenubergreifender Enzymmarkt existiert und falls ja, ob ein solcher fur diein Frage
stehenden Produkte eine Warengleichartigkeit zur Folge hétte.

E.71

Zahlreiche Unternehmungen stellen Erzeugnisse auf Enzymbasis her, dominiert wird die
Enzymproduktion jedoch von wenigen Konzernen. So verfiigte die Beschwerdegegnerin
gemass der deutschen Bundesagentur fir Aussenwirtschaft im Jahre 2006 Uber einen Anteil
von 46 % am globalen Enzymmarkt. Ebenfalls zu den Global Playern zahlen die Firmen
DSM, Danisco sowie deren Division Genencor. Eine Betrachtung ihrer Produktsortimente
(vgl. www.novozymes.com, www.dsm-foodspecialties.com, www.danisco. com,
www.genecor.com) zeigt auf, dass diese Enzymhersteller in zahlreichen Einsatzgebieten
der Industrieenzyme, aber hdchstens am Rande im Pharmasektor tétig sind. So scheinen die
Unternehmen ihre Infrastruktur und ihr Know-How zwar zum Teil auch fur die Produktion
von Wirkstoffen fir die Human- und Veterinarmedizin, wie Blutplasmaproteine,
Impfsubstrate, Wachstumsfaktoren und Antibiotika, zu verwenden. Hingegen produzieren
sie keine Enzyme fir therapeutische Zwecke. Ebensowenig tut diesdie sich als
Welthummer Eins der Spezia enzymproduzenten bezeichnende Unternehmung Amano (vgl.
www.amano-enzyme.co.jp). Obwohl sie angeblich tber die grosste Auswahl an
Spezialenzymen verfugt, stellt sie fir den pharmazeutischen Gebrauch lediglich diverse



V erdauungsenzyme bzw. entztindungshemmende Enzyme enthaltende Préparate her. Kein
anderes Bild skizzieren die von der Beschwerdefihrerin eingereichten Beilagen. Ausihnen
ist ersichtlich, dass beide Parteien die Substanzen Maltase, Glukoamylase bzw. ein
Glukoamylase-Produkt, Lipase bzw. einen Lipase-Test, Urease, Hyaluronsiure sowie
Glukoseoxidase bzw. einen Glukoseoxidase-Test vertreiben. Bei den ersten drel Substanzen
handelt es sich um Verdauungsenzyme. Lipase ist eine Sammelbezeichnung fir eine
Gruppe fettspaltender Enzyme, die vorallem in der Bauchspeicheldriise gebildet werden
(vgl. Der Brockhaus Gesundheit, 6. Auflage, Leipzig Mannheim 2004, S. 742). Das in den
Lysosomen der Leber vorkommende Enzym Glukoamylase spaltet aus Glykogen oder
Starke Glykose ab (vgl. M. Zetkin / H. Schaldach, Lexikon der Medizin, 16. Auflage,
Wiesbaden 1999, S. 752). Maltase stellt ein von der Dinndarmschleimhaut gebildetes
Enzym dar, das Maltose, auch Malzzucker genannt, spaltet (vgl. P. Reuter, Springer
Lexikon Medizin, Berlin Heidelberg New Y ork 2004, S. 1314). Die Enzyme werden im
Nahrungserganzungssektor haufig fur Verdauungskomplexe verwendet (vgl. z.B. das
Préparat DigestZym unter http://www.sunsplash-europe.com/digestzym.cfm).
Demgegeniber dient das Glukoamylase-Produkt " Spirizyme" der Beschwerdegegnerin der
Aufrechterhaltung der fir den Garungsprozess erforderlichen Zuckerkonzentration
(http://Iwww.novozymes.com/en/MainStructure/

ProductsAndSol utions/Fuel +ethanol /Saccharification/Spirizyme/ Spirizyme). Auch handelt
es sich beim Produkt "Lipase Color" der Beschwerdefihrerin nicht um das Enzym Lipase
als solches, sondern um ein farbmetrisches Reagens zur Messung von Lipase, um eine akute
Pankreatitis, eine Entztindung der Bauchspeicheldriise, zu diagnostizieren
(http://www.genzymediagnostics.com/products/clinicalchem/ overview_lipase _color.asp).
Ureaseist ein bakterielles Enzym, dasim Darm Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid
gpaltet. Diese Eigenschaft dient im Urease-Test zum Nachweis von Heliobacter, ein die
Magenschleimhaut infizierendes Bakterium, und anderen urease-positiven Bakterien (vgl.
P. Reuter, aa. 0., S. 2215). Glukoseoxidase ist ein Enzym, das die Oxidation von Glukose
zu Glukonsdure und Wasser katalysiert. Es wird unter anderem zur Bestimmung des
Blutzuckers eingesetzt (vgl. Pschyrembel Klinisches Worterbuch, aa.O., S. 710). Diesist
auch beim Schnelltest "hCG Urine" der Beschwerdefuhrerin der Fall
(http://www.genzymediagnostics.com/products/pointofcare/ pointofcare_home.asp). Bei
Hyaluronsdure handelt es sich letztlich um ein hochviskdses Glukosamin, das vorallemin
der GelenkflUssigkeit, aber auch in Knorpel, Bindegewebe, Glaskdrper und anderen

K orpergeweben vorkommt. Sie wird aufgrund ihrer Fahigkeit Wasser zu binden zur
Behandlung der Arthrose und zur Unterspritzung von Falten eingesetzt (vgl. Der Brockhaus
Gesundheit, aa.O., S. 576). Auch findet sich Hyaluronséure oft in Antifaltencremes (vgl.
z.B. Nano Q 10 unter http://www.awamed.de/NANO+Q10+Anti+Aging.htm).
Zusammenfassend |&sst sich festhalten, dass manche Enzyme aufgrund ihrer chemischen
Eigenschaften vielseitig einsetzbar sind und daher gleichzeitig in der Industrie als auch im
Pharmasektor Anwendung finden konnen. Dies deutet darauf, dass sich die beiden
Branchen Uberlappen, was zwischen den Parteien denn auch nicht umstritten ist. So
produzieren die Hersteller von Industrieenzyme einerseits pharmazeutische A usgangsstoffe,
wie z.B. Blutplasmaproteine, Impfsubstrate, Wachstumsfaktoren und Antibiotika, an
welchen in der Medizin ein mengenmassig hoher Bedarf besteht und andererseits Stoffe, die
in der Lebensmitteltechnologie, wie z.B. Verdauungsenzyme, oder fir Kosmetika, wie z.B.
Hyaluronsaure, bendtigt werden. Demgegentiber stellen sie keine Enzyme zur Therapierung
seltener Erbkrankheiten her, steht doch bei solchen vielmehr eine langjahrige, kostspielige



Forschung al's eine kostenglinstige Massenproduktion im Vordergrund, weshalb nicht breit
diversifizierte Industrieenzymhersteller, sondern hoch spezialisierte

Biotechnol ogieunternehmen fur die Erzeugung pradestiniert sind. Auch wenn zwischen den
verschiedenen Bereichen keine exakte Abgrenzung moglich ist, so sprechen die
aufgefuhrten Indizien eher gegen das Vorliegen eines umfassenden Enzymmarktes.

E.7.2

Des Weiteren ist die Widerspruchsmarke nicht fir Enzyme al's solches, sondern fir
Medikamente zur Behandlung von Enzymmangel n eingetragen. Der Betroffenenhomepage
www.gaucher.de lasst sich denn auch entnehmen, dass neben der Enzymersatztherapie noch
andere pharmakol ogische Therapieformen existieren, so die Verabreichung von Analgetika
ohne Aspirin, verhindert letzteres doch die Blutgerinnung und ist daher fir
Gaucherpatienten ungeeignet, die Einnahme von entztindungshemmenden Medikamenten
gegen akute und chronische Schmerzen sowie die Anwendung des
Glucosylceramid-Synthase-Hemmstoffes "Miglustat”. Dieser blockiert die Entstehung von
Glukocerebroside, der Substanz, welche infolge des Enzymmankos bei Gaucherkranken nur
schwer abgebaut werden kann. Des Weiteren ergibt sich aus den auf der Homepage
www.cerezyme.com aufgefUhrten Produktinformationen, dass das Medikament der
Beschwerdefihrerin neben Enzymen auch andere Inhaltsstoffe, wie das osmotische
Diuretikum Mannitol (Zuckeralkohol) sowie Sodiumzitrat gegen die Blutgerinnung, enthélt.
Es l&sst sich demnach festhalten, dass sowohl das Vorhandensein aternativer
Behandlungsméglichkeiten der Gaucherkrankheit als auch der Umstand, dass
Enzymersatzpréparate nicht nur Enzyme beinhalten, gegen eine Warenglei chartigkeit
sprechen.

E.73

Ferner ist mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin darin einig zu gehen, dass
Pharmazeutika zur Behandlung von Morbus Gaucher und Zutaten zur Bierherstellung tber
eine unterschiedliche Zweckbestimmung verfiigen und nicht substituierbar sind. Auch
richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmerkreise, an Medizinal personen bzw.
Gaucherkranke einerseits sowie an Bierbrauer andererseits, und verfiigen al's Medikament
sowie a's Lebensmittel zusatz Gber unterschiedliche Vertriebskande. Selbst wenn die
Waren, wie von der Beschwerdefihrerin behauptet, in éhnlichen Betriebsstétten produziert
wurden, so geniigte dies insgesamt - auch unter Berticksichtigung der infolge der
Markenidentitét besonders hohen Anforderungen an den Warenabstand - nicht zur
Begriindung einer Warengleichartigkeit.

E.74

Die Beschwerdefuihrerin beruft sich im Ubrigen auf die besondere Bekanntheit der
Widerspruchsmarke. Es handle sich folglich um ein starkes Zeichen, weshalb ihm ein
erweiterter Schutzumfang zukomme. Zum Beweis dieser Behauptung verwies sie auf die
Eintragung der Widerspruchsmarke in 87 Landern sowie auf ihre Umsatzzahlen. ES muss
jedoch der Vorinstanz beigepflichtet werden, dass die eingereichten
Registrierungsurkunden keine Riickschllisse auf den Gebrauch der Marke erlauben und dass
essich bel der Liste "Cerezyme Historical Sales Analysis by Region & Country" lediglich
um eine betriebsinterne Zusammenstellung handelt. Des Weiteren stellen diein der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22. April 2002 aufgefuhrten weltweiten
Umsatzzahlen des M edikamentes von 580 bis 600 Millionen Dollar bzw. von 700 Millionen



Dollar lediglich Prognosen fur die Jahre 2002 und 2003 dar. Zudem relativieren dieim
Artikel erwédhnten extrem hohen Therapiekosten, die zwischen 100'000 und 150'000 Dollar
pro Patient und Jahr liegen, die auf der Liste ausgewiesenen, mit dem Préparat in der
Schweiz erzielten Jahresumsétze von rund 2.44 Millionen Dollar im Jahre 2002 bis 6.15
Millionen Dollar im Jahre 2006. Der BeschwerdefUhrerin ist es folglich nicht gelungen, die
geltend gemachte besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz zu
beweisen. Es muss daher von einem lediglich durchschnittlich starken Zeichen ausgegangen
werden. Einem solchen kommt kein erhéhter Schutzumfang zu.

E.8

Infolge Nichtvorliegens einer Warengleichartigkeit ist eine aus dieser und der
Markenidentitét resultierende Verwechsungsgefahr im Sinnevon Art. 3Abs. 11it. b

M SchG ausgeschlossen. Die Beschwerde erweist sich demzufolge al's unbegrindet, womit
sie abzuweisen und die Verfligung der Vorinstanz zu bestétigen ist. Bel diesem Ausgang
des Verfahrens wird die Beschwerdeftihrerin kostenpflichtig und es steht der
Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschadigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art.
64 Abs. 1 VWVG).

E.9

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwal tungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor
allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die
angefochtene Marke. Es wirde aber zu weit fihren und kénnte im Verhéltnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafir im
Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr.
40'000.- festzulegen (J. ZUrcher, Der Streitwert im Immaterialgiter- und
Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialguterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Biren /
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, Der
Rechtsschutz im Immaterialguterrecht, Basel 1998, 29 1.).

E. 10

Die Partelentschadigung ist aufgrund der eingereichten K ostennote festzusetzen. Ist wieim
vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die
Entschédigung aufgrund der Akten fir die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14
Abs. 2 Satz 2i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Wirdigung der massgeblichen Faktoren
erscheint eine Parteientschadigung der Beschwerdefihrerin an die Beschwerdegegnerin von
Fr. 2'500.- (inkl. MWST) fur das Beschwerdeverfahren angemessen.

E.11

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist deshalb
rechtskréftig.
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