URTEIL VOM 28. 10. 2009 — RECHTSSACHE T-80/08
URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)
28. Oktober 2009 *

In der Rechtssache T-80/08

CureVac GmbH mit Sitz in Tubingen (Deutschland), Prozessbevollmichtigter:
Rechtsanwalt F. Graf von Stosch,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten zunidchst durch M. Kicia, dann durch S. Schiffner als
Bevollmichtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und
Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Qiagen GmbH mit Sitz in Hilden (Deutschland), Prozessbevollméchtigte: zunéchst
Rechtsanwalt E. Krings, dann Rechtsanwilte V. von Bomhard, A. Renck und T. Dolde,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des
HABM vom 11. Dezember 2007 (Sache R 1219/2006-1) zu einem Widerspruchsver-
fahren zwischen der CureVac GmbH und der Qiagen GmbH

erldsst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ

unter Mitwirkung der Prisidentin M. E. Martins Ribeiro (Berichterstatterin) sowie der
Richter N. Wahl und A. Dittrich,

Kanzler: T. Weiler, Verwaltungsritin,

aufgrund der am 19. Februar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 4. Juni 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebe-
antwortung des HABM,

aufgrund der am 28. Mai 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung der Streithelferin,
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auf die miindliche Verhandlung vom 6. Mai 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 1. August 2003 meldete die Streithelferin, die Qiagen GmbH, nach der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke
(ABL 1994, L 11, S. 1) in geédnderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG]
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tiber die Gemeinschaftsmarke [ABI. L 78,
S. 1]) beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

Die angemeldete Marke ist das Wortzeichen RNAiFect.

Die Marke wurde fiir folgende Waren der Klassen 1, 5 und 9 des Abkommens von Nizza
tiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die
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Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung
angemeldet:

— Kilasse 1: ,,Chemische Erzeugnisse fiir gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke;
chemische Produkte fiir industrielle und wissenschaftliche Zwecke zur Behandlung
von Biopolymeren; biologische Wirkstoffe fiir Laboratorien zur Verwendung in
Wissenschaft und Forschung, ndmlich Puffer und Reagenzien, nimlich zur
Einfiilhrung von Molekiilen und Molekiilaggregaten, ndmlich Peptiden und/oder
Nukleinsduren, in Zellen, ndmlich prokaryotische oder eukaryotische Zellen;
chromatografische Materialien zur Verwendung in der Abtrennung, Reinigung
und Isolation von Biopolymeren und Reagenzien und Losungsmittel zur Aus-
fithrung chromatografischer Abtrennungen, Reinigungen und/oder Isolationsver-
fahren von Biopolymeren; Kits zur Einfithrung von Molekiilen und Molekiilag-
gregaten, namlich Peptide und/oder Nukleinséuren, in Zellen, namlich prokaryo-
tische oder eukaryotische Zellen; Transfektionsreagenzien®;

— Klasse 5:,Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Prépa-
rate fiir die Gesundheitspflege®;

— Klasse 9: ,Wissenschaftliche Apparate und Instrumente, insbesondere Instru-
mente und Apparate fiir Laborforschungs- und Testzwecke®.

Diese Anmeldung wurde am 27. September 2004 im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 39/2004 veréffentlicht.

Am 17. Dezember 2004 legte die Klagerin, die CureVac GmbH, gegen die angemeldete
Marke Widerspruch ein und berief sich auf eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009).
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Der Widerspruch wurde auf einen Teil der Waren gestiitzt, die von der am
29. November 2002 angemeldeten und am 28. Oktober 2004 unter der Nr. 2953768
eingetragenen Gemeinschaftswortmarke RNActive erfasst sind, ndmlich die folgenden
Waren der Klassen 1 und 5:

— Klasse 1: ,,Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke;
Reagenzien zu Forschungszwecken®;

— Klasse 5: ,,Chemische Erzeugnisse fiir medizinische Zwecke; pharmazeutische und
veterindrmedizinische Erzeugnisse, insbesondere Chemotherapeutika zur Tumor-
behandlung, Herzmittel und Prdparate zur Behandlung von Asthmatikern,
Rezeptoragonisten und Rezeptorantagonisten, Pharmazeutika zur Behandlung
neurologischer Erkrankungen, zur Behandlung von Infektionserkrankungen;
Priaparate zur Gesundheitspflege; didtetische Erzeugnisse fiir medizinische
Zwecke, insbesondere Substanzen zur Nahrungsergdnzung; Desinfektionsmittel;
Fungizide; Herbizide®.

Der Widerspruch richtete sich nur gegen die von der angemeldeten Marke erfassten
Waren der Klassen 1 und 5, ausschliefllich derjenigen der Klasse 9.

Mit Entscheidung vom 7. August 2006 wies die Widerspruchsabteilung den Wider-
spruch wegen Fehlens von Verwechslungsgefahr im Gebiet der Gemeinschaft zuriick.

Am 15. September 2006 erhob die Klagerin gegen die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung Beschwerde.
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Mit Entscheidung vom 11. Dezember 2007 (im Folgenden: angefochtene Ent-
scheidung) wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zuriick. Die
Beschwerdekammer schloss sich der von der Widerspruchsabteilung getroffenen
Feststellung an, dass die zu vergleichenden Waren identisch oder hochgradig dhnlich
seien. Die beiden Zeichen seien zwar kennzeichnungsschwach, da der Bestandteil
JRNA“ die Abkiirzung des englischen Wortes ,ribonucleid acid“ (im Deutschen
Ribonukleinsaure) sei, doch seien beide Marken unterschiedlich, und kein Marken-
inhaber diirfe die Abkiirzung ,RNA“ monopolisieren oder anderen Unternehmen
verbieten, sie zu gebrauchen oder in Marken einzugliedern, vor allem im Bereich der
pharmazeutischen Erzeugnisse. Die Verbraucher verstiinden die Bedeutung der
Abkiirzung ,RNA“ und wiirden nicht denken, dass alle Marken, die mit dieser
Abkiirzung anfingen, auf denselben Ursprung deuteten. Ihre Aufmerksamkeit werde
eher auf das unterscheidungskriftigere Wortende gelenkt. Die zwischen ,iFect” und
~ctive“ bestehenden Unterschiede erlaubten es, jede Verwechslungsgefahr auszu-
schliefen.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Eintragung der angemeldeten Marke RNAiFect zuriickzuweisen;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
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Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klédgerin die Kosten aufzuerlegen.

Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klédgerin samtliche Kosten aufzuerlegen.

In der miindlichen Verhandlung hat die Klagerin erklért, sie nehme ihren zweiten
Klageantrag zuriick. Diese Erkldrung ist in das Sitzungsprotokoll aufgenommen
worden.
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Rechtliche Wiirdigung

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstof3 gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Sie trégt vor, dass bestimmte von der dlteren Marke erfasste Waren und die in der
Markenanmeldung benannten Waren nicht als teilweise hochgradig &hnlich anzu-
sehen seien, sondern vielmehr identisch seien, da Letztere in ihren eigenen Waren
enthalten seien und so in identischer Weise von den sich gegeniiberstehenden Marken
erfasst wiirden.

Die Marke RNActive sei als jedenfalls durchschnittlich unterscheidungskriftig
anzusehen, weil sie als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei. Da sich beide
Marken an einen Durchschnittsverbraucher richteten, dem die Bedeutung des Kiirzels
»RNA® nicht bekannt sei, habe die dltere Marke zumindest durchschnittliche
Kennzeichnungskraft.

Die Zeichen seien zudem schriftbildlich dhnlich, da der Anfang der Worter identisch
sei. Bei Wortmarken sei neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsiibliche
Wiedergabeform vom Schutzgegenstand erfasst, was insbesondere fiir Grof$- und
Kleinschreibung gelte. Uberdies sei die klangliche Ahnlichkeit der Zeichen auf3erge-
wohnlich, und zwar wegen der Identitdt der ersten drei Buchstaben und weil sich die
Lautfolgen am Ende nur geringfiigig unterschieden. Auch bei einem begrifflichen
Vergleich der Zeichen gebe es eine auflergewdhnliche Ahnlichkeit, weil die iltere
Marke RNActive den deutschen Begriff ,aktiv“ enthalte, der als ein Synonym des
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deutschen Begriffs ,effektiv* oder ,einen Effekt aufweisend” angesehen werden konne.
Dieser Begriff sei in der angemeldeten Marke RNAiFect enthalten.

Aufgrund der Warenidentitidt, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
dlteren Marke und des Grades der schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen
Ahnlichkeit bestehe also fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

Das HABM und die Streithelferin beantragen, den Klagegrund zuriickzuweisen.

Wiirdigung durch das Gericht

Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des
Inhabers einer dlteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausge-
schlossen, wenn ,wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke und der
Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet
besteht, in dem die dltere Marke Schutz geniefit; dabei schlief3t die Gefahr von
Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der &lteren Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wird".

Altere Marken sind nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt
Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009) Gemeinschaftsmarken
sowie in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem fritheren Anmeldetag als
dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
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Nach stindiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die
Offentlichkeit glauben konnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus
demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen stammen (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. September 2008,
Boston Scientific/ HABM — Terumo [CAPIO], T-325/06, nicht in der amtlichen
Sammlung veroffentlicht, Randnr. 70 und die dort angefiihrte Rechtsprechung; vgl.
auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97,
Slg. 1998, 1-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17).

Zudem ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr fiir das Publikum unter
Beriicksichtigung aller relevanten Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen
(vgl. Urteil CAPIO, oben in Randnr. 23 angefiihrt, Randnr. 71 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung; vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997,
SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, und vom 22. Juni 2000, Marca Mode,
C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40).

Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den
in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein
geringer Grad der Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und
umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/
HABM, C-234/06 P, Slg. 2007, 1-7333, Randnr. 48, und Urteil des Gerichts vom
23. Oktober 2002, Matratzen Concord/ HABM — Hukla Germany [MATRATZEN],
T-6/01, Slg. 2002, 1I-4335, Randnr. 25). Die Wechselbeziehung zwischen diesen
Faktoren kommt im siebten Erwdgungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 zum
Ausdruck, wonach der Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsge-
fahr auszulegen ist, deren Beurteilung von zahlreichen Faktoren abhingt, u. a. vom
Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die
zwischen ihr und dem benutzten oder eingetragenen Zeichen hergestellt werden kann,
und dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen
den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. Urteil CAPIO, oben in
Randnr. 23 angefiihrt, Randnr. 72 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Ferner ist bei der umfassenden Beurteilung der Ahnlichkeit der einander gegeniiber-
stehenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen,
den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominier-
enden Elemente zu beriicksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94, der darauf abstellt, dass ,fiir das Publikum die Gefahr von
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Verwechslungen ... besteht”, geht ndmlich hervor, dass es fiir die umfassende
Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke
auf den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen
wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmiflig als Ganzes
wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil CAPIO, oben in
Randnr. 23 angefiihrt, Randnr. 73 und die dort angefiihrte Rechtsprechung; vgl. auch
entsprechend Urteile SABEL, oben in Randnr. 24 angefiihrt, Randnr. 23, und Lloyd
Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 23 angefiihrt, Randnr. 25).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf einen normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verstindigen Durchschnittsver-
braucher der betreffenden Waren abzustellen. AufSerdem ist zu beriicksichtigen, dass
sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Moglichkeit bietet, verschiedene
Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das
unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedéachtnis behalten hat. Zu
bedenken ist ferner, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach
Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann
(Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto
[Fifties], T-104/01, Slg. 2002, I1-4359, Randnr. 28, und vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/
HABM — Diesel [DIESELIT], T-186/02, Slg. 2004, 1I-1887, Randnr. 38; vgl
entsprechend Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 23 angefiihrt,
Randnr. 26).

Im vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke eine Gemeinschaftsmarke. Wie die
Beschwerdekammer in Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, ist
die Priifung auf die Européische Union zu erstrecken.

Wie die Widerspruchsabteilung auf S. 4 ihrer Entscheidung vom 7. August 2006
ausfiithrt und wie sich aus Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung ergibt, bestehen
die mafigeblichen Verkehrskreise aus den Verbrauchern der verfahrensgegenstandli-
chen Waren. Die Waren der Klasse 5 richten sich insbesondere an Apotheker und an
angemessen informierte, aufmerksame und verstindige Endverbraucher (Urteil des
Gerichts vom 5. April 2006, Madaus/HABM — Optima Healthcare [ECHINAID],
T-202/04, Slg. 2006, 1I-1115, Randnr. 23), die gleichwohl einen erhohten Aufmerk-
samkeitsgrad zeigen und bei ihrer Produktwahl von hoch qualifizierten Fachleuten
unterstiitzt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 26. April 2007,
Alcon/HABM, C-412/05 P, Slg. 2007, 1-3569, Randnr. 61, und Urteil ECHINAID,
Randnr. 33). Die chemischen Waren der Klasse 1 richten sich an ein Fachpublikum (vor
allem Chemiker und Labormitarbeiter), das einen noch hoheren Aufmerksamkeitsgrad
zeigen wird.
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Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Gefahr von
Verwechslungen zwischen den einander gegeniiberstehenden Zeichen ist im Licht
der vorstehenden Erwégungen zu priifen.

— Zur Warenihnlichkeit

Nach stindiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren
oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, die das Verhaltnis
zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehoéren insbe-
sondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als
miteinander konkurrierende oder einander erginzende Waren oder Dienstleistungen
(vgl. Urteil CAPIO, oben in Randnr. 23 angefiihrt, Randnr. 77 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Entgegen dem Vorbringen der Kligerin sind die fraglichen Waren, wie die
Beschwerdekammer unter Verweis auf die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung in
Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, nicht alle
identisch, sondern teilweise identisch und teilweise dhnlich. So sind z. B. die ,Kits zur
Einfiihrung von Molekiilen und Molekiilaggregaten und die ,,chemischen Erzeugnisse
fir medizinische Zwecke® hochgradig dhnlich, konnen aber nicht als identisch
angesehen werden.

Demnach ist die angefochtene Entscheidung in ihrer Beurteilung der Warenédhnlich-
keit zu bestétigen.
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— Zur Zeichenahnlichkeit

Wie bereits oben in Randnr. 26 dargelegt, ist bei der umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ahnlichkeit der betreffenden Marken in Bild,
Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken
hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskriftigen und dominierenden
Elemente zu beriicksichtigen sind (vgl. Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003,
Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS],
T-292/01, Slg. 2003, 11-4335, Randnr. 47, und CAPIO, oben in Randnr. 23 angefiihrt,
Randnr. 88 und die dort angefiihrte Rechtsprechung; vgl. entsprechend Urteil SABEL,
oben in Randnr. 24 angefiihrt, Randnr. 23).

Der Rechtsprechung ist ebenfalls zu entnehmen, dass zwei Marken &hnlich sind, wenn
sie aus der Sicht der mafigeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer
relevanter Aspekte mindestens teilweise iibereinstimmen (Urteile MATRATZEN,
oben in Randnr. 25 angefiihrt, Randnr. 30, und CAPIO, oben in Randnr. 23 angefiihrt,
Randnr. 89).

Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung ange-
nommen, dass trotz der aus der Identitit der ersten drei Buchstaben der Zeichen
resultierenden Ahnlichkeit die Unterschiede zwischen den Endungen ,iFect” und
~ctive” so grofs seien, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden konne.

Zu vergleichen sind folgende Zeichen:

Altere Marke Angemeldete Marke

RNACctive RNAIiFect
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Was erstens den bildlichen Vergleich angeht, ist festzustellen, dass die Zeichen beide
aus einem einzigen Wort mit jeweils acht Buchstaben bestehen, von denen die ersten
drei grof$ geschrieben und identisch sind. Die fiinf folgenden Buchstaben der &lteren
Marke sind in Kleinbuchstaben geschrieben, ebenso wie bei der angemeldeten Marke
mit Ausnahme des fiinften Buchstabens ,,F*“.

Die Ahnlichkeiten, die durch die Identitit der ersten drei Buchstaben entstehen,
werden aber durch die letzten fiinf Buchstaben der Zeichen deutlich abgeschwicht, die,
obwohl vier von ihnen in beiden Zeichen vorkommen, nicht in derselben Reihenfolge
stehen, was eine sehr unterschiedliche bildliche Wahrnehmung der Zeichen entstehen
lasst. Damit ergeben sich nach dem Gesamteindruck der Zeichen bildliche Unter-
schiede.

Entgegen der Ansicht der Klédgerin ldsst sich der angefochtenen Entscheidung nicht
entnehmen, dass die Beschwerdekammer sich damit begniigt hitte, die Zeichen in
Einzelbestandteile zu zerlegen, ohne das Gesamtbild zu beurteilen. Auch wenn es
ndmlich zu bedauern ist, dass die angefochtene Entscheidung in diesem Punkt nicht
sehr deutlich ist, hat die Beschwerdekammer mit ihrer Uberlegung in Randnr. 17 der
angefochtenen Entscheidung, dass trotz des gemeinsamen Bestandteils ,RNA“ die
Aufmerksambkeit eher auf das unterscheidungskriftigere Wortende gelenkt werde, und
mit der Schlussfolgerung, dass es dieser grofle Unterschied erlaube, jegliche
Verwechslungsgefahr auszuschliefien, die Zeichen umfassend beurteilt.

Selbst wenn man annéhme, wie dies die Klagerin vortrégt, dass die Zeichen beide grofd
oder klein geschrieben wiirden, wire die bildliche Ahnlichkeit jedenfalls nicht stirker
ausgeprégt, da es die Unterschiedlichkeit, die sich aus der Positionierung der letzten
fiinf Buchstaben ergibt, noch immer erlaubt, die Ahnlichkeit aufgrund der Identitét der
ersten drei Buchstaben zu kompensieren.

Was zweitens den klanglichen Vergleich betrifft, ist festzustellen, dass zwar beide
Zeichen mit den drei Buchstaben , R, ,N“ und ,,A“ beginnen, ihre Endungen es jedoch
ermoglichen, sie recht deutlich voneinander zu unterscheiden. Die beiden Zeichen
werden demnach ganz anders ausgesprochen, so dass, angenommen, es bestiinde eine
Ahnlichkeit, diese zumindest als duferst schwach angesehen werden miisste. Sollten
ferner die mafigeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Vokalen ,a“
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und ,i“ der angemeldeten Marke herstellen, wire der klangliche Unterschied noch
deutlicher. Unter normalen Umsténden ist es hingegen wenig wahrscheinlich, dass der
Verbraucher einerseits den Vokal ,,a“ der dlteren Marke verdoppelt, um das Zeichen , r-
n-a-active” auszusprechen, obwohl das Zeichen nur ein ,a“ enthdlt, und derselbe
Verbraucher andererseits die Aussprache des ,i“ der angemeldeten Marke unterlsst,
um sie ,r-n-a-fect” auszusprechen. Im Ubrigen wiirden selbst in einem solchen Fall die
Zeichen dadurch keinesfalls klanglich dhnlich.

Was drittens den begrifflichen Vergleich angeht, trifft es zu, dass in Anbetracht der
betreffenden Waren die angesprochenen Verkehrskreise entweder — insbesondere
was das Fachpublikum anbelangt — die ersten drei Buchstaben als Verweis auf die
englische Abkiirzung der Ribonukleinsdure (ribonucleid acid) wahrnehmen werden
oder — was das breite Publikum anbelangt — annehmen werden, dass diese
Anfangsbuchstaben zumindest auf eine medizinische oder chemische Komponente
verweisen, auch wenn die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Wie das HABM und die
Streithelferin in der miindlichen Verhandlung vorgetragen haben, kommt es auf dem
betreffenden Gebiet nicht selten vor, dass die Hersteller auf chemische und molekulare
Verbindungen anspielen, um die behauptete Wirksamkeit eines zum Verkauf
angebotenen pharmazeutischen Produkts hervorzuheben.

Die jeweiligen Endungen der Zeichen (,ctive und ,iFect”), die eine unterschiedliche
Bedeutung haben, gleichen die aus dem gemeinsamen Bestandteil ,RNA" resultierende
Ahnlichkeit aus. Die Argumentation der Kligerin, die sie insbesondere in der
miindlichen Verhandlung entwickelt hat, wonach der deutsche Verbraucher eine
Verbindung zwischen ,iFect” und dem englischen Wort ,effect” herstellen konne, das
er also mit dem Wort ,active” in Verbindung bringen werde, weil beide Worter auf den
Begriff der Wirksamkeit oder das Wort ,effektiv* hinwiesen, verlangt vom betreffenden
Verbraucher zu grofie Anstrengungen bei der Zeichendekonstruktion, um eine
Verbindung zwischen den beiden Zeichen herzustellen, und erscheint somit als zu
unwahrscheinlich, als dass ihm gefolgt werden konnte.

Wenn eine gewisse begriffliche Ahnlichkeit der Zeichen besteht, so ergibt sie sich
daraus, dass der Bestandteil ,RNA“ in beiden Zeichen vorkommt, und wird durch die
unterschiedliche Bedeutung, die sich aus den jeweiligen Endungen ergibt, ausge-
glichen.
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— Zur Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr besteht, wenn bei kumulativer Betrachtung die Ahnlichkeit der
betreffenden Marken und zugleich die Ahnlichkeit der mit dieser Marke ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind (Urteil
MATRATZEN, oben in Randnr. 25 angefiihrt, Randnr. 45).

Im vorliegenden Fall ist oben in Randnr. 32 bereits festgestellt worden, dass die Waren
teilweise identisch und teilweise hochgradig dhnlich sind.

Die beiden Zeichen sind in der Tat auf dem gemeinsamen Bestandteil ,RNA“ aufgebaut.
Wie die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, ohne dass die Beschwerdekammer dies
in den Randnrn. 16 und 17 der angefochtenen Entscheidung in Zweifel gezogen hitte,
hat dieser Bestandteil jedoch allenfalls eingeschrankte Kennzeichnungskraft, auch
wenn ein Teil der Verbraucher die Bedeutung der Abkiirzung nicht genau kennt,
sondern von einem indirekten Hinweis insbesondere auf eine chemische oder
molekulare Verbindung ausgeht.

Zudem ist zwar richtig, dass der Verbraucher tiblicherweise dem Wortanfang grofiere
Bedeutung zumisst, weil er starker betont ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts
vom 27. Februar 2008, Citigroup/HABM — Link Interchange Network [WORLD-
LINK], T-325/04, nicht in der amtlichen Sammlung veroéffentlicht, Randnr. 82), doch
trifft es ebenso zu, dass das Publikum einen beschreibenden oder kennzeichnungs-
schwachen Bestandteil einer komplexen Marke im Allgemeinen nicht als unter-
scheidungskriftiges und dominierendes Merkmal des Gesamteindrucks dieser Marke
ansehen wird (vgl. Urteil ECHINAID, oben in Randnr. 29 angefiihrt, Randnr. 54 und die
dort angefiihrte Rechtsprechung).

Wie bereits festgestellt, ermoglicht der den beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil
»RNA* aufgrund seiner allenfalls eingeschrinkten Kennzeichnungskraft keine Unter-
scheidung der Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft. Die Beschwerdekammer hat
deshalb in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Endsilben der
einander gegeniiberstehenden Zeichen ,ctive” und ,iFect” als die unterscheidungs-
kraftigen und dominierenden Elemente angesehen, die die Aufmerksamkeit der
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Verbraucher auf sich ziehen werden, weil sie unterscheidungskriftiger sind als der
Anfangsbestandteil ,RNA" (vgl. in diesem Sinne Urteil ECHINAID, oben in Randnr. 29
angefiihrt, Randnr. 55).

Wie oben in Randnr. 44 ausgefiithrt und wie das HABM zutreffend festgestellt hat, ist
iiberdies die Annahme, die jeweiligen Endungen der Zeichen wiirden im Wege der
Assoziation als identisch wahrgenommen, nicht richtig, denn das deutsche Wort
»aktiv* ist keineswegs ein Synonym fiir ,effektiv, wodurch eine Unterscheidung der
Marken moglich wird. Diese Unterschiede in der Bedeutung werden es daher den
betreffenden Verbrauchern erlauben, die Zeichen zu unterscheiden.

Obwohl der gemeinsame Bestandteil der beiden Zeichen ,RNA® an erster Stelle steht,
fithrt diese Ubereinstimmung also nicht zu einer Verwechslungsgefahr, da er
eingeschrinkte Kennzeichnungskraft hat, so dass sich die Aufmerksamkeit des
Publikums auf die Endung der beiden Zeichen richten wird, die bei umfassender
Beurteilung bildlich, klanglich und begrifflich unterschiedlich sind. Die beiden Zeichen
rufen also einen unterschiedlichen Eindruck hervor.

Daraus ergibt sich fiir den vorliegenden Fall, dass die Warenidentitit oder hochgradige
Warendhnlichkeit durch die schwache Zeichendhnlichkeit und die geringe Kennzeich-
nungskraft bzw. den sogar beschreibenden Charakter der Abkiirzung ,RNA“ ausge-
glichen wird, so dass jede Gefahr von Verwechslungen fiir die angesprochenen
Verkehrskreise auszuschliefSen ist. Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht
angenommen, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen keine Gefahr der
Verwechslung der beiden Marken besteht.

Im Ubrigen kénnte, selbst wenn, wie dies die Kligerin geltend macht, alle Waren
identisch wiren, die oben in den Randnrn. 34 bis 53 vorgenommene Priifung zu keinem
anderen Ergebnis als dem Fehlen einer Verwechslungsgefahr fiihren.
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55 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zuriickzuweisen. Folglich ist die Klage
abzuweisen.

Kosten

sc  Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf
Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kldgerin unterlegen ist, sind ihr
gemifd den Antragen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.
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2. Die CureVac GmbH trigt die Kosten.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. Oktober 2009.

Unterschriften
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