BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 180/03 Verkindet am
23. Mai 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angeqgriffene Marke 397 43 212

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 23. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Hartlieb und Winter

beschlossen:

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurtickgewiesen.

Grinde

Fir die Waren

"diatetische Erzeugnisse fir nichtmedizinische Zwecke auf der

Basis von Vitaminen; didtetische Erzeugnisse fir nichtmedizini-



sche Zwecke auf der Basis von Eiweil3; diatetische Erzeugnisse

fur nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten

eingetragen ist die Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch wurde erhoben ua aus der am 19. April 1985 unter 1 076 168 nach
Teilldschung jetzt noch fur die Waren

"pharmazeutische Drogen, diatetische Nahr-, Kraftigungs- und
Nahrungserganzungsmittel, Vitamine und Vitaminpraparate, aul3er
Haarpréaparate"

eingetragenen 1995 verlangerten Wortmarke

pro vitalis

sowie aus der am 8. August 1990 unter 1 162 277, nach Teilléschung



ua noch fur folgende Waren

"Fleisch, Fisch, Wild und Gefliigel sowie Waren daraus in frischer,
tiefgefrorener, gerducherter und teilzubereiteter Form, auch in
Form von Frikadellen oder als Extrakt; Wurstwaren und Wurstkon-
serven; Wild- und Geflugelfleischpasteten; Fertiggerichte, im we-
sentlichen bestehend aus Fleisch und Fisch; Fischsulzen und Ma-
rinaden; Fleisch-, Fisch-, Wild-, Geflugel-, Gemuse-, Obst- und
Suppenkonserven, auch als Tiefkiihlkost; Fleisch-, Fisch-, Frucht-
und Gemisegallerten; konserviertes und getrocknetes Obst und
Gemduse, einschlieBlich Katoffelmehl fir Nahrungszwecke und
Mixed Pickles; Wurst-, Fleisch-, Fisch-, Gefligel- und Gemiuse-

salate"

eingetragenen 1990 verlangerten Wortmarke

Provital.

Die Markenstelle fir Klasse 5 hat mit Erstpruferbeschlul? die eingetragene Marke
wegen Verwechslungsgefahr mit den beiden Widerspruchsmarken geldscht.

Auf die Erinnerung und Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung durch den In-
haber der angegriffenen Marke hat die Erinnerungspruferin die Widerspriche we-
gen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zugewiesen, da die von den Wi-
dersprechenden eingereichten eidesstattlichen Versicherungen nur firmenmaRig
unterzeichnet seien. Zudem kénnten die genannten Umsatzzahlen keiner konkre-

ten Ware zugeordnet werden.



Die Widersprechenden zu | und Il haben Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende zu | hat keine Begriindung vorgetragen.

Die Widersprechende zu Il hat eine neue eidesstattliche Versicherung vorgelegt
zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke fur Wurstwaren.
Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke hierauf die Benutzung zugestan-
den hat fur

Rohwurst, Teewurstspezialitaten, Leberwurstspezialitaten, Corned

Beef, Geflugelspezialitdten, Portionswiirste und Aufschnitt
hat die Widersprechende zu Il hierzu vorgetragen, dass demnach auch die Ober-
begriffe im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, hier insbesondere "Fleisch,
Wild und Gefligel sowie Waren daraus und Wurstwaren" heranzuziehen seien,
insbesondere die, die aufgrund ihres geringen Fettanteiles fur eine diatetische Er-
nahrung geeignet und als von Haus aus gesunde Lebensmittel anzusehen seien.

Die Widersprechenden zu | und Il beantragen (sinngema),

den Beschluss der Markenstelle vom 13. Marz 2003 aufzuheben

und die angegriffene Marke zu l6schen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Widerspruche zurliickzuweisen.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassigen Beschwerden haben in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke ist nicht gemall 8 9 Absatz 1 Nr 2, § 42 Absatz 2 Nr 1
MarkenG zu léschen, weil sie den Widerspruchsmarken nicht so &hnlich ist, dass

die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritdtsalteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-
dere ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad
der Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st Rspr, vgl WRP 2004, 1281 Mustang; WRP 2004, 907 Kleiner Feigling).

Widerspruch der Widersprechenden zu Il

1. Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke auf die von der Widerspre-
chenden zu Il vorgelegten Benutzungsunterlagen die Benutzung im oben genann-
ten Umfang zugestanden hat fur die oben genannten speziellen Wurstwaren, Ge-
flugelwaren sowie Corned Beef sind der Prufung der Verwechslungsgefahr die
Warenbegriffe "Wurstwaren, Gefligel, Rindfleischkonserven" zugrunde zu legen,

jedoch nicht weitergehend die Warenoberbegriffe "Fleisch" und Wild".



In Anwendung der sog. erweiterten Minimallésung erhélt namlich die Benutzung
fur eine Spezialware die Marke auch fur einen, diese Spezialware umfassenden,
nicht zu weiten Warenoberbegriff rechtswirksam, so dass die Widersprechende
nicht auf die tatsachlich gegenwaértig vertriebenen Waren in allen Einzelheiten fest-
gelegt ist (vgl Strébele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 26 Rdn 212).

Eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Be-
ricksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen — insbes ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft,
ihrer regelmélRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder anderer
fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge Berilh-
rungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kon-
nen, sie stammten aus demselben oder ggf wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl Strobele/Hacker
aaO 8 9 Rdn 57).

Dabei ist fir die Ahnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunfts-
statten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwort-
lichkeit desselben Unternehmens fir die Qualitat der Waren (vgl BGH GRUR
1999, 731 Canon II).

Unter Berucksichtigung dieser Grundsétze ist eine eher entferntere Warenéhnlich-
keit der Vergleichswaren anzunehmen. Zwar werden die Nahrungsmittel inzwi-
schen von vielen Herstellern fast bei allen Sorten von Lebensmitteln auch als Diat-
versionen angeboten, sei es fett- oder zuckerreduziert oder auch mit besonderen
Zusatzen angereichert wie mit Vitaminen oder anderen gesundheitsférdernden
Stoffen. Dies gilt insbesondere auch fur Wurstwaren oder Geflugelprodukte, die
auch von der Widersprechenden zu Il als sogenannte Wellnessprodukte angebo-
ten werden, da sie entweder fettreduziert sind oder als Ersatz pflanzliche Fette

enthalten oder mit Zusatzstoffen wie beispielsweise L-Carnitin versehen sind.



Bei den vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten diatetischen Er-
zeugnissen handelt es sich hingegen nicht um Nahrungsmittel im eigentlichen
Sinn, sondern um Nahrungsergédnzungsmittel, da sie jeweils auf der Basis von
Vitaminen, Eiweil3 und Kohlehydraten, dh mit diesen Inhaltsstoffen als Hauptbe-
standteilen angeboten werden. Anders als bei den oben genannten Wellnesspro-
dukten werden einem Nahrungsmittel nicht Vitamine anteilsmaldig beigemengt
oder beispielsweise Kohlehydrate als zusatzliche Ballaststoffe beigefugt oder der
Eiweil3gehalt erhdht bzw reduziert, sondern diese Nahrungserganzungsmittel wer-
den in nahezu reiner Form als Vitamin-, Eiweil3, oder Kohlehydratpraparate ange-
boten meist in Pulver-, Tabletten- oder flissiger Form. Diese dienen dann neben
der eigentlichen Versorgung mit Nahrungsmitteln dazu,um zB bei einer Muskel-
aufbaudiat die jeweilige Zufuhr von Vitaminen, Eiweil3 und Kohlehydraten auch
dosieren zu kdnnen.

Somit ergeben sich bei den Vergleichswaren hinsichtlich Art, Herstellung, Verwen-
dungszweck und Vertriebsweg wesentliche Unterschiede.

2. Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer deutlich unterdurchschnitt-

lichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Il aus.

"Vital" leitet sich vom lateinischen "vitalis" fur "lebengebend" ab und steht auch in
der deutschen Sprache flir "lebenswichtig, voller Lebenskraft, im Besitz seiner
vollen Leistungskraft® (vgl Duden, Deutsches Universalwérterbuch, 4. Aufl CD-
ROM) und hat in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreibende Bedeutung.
Pro hat die Bedeutung fur die Marke erlangt erst in der Zusammenschreibung der
beiden beschreibenden Teile seine Eigenpragung und damit Schutzfahigkeit.
Dementsprechend beschrénkt sich der Schutzumfang der Marke als Abwandlung
aus beschreibenden Angaben nur auf diese Eigenpragung (vgl BGH GRUR 2003,
963 AntiVirus/AntiVir).



3. Angesichts einer eher entfernten Warenahnlichkeit und einer unterdurch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Il halt die ange-
griffene Marke den erforderlichen Abstand ein, um eine Verwechslungsgefahr mit

der Widerspruchsmarke zu Il ausschlie3en zu kénnen.

So ist bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit mal3geblich auf den jeweiligen
Gesamteindruck der Zeichen abzustellen, der bei mehrgliedrigen Marken auch
durch einzelne Bestandteile gepragt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine
Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrach-
tungsweise zu unterziehen (vgl Strobele/Hacker aaO 8 9 Rdn 152). Dabei kbnnen
auch kennzeichnungsschwache oder schutzunfahige Elemente den Gesamtein-
druck einer Marke mitbestimmen oder sogar wesentliches Gewicht fur die Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr erlangen (vgl Strobele/Hacker aaO § 9 Rdn 345,
409). Diese dirfen deshalb nicht von vornherein unbericksichtigt bleiben, auch
wenn sie fur sich gesehen keine selbstandig kollisionsbegriindende Wirkung zu

entfalten vermaogen.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken indessen klar und
unverwechselbar in allen fur die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen
Kriterien. So verfligt die angegriffene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmar-
ke als reiner Wortmarke Uber ein besonders aufféllig ausgestaltetes Bildelement

sowie den Namenszug des Inhabers der angegriffenen Marke.

Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der zur Wider-
spruchsmarke "Provital” &hnlich gebildete Wortbestandteil "pro vitae" der ange-
griffenen Marke in der angegriffenen Marke allein kollisionsbegriindend pragen

wirde.

Bei mehrteiligen Marken kommt eine Verwechslungsgefahr dann in Betracht,

wenn Ahnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kolli-
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sionsbegriindend pragen konnen. Selbstandig kollisionsbegriindend ist einer von
mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des BGH dann, wenn er
den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke pragt und wenn die tUbrigen Mar-
kenteile fir die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zuriicktreten, dass
sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden konnen (vgl Strobele/Hacker
aa0O §8 9 Rdn 374). Zwar qilt der Grundsatz, dass der Bildbestandteil gegentber
dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke in der Regel zuricktritt. Dabei ist aber
zu beachten, dass beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile
zwar nicht von vornherein unbertcksichtigt bleiben dirfen, ihnen aber grundsatz-
lich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu préagen (vgl
Strobele/Hacker 8§ 9 Rdn 409, 411).

Bei dem Wortbestandteil "pro vitae" der angegriffenen Marke handelt es sich um
eine erkennbare Abwandlung des Begriffs "pro vita" in der Bedeutung "fur das Le-
ben, fur die Lebenskraft", so dass dieser Bestandteil als Abwandlung einer be-
schreibenden Angabe und damit kennzeichnungsschwacher Markenteil die ange-

griffene Marke nicht selbstéandig kollisionsbegriindend pragen kann.

Anhaltspunkte fur andere Falle der Verwechslungsgefahr ergeben sich nicht.

Widerspruch der Widersprechenden zu |

Der Widerspruch kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil eine rechtserhal-
tende Benutzung der betreffenden Widerspruchsmarke insb fir den Zeitraum des
8 43 Abs 1 S 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht wurde.

Hinsichtlich der Widersprechenden zu | war die Benutzung im Erinnerungsverfah-
ren zulassig bestritten worden und der Widerspruch wegen fehlender Glaubhaft-

machung zuriickgewiesen worden.
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Im Beschwerdeverfahren waren von der Widersprechenden zu | keine neuen

Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt worden.

Da von einer Fortgeltung der Nichtbenutzungseinrede auszugehen ist - eine ein-
mal in der Vorinstanz wirksam erhobene Einrede der mangelnden Benutzung, ist
insoweit auch fir alle weiteren Instanzen rechtswirksam (Strobele/Hacker aaO
8§43 Rdn 7) - war eine Glaubhaftmachung durch die Widersprechende zu Il
weiterhin erforderlich. Der Senat war nicht gehalten, die Widersprechende zu |
gem 8 139 ZPO auf den Umfang ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung hinzu-

weisen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3

§ 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann Winter Hartlieb

Hu

Abb. 1






