27 W (pat) 35/03 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 396 26 465

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

2. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden werden
die Beschliusse der Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 29. Mai 2000 und vom 16. Okto-
ber 2002 teilweise aufgehoben, soweit mit ihnen der Widerspruch
aus der Marke 1 162 668 hinsichtlich der Waren "Seifen, Parfime-
rien, Haarwasser, Pflaster, Verbandmaterial und orthopadische Ar-

tikel" zuriickgewiesen wurde.

Die Loschung der angegriffenen Marke 396 26 465 wird wegen
des Widerspruchs aus der Marke 1 162 668 auch fir diese Waren

angeordnet.



Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke

PROSALUS

fur "Klasse 3: Seifen; Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schon-
heitspflege, Haarwasser; Klasse 5: Praparate fur die Gesundheitspflege; Pflaster,
Verbandmaterial; Klasse 8: handbetatigte Werkzeuge und Gerate; Gabeln und
Loffel; Klasse 10: orthopadische Artikel; Klasse 21: Kamme und Schwamme, Bir-
sten, Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche; Klasse 25: Kleidungsstiicke,
Kopfbedeckungen, Schuhwaren" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritatsalte-

ren Wortmarke

SALUS

eingetragen unter der Nr 1 162 668 fur "Arzneimittel, Praparate fur die Gesund-
heitspflege, diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Tees, insbesondere
Haustees, medizinische Krautertees; Pflanzen-, Frucht- und Gemusesafte, Pflan-
zen-, Frucht- und Gemiusesafte auch fur diatetische Zwecke; Zuckerwaren, medi-
zinische Zuckerwaren, insbesondere Kréauterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineral-
tabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kréuter- und Pflanzeneli-
xiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflan-
zen- und Kréauterauszigen, Heilerde; medizinische Einreibemittel, insbesondere
Latschenkieferfranzbranntwein, Mittel zur Korper- und Schénheitspflege, atheri-
sche Ole, medizinische, therapeutische und/oder kosmetische Badezusitze, Sau-

naaufguRmittel; Massagegurtel; Paraffin-Ole".



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren bestritten und ihre Einrede auch
nach Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechter-

halten.

Die Markenstelle fir Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Erstbeschluss vom 29. Mai 2000 den Widerspruch insgesamt mit der Begrindung
zuruckgewiesen, dass die Widersprechende auf die zulassige Nichtbenutzungs-
einrede der Inhaberin der jungeren Marke eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe, weil die vorgelegten Benut-
zungsunterlagen hierflr unzureichend seien. Auf die Erinnerung der Widerspre-
chenden hat die Erinnerungspriferin mit Beschluss vom 16. Oktober 2002 den
Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die teilweise Loschung der angegriffenen
Marke fir die Waren "atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege;
Préaparate fur die Gesundheitspflege" angeordnet. Zur Begriindung ist ausgefuhrt:
Nach den im Erinnerungsverfahren vorgelegten Unterlagen sei von einer rechtser-
haltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Waren "Tees, insbesondere
Haustees, medizinische Kréautertees; medizinische Zuckerwaren, insbesondere
Kréauterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzen-
trate, medizinische Krauter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie
Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Krauterauszigen, medizini-
sche, therapeutische Badezuséatze" in dem nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG rele-
vanten Zeitraum auszugehen. Unter Zugrundelegung dieser Waren bestehe auch
eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Denn diese Waren
seien mit den fir die jungere Marke geschiitzten Waren "atherische Ole, Mittel zur
Kdrper- und Schoénheitspflege; Praparate fur die Gesundheitspflege" identisch, je-
denfalls sehr ahnlich; demgegenuber bestehe zu den weiteren von der angegriffe-
nen Marke beanspruchten Waren "Seifen; Parfumerien, Haarwasser; Pflaster, Ver-
bandmaterial" nur eine mittlere und zu den verbleibenden Waren keine Ahnlich-
keit. Hinsichtlich der identischen und sehr &hnlichen Waren reiche der Zeichenab-

stand zum Ausschluss von Verwechslungen nicht aus. Zwar bestehe wegen der



Vorsilbe "PRO-" in der jungeren Marke keine unmittelbare Verwechslungsgefahr in
klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht; jedoch kbnne eine mittelba-
re Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, weil diese Vorsilbe gerade auf
dem hier betroffenen Bereich der Heilmittel ein typischer Bestandteil von Serien-
zeichen und im dbrigen auf allen Warengebieten als verbraucht anzusehen sei.
Demgegeniber trete der identische Bestandteil "SALUS", dessen Bedeutung als
Wort der lateinischen Sprache fiur "Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen" nur den we-
nigsten Verbrauchern bekannt sei, gegentber dem zusatzlichen Element "PRO" in
der jingeren Marke so stark hervor, dass von einer mittelbaren Verwechslungsge-
fahr auszugehen sei. Auf den Widerspruch sei die angegriffene Marke daher fir
die identischen bzw sehr dhnlichen Waren zu l6schen, wahrend hinsichtlich der
nur im mittleren bis entfernten Ahnlichkeitsbereich liegenden Waren der Wider-

spruch zurlickzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der
sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt, sowie die (selbstan-
dige) Anschlussbeschwerde der Widersprechenden, mit der diese die Loschung

der angegriffenen Marke fur samtliche Waren der Klassen 3, 5 und 10 beantragt.

Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begriindet. Die Widersprechende
hat ausgefiihrt, dass eine Ahnlichkeit mit den fur die Widerspruchsmarke regi-
strierten Waren auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten
Waren "Seifen, Parfumerien, Haarwasser, Pflaster, Verbandmaterial und orthopa-
dische Artikel" nicht verneint werden konne, so dass diese auch insoweit zu 16-

schen sei.

In der mundlichen Verhandlung, an welcher die Markeninhaberin - wie zuvor mit-
geteilt - nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende darauf hingewiesen,
dass sie Inhaberin zahlreicher weiterer nationaler und internationaler Marken mit
dem Stammbestandteil "SALUS" sei. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 18. No-

vember 2003 hat sie hierzu naher ausgefiuhrt, dass insgesamt 2 Gemeinschafts-



markenanmeldungen, 19 eingetragene deutsche Marken und 11 registrierte inter-
nationale Marken mit dem Bestandteil "SALUS" existierten; hiervon gehorten
samtliche nationalen Zeichen sowie 10 der internationalen Kennzeichnungen der
Widersprechenden; gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldungen werde unver-
zuglich nach ihrer Veroffentlichung Widerspruch eingelegt werden; in der als Bild-
zeichen ausgestalteten IR-Marke 328 487 "SABEOL - SALUS IN FRUCTUS SUA-
VITATI - SOCIETA USELLINI MILANO" wiederum trete das Wort "SALUS" nicht in

kollisionsbegriindender Weise hervor.

Wahrend die zulédssige Beschwerde der Markeninhaberin in der Sache keinen Er-
folg hat, ist die selbstandige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden be-
grundet. Denn auch hinsichtlich der weiteren fir die angegriffene Marke registrier-
ten Waren "Seifen, Parfimerien, Haarwasser, Pflaster, Verbandmaterial; orthopa-
dischen Artikel" kann eine Gefahr von Verwechslungen in Form eines gedankli-
chen Inverbindungbringens beider Vergleichsmarken im Sinne des 88 42, 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG nicht verneint werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgefiihrt hat, ist eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke fiir die eingetragenen Waren "Tees, insbesondere
Haustees, medizinische Krautertees; medizinische Zuckerwaren, insbesondere
Krauterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzent-
rate, medizinische Krauter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie
Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Krauterauszigen, medizini-
sche, therapeutische Badezusatze" hinreichend glaubhaft gemacht. Dartber hin-
aus hat die Widersprechende — entgegen der Ansicht der Markenstelle — aber
auch glaubhaft dargelegt, dass die Widerspruchsmarke fur eine Vitamin E-Creme
als Spezialkosmetikum mit hautpflegenden Eigenschaften benutzt worden ist. Der
in der eidesstattlichen Versicherung fir die Jahre 1995 bis 1998 ausgewiesene

Umsatz von jahrlich zwischen ca 10 000 bis 11 000 Packungen, der 1999 sogar



79 765 Packungen erreicht hat, stellt ungeachtet des Rickgangs auf
6 870 Packungen im Jahr 2000 von Umfang und Kontinuitat her eine ernsthafte
Benutzung dar. Damit ist der Widerspruchsmarke zumindest fiir die unter den ein-
getragenen Oberbegriff "Mittel zur Korper- und Schonheitspflege” fallende Einzel-
ware "kosmetische Hautpflegecreme" Schutz zuzuerkennen. Im Beschwerdever-
fahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die geltend gemachte Benut-
zung der Widerspruchsmarke im tbrigen auch nicht mehr in Abrede gestellt.

Zwischen den von der angegriffenen Marke umfassten Waren "atherische Ole,
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege; Praparate fiur die Gesundheitspflege” und
den Waren, fur die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
glaubhaft gemacht worden ist, besteht teils Identitat, teils hochgradige Ahnlichkeit.
Darlber hinaus weisen aber auch die weiteren fiur die jingere Marke geschuitzten
Waren "Seifen, Haarwéasser" als typische Mittel zur Kérperpflege enge Berlh-
rungspunkte mit "Hautpflegecreme" auf. Eine beachtliche Ahnlichkeit besteht fer-
ner zu "ParfUmerien”, die eine die Korperpflege ergdnzende Funktion haben und
von zahlreichen Herstellern zusammen mit pflegenden und dekorativen Kosmetika

in einer kompletten Serie angeboten werden.

Was die Waren "Pflaster, Verbandmaterial" der angegriffenen Marke betrifft, ist die
Ahnlichkeit zu den "(medizinischen) Krautertees, medizinischen Badekonzentra-
ten, Tonika mit medizinischer Wirkung" der Widerspruchsmarke wegen der er-
kennbar unterschiedlichen Beschaffenheit der Waren zwar nicht ausgepragt. An-
dererseits kbnnen die Waren bei der medizinischen Korperpflege unmittelbar ne-
beneinander zum Einsatz kommen, weil vor dem Anlegen eines Verbandes oder
Pflasters die betroffene Korperstelle haufig mit schmerzlindernden Kréautertinktu-
ren und Tonika behandelt wird. Die Waren werden auch in denselben Vertriebs-
statten, insbesondere Drogerien und Apotheken, zum Verkauf angeboten. Dassel-
be gilt hinsichtlich der "orthopadischen Artikel" der angegriffenen Marke, bei denen
es sich ua um orthopadischen Bandagen und Stitzstrimpfe handeln kann, die

nicht nur Uber Sanitatshauser vertrieben werden, sondern, soweit sie nicht rezept-



pflichtig sind, auch in Apotheken und Drogerien angeboten werden (vgl BPatG
30 W (pat) 235/96 — acPHARMA/Azupharma; 25 W (pat) 82/00 — lomar/Lohmann).
Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten hat die jingere Marke nicht nur im Be-
reich "Seifen, Parfumerien, Haarwasser", sondern auch im Bereich "Pflaster, Ver-
bandstoffe, orthopadische Artikel" einen ausreichend deutlichen Abstand zu der
zumindest normal kennzeichnungskraftigen Widerspruchsmarke einzuhalten; die-

ser Anforderung wird sie aber nicht gerecht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet allerdings, wie die Markenstelle
zutreffend ausgefiihrt hat und was auch die Widersprechende nicht beanstandet,
in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aus, weil die Vorsil-
be "PRO" in der jungeren Marke, welche diese mitpragt und daher nicht vernach-
lassigt werden kann, dieser einen anderen Gesamteindruck als die altere Marke
vermittelt, zumal Wortanfange vom Verkehr tblicherweise starker beachtet zu wer-
den pflegen (st. Rspr., vgl BGHZ 131, 122, 125 — Innovadeclophlont; zuletzt BGH
MarkenR 2004, 465, 468 — Kelly).

Der Senat teilt im Ergebnis aber die Ansicht der Markenstelle, dass beide Marken
jedenfalls im Sinne des 8§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG gedanklich mit-
einander in Verbindung gebracht werden kdnnen. Hiervon ist nach standiger
Rechtsprechung auszugehen, wenn der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken
nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen Ubereinstimmenden
Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der &lteren Marke ent-
nimmt, weil die Zeichen in einem Bestandteil Ubereinstimmen, den der Verkehr als
Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Be-
zeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeichen-
inhaber zuordnet (vgl BGH WRP 2002, 534, 536 — BIG; BGH WRP 2002, 537, 541
— BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 — Cefallone; BGH WRP aaO - BIG). Wie
die Widersprechende bereits in der miundlichen Verhandlung vorgetragen und in
ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2003 - dessen Richtigkeit

durch die Registerlage bestétigt wird - ndher dargelegt hat, ist sie nicht nur Inha-



berin zahlreicher Serienmarken, welche den Ubereinstimmenden Bestand-
teil "SALUS" mit weiteren Zusatzen enthalten, sondern nahezu samtliche nationa-
len und internationalen Zeichen, welche in dieser Weise gebildet sind, weisen al-
lein auf die Widersprechende hin. Zwar sind diese Serienzeichen in der Regel in
der Weise gebildet, dass dem ubereinstimmenden Element "SALUS" weitere
Wortelemente meist beschriebenen Inhalts nachgestellt sind, wodurch sie sich von
der durch Voranstellung der Silbe "PRO" gebildeten angegriffenen Marke unter-
scheiden; die Widersprechende ist aber auch Inhaberin der Serienmarken "EURO-
SALUS" (Nr2 063 107), "NOVASALUS" (Nr2063108), "PHYTOSALUS"
(Nr 397 21 176) und "FLORASALUS" (Nr 397 35 882), bei denen dem Stammbe-
standteil "SALUS" ein Wortteil - wie in der jungeren Marke - vorangestellt ist. Unter
diesen Umstanden kann nicht ausgeschlossen werden, dal3 ein beachtlicher Teil
des Verkehrs auch die jungere Marke, die aus der gangigen beliebten Vorsil-
be "PRO" und der zugleich das Firmenschlagwort der Widersprechenden bilden-
den Kennzeichnung "SALUS" kombiniert ist, fur ein weiteres Zeichen ihres Unter-

nehmens hélt.

Da somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken auch hinsicht-
lich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen, Parfumerien,
Haarwasser, Pflaster, Verbandmaterial; orthopédischen Artikel" anzunehmen ist,
war die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den die Teilléschung der ange-
griffenen Marke anordnenden Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zurlickzu-
weisen und auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden die teilweise L6-
schung der jingeren Marke unter teilweiser Aufhebung der Beschliisse der Mar-

kenstelle auch hinsichtlich dieser Waren anzuordnen.
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Grunde fur eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen

nicht.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz

PU
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