BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 251/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 300 32 471

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 19. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die u. a. fur

,Seifen; Parfimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege mit magnetischer und/oder Elektrostatischer
Wirkung; Haarwasser mit magnetischer und/oder Elektrostatischer
Wirkung; Zahnputzmittel*

am 23. November 1999 eingetragene Wortmarke
MAGNOVITAL
hat die Inhaberin der prioritatsalteren Gemeinschaftsmarke 660 530

MAGNO



die seit dem 21. Dezember 1999 fir

,Seifen; Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur Koérper- und

Schonheitspflege, Haarwésser; Zahnputzmittel®

eingetragen ist, Widerspruch erhoben. Eine Begrindung des Widerspruchs ist

nicht erfolgt.

Die Markenstelle fir Klasse 10 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch
mit der Begrindung zuruckgewiesen, die Marken hielten auch bei zweifelsfrei
ahnlichen und teilweise sogar identischen Waren zumindest im Gesamteindruck
einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Als markentypischem Element
werde der Verkehr dem Bestandteil ,VITAL" fur sich betrachtet zwar keinen be-
triebskennzeichnenden Charakter beimessen, durch die Verbindung mit einem
weiteren Bestandteil nehme das Wortelement aber an der Kennzeichnungswir-
kung des Gesamtwortes teil. Eine isolierte Gegenuberstellung des Bestandteils
-MAGNO" komme daher nicht in Betracht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine

Begriindung der Beschwerde wurde nicht eingereicht.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene

Marke zu l6schen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geéul3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Die Markenstelle hat eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Marken gemafl 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu-

treffend verneint.

Die Frage, ob eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht, ist
unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen, insbesondere
der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen sowie des Schutzumfangs des Widerspruchzeichens
(EuGH GRUR 1998, 387 — Sabel/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwi-
schen den genannten Faktoren, so dass etwa ein héherer Grad der Warenahn-
lichkeit durch einen niedrigen Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen wer-

den kann und umgekehrt.

Im vorliegenden Fall kdnnen die gegenseitigen Waren identisch sein. Sie richten
sich in erster Linie an Endverbraucher, die beim Erwerb der hier einschlagigen
Kosmetikprodukte ein erhdhtes Markenbewusstsein zeigen und dabei nicht fltich-
tig, wie beim Kauf von Massenartikeln des taglichen Bedarfs, sondern mit einer
gewissen Sorgfalt vorgehen. Obwohl dadurch der Gefahr von Verwechslungen
zwischen den Vergleichsmarken entgegengewirkt wird, sind angesichts der Iden-
titat der Vergleichswaren hohe Anforderungen an den erforderlichen Abstand zwi-
schen den beiden Marken zu stellen. Die angegriffene Marke halt diesen Marken-
abstand ein.

In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist zunachst zu beachten, dass der mafgebliche,
angemessen unterrichtete, aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbrau-
cher eine Marke im Normalfall als Ganzes wahrnimmt, so wie sie ihm in der kon-
kreten Verwendung begegnet, was vorliegend zu einer deutlichen Unterscheidbar-
keit im Gesamteindruck fuhrt. Zwar kann ausnahmsweise einem einzelnen Mar-

kenbestandteil in einem Gesamtzeichen eine selbststdndig kennzeichnende Stel-



lung zukommen und damit geeignet sein, die Erinnerung an das Gesamtzeichen
wachzurufen. Fraglich ist aber bereits, ob dieser Grundsatz auch fur Wortzusam-
mensetzungen gilt, ganz abgesehen davon, dass fur ein Vernachlassigen von
Wortelementen hinreichende Anhaltspunkte vorliegen muissen, die hier nicht er-

sichtlich sind.

Bei Berucksichtigung dieser Grundsatze stellt sich die jungere Marke als einheitli-
cher Gesamtbegriff dar, der von dem Bestandteil ,MAGNQO" nicht in isoliert kolli-
sionsbegriindender Weise gepragt wird. Zwar kommt dem Wortelement ,VITAL"
mit seinem Bedeutungsgehalt ,lebenskraftig, lebensvoll, lebenswichtig, Lebens-
kraft* im Hinblick auf die fraglichen Waren ein beschreibender Aussagegehalt zu.
Dies gilt aber gleichermal3en fir das vorangestellte Wortbildungselement
.MAGNOQ", das als beschreibender Hinweis im Sinne von ,magnetisch, Magnet*
auf so genannte Magnetprodukte bzw. entsprechende Therapieformen in unter-
schiedlichen Begriffen (und Kennzeichnungen) verwendet wird, wie beispielsweise
in den Bezeichnungen ,Magnotherapie” oder ,Magnokrafte®. Im Fall der prioritats-
jungeren Marke wird sich den angesprochenen Verkehrsteilnehmern dieser be-
schreibende Bedeutungsgehalt umso mehr erschlie3en, da es sich bei den von ihr
beanspruchten Waren auch um solche mit ,magnetischer und/oder elektrostati-
scher Wirkung“ handelt. Bei Gesamtbegriffen, die aus zwei gleichermal3en be-
schreibenden Wortelementen gebildet sind, hat der Verkehr aber keine Veranlas-
sung diese auf einen einzelnen Bestandteil zu verkirzen. Das Markenelement
.VITAL" des angegriffenen Zeichens tritt nicht in der Weise zuriick, dass es fur den
Verkehr nicht mehr zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke beitragen

wirde.

Stellt man die beiden Marken einander somit in ihrer Gesamtheit, d. h. mit
~MAGNOVITAL" und ,MAGNO*" gegenuber, kann wegen der klaren Abweichungen
in Klang- und Schriftbild die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen ausge-

schlossen werden.



Die Gefahr von mittelbaren Verwechslungen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ist eben-
falls nicht gegeben. Dabei ist zu berticksichtigen, dass es sich bei dieser Form der
Verwechslungsgefahr um einen Tatbestand handelt, bei dessen Bejahung beson-
dere Zurlckhaltung geboten ist (vgl. Hacker in: Strébele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl.,, 8 9 Rdn. 320). Allein der Umstand, dass ein Ubereinstimmender Wortbe-
standteil vorhanden ist, reicht noch nicht flr die Annahme aus, die angesproche-
nen Verkehrskreise konnten die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Ver-
bindung bringen. Dem Bestandteil muss vielmehr in dem Gesamtzeichen ein Hin-
weischarakter auf den Geschaftsbetrieb der Widersprechenden zukommen. Ent-
sprechende Anhaltungspunkte fur einen solchen Hinweischarakter sind aber we-
der vorgetragen noch ersichtlich.

Die Frage, inwieweit der Widerspruchsmarke aufgrund eines beschreibenden Be-
deutungsanklangs des Wortbildungselements ,MAGNO* moéglicherweise eine le-
diglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen ist, konnte bei
dieser Sachlage dahingestellt bleiben. Auch bei Annahme einer noch durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der alteren Marke ist eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichszeichen unter jedem kollisionsrechtlich relevanten Aspekt
auszuschlieBen. Umstande, die eine andere rechtliche Beurteilung rechtfertigen
koénnten, sind nicht vorgetragen.

Die Beschwerde musste somit erfolglos bleiben. Eine Veranlassung fiir die Aufer-

legung von Kosten bestand nicht (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften



