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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Marken-
stelle fur Klasse5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
20. Dezember 2017 in der Hauptsache aufgehoben. Wegen des Wider-
spruchs aus der Unionsmarke 008 199 523 VITA wird im Umfang des erho-
benen Widerspruchs die teilweise Ldéschung der Marke 30 2015228 111
angeordnet, namlich in Bezug auf die Waren der Klasse 5 ,Abdruckmassen
aus Chromalginat fur zahnarztliche Zwecke; Abdruckmassen fir zahnarztli-
che Zwecke; Abdruckmassen fur zahnéarztliche Zwecke zur Herstellung von
Zahnformen; Abdruckmaterial fur zahnarztliche Zwecke; Amalgam fir zahn-
arztliche Zwecke; Amalgame fir zahnarztliche Zwecke; Antibiotika fur zahn-
arztliche Zwecke; Antimikrobielle Mundwasser; Arzneimittel fir zahnarztliche
Zwecke; Beizmaterialien fur zahnarztliche Zwecke; Dentalanasthetika; Den-
talgips; Dentalharze; Dentalkeramik; Dentalmaterialien fur Zahnfillungen;
Dentalmaterialien zum Fullen der Zéhne; Dentalmaterialien zur Herstellung
von Zahnmodellen; Dentalmaterialien zur Vervielfaltigung von Zahnmodellen;
Dentalsanierungsmassen, Dentalzement; Desinfektionsmittel fur zahnarztli-
che Apparate und Instrumente; Dichtungsmasse fur zahnarztliche Zwecke;
Edelmetalllegierungen fur zahnarztliche Zwecke; Einbettungsmaterial fur

zahnarztliche Zwecke; Farbreagenzien zum Erkennen von Zahnbelag®.



Grinde

Die am 8. Dezember 2015 angemeldete Bezeichnung

tlebenskraft

ist am 26. Januar 2016 unter der Nummer 30 2015 228 111 als Wort-/Bildmarke
fur zahlreiche Waren der Klassen 3, 5 und 25 und unter anderem fir die nachfol-

genden angegriffenen Waren in der Klasse 5

~LAbdruckmassen aus Chromalginat fur zahnarztliche Zwecke; Abdruckmas-
sen fir zahnarztliche Zwecke; Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke
zur Herstellung von Zahnformen; Abdruckmaterial flr zahnarztliche Zwe-
cke; Amalgam fur zahnarztliche Zwecke; Amalgame fur zahnarztliche Zwe-
cke; Antibiotika fir zahnarztliche Zwecke; Antimikrobielle Mundwasser;
Arzneimittel fur zahnarztliche Zwecke; Beizmaterialien fiur zahnérztliche
Zwecke; Dentalanasthetika; Dentalgips; Dentalharze; Dentalkeramik; Den-
talmaterialien fur Zahnfullungen; Dentalmaterialien zum Fillen der Zéhne;
Dentalmaterialien zur Herstellung von Zahnmodellen; Dentalmaterialien zur
Vervielfaltigung von Zahnmodellen; Dentalsanierungsmassen, Dentalze-
ment; Desinfektionsmittel flir zahnarztliche Apparate und Instrumente;
Dichtungsmasse fir zahnarztliche Zwecke; Edelmetalllegierungen fur zahn-
arztliche Zwecke; Einbettungsmaterial fir zahnarztliche Zwecke; Farbrea-

genzien zum Erkennen von Zahnbelag*

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geflhrte Markenregister einge-

tragen worden.



Gegen die Eintragung der am 26. Februar 2016 verdffentlichten Marke hat die
Inhaberin der seit dem 10. April 2012 unter der Registernummer 008 199 523 fir
mit der Dentalmedizin zusammenhéngende Waren der Klassen 2, 3, 9, 10, 11, 16,

17, 20 und 21, und insbesondere fur Waren der Klasse 5, namlich

.Mit der Dentalmedizin zusammenhangende Waren, namlich: Chemische Erzeug-
nisse fur zahnarztliche Zwecke, chemische Erzeugnisse und Lotmittel fir zahntech-
nische Zwecke, Dentalkeramik zur Herstellung von Zahnersatz, Glaspulver zur Her-
stellung von Zahnersatz, Desinfektionsmittel fir zahnarztliche Zwecke und zur Rei-
nigung von arztlichen Instrumenten; Zahnfullmittel, insbesondere keramische und
metallische Zahnflllmittel und Zahnfullmittel aus Kunstharz sowie provisorische
Zahnfullungsmaterialien, Dentalzement, Abdruckmassen fir zahnérztliche und
zahntechnische Zwecke, inshesondere Abdruckgips, Abdruckwachs und Kunststoff-
abdruckmassen; Kunstharze fur zahnarztliche und zahntechnische Zwecke, Firnisse
und Lacke fir zahnarztliche und zahntechnische Zwecke, insbesondere Zahnlacke;
Wachs fur zahnéarztliche und zahntechnische Zwecke; Modelliermassen und Model-
lierwaren fur zahntechnische Zwecke, Zement und Gips fur zahnarztliche und
zahntechnische Zwecke; zahnprothetische Materialien insbesondere Metallkeramik,

Vollkeramik*

eingetragenen Unionsmarke

VITA

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch richtet sich gezielt nur gegen die im Be-

schlusstenor wiedergegebenen Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss einer Beamtin des hdheren Dienstes vom 20. Dezember 2017 den Wider-
spruch aus der Unionsmarke 008 199 523 VITA zurlckgewiesen. Aus Sicht der
Markenstelle besteht trotz identischer bzw. hochgradig ahnlicher Waren mangels

ausreichender Ahnlichkeit der Vergleichszeichen keine Gefahr von Verwechslun-



gen, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes einer bekannten
Marke nach 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Aber auch bei Annahme der von
Seiten der Widersprechenden geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungs-
kraft sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Zwischen den Vergleichswaren
sei teilweise Identitat bzw. eine hochgradige Ahnlichkeit anzunehmen. Die jeweili-
gen Produkte richteten sich an die Fachkreise aus dem zahnmedizinischen Be-
reich, wobei es sich um sehr spezielle Produkte handle, die mit einer gewissen
Sorgfalt oder nach Beratung und eingehender Information und nicht spontan
erworben werden wirden. Ausgehend davon sei ein deutlicher Abstand der Ver-
gleichszeichen zu fordern, der von der angegriffenen Marke aber noch eingehalten
werde. Die angegriffene Marke wirde mit ihren Wortbestandteilen als der ein-
fachsten und kirzesten Bezeichnungsform wiedergegeben werden. Daher stin-
den sich die Bezeichnungen vita+lebenskraft und VITA gegeniber, die sich schon
durch ihre Wortlange und die sich daraus ergebende unterschiedliche Silbenzahl,
die unterschiedliche Vokalfolge und daraus resultierendem anderen Sprech- und
Betonungsrhythmus deutlich unterscheiden wirden. Die angegriffene jingere Be-
zeichnung vita+lebenskraft werde als ein zusammengehdériger Begriff aufgefasst,
d.h. es sei nicht etwa einer der beiden Wortbestandteile der Bezeichnung fir die
Gesamtmarke pragend, nachdem die jeweiligen Worter ,vita“ und ,lebenskraft"
gleichermalRen kennzeichnungsschwach seien. Auch eine schriftbildliche Ver-
wechslungsgefahr sei angesichts der unterschiedlichen Wortlange sowie der typi-
schen Umrisscharakteristik des Bestandteils ,+lebenskraft® der angegriffenen
Marke auszuschlieBen. FUr andere Arten der Verwechslungsgefahr sei nichts
ersichtlich. Die angegriffene Marke sei unter anderem bereits durch ihre grafische
Gestaltung schon anders gebildet als die weiteren Vita-Marken der Widerspre-
chenden, sodass die angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Veranlassung
hatten, die angegriffene Marke der Widersprechenden zuzuordnen. Zudem ver-

wendeten auch zahlreiche andere Firmen den Markenbestandteil ,Vita“. Es kbnne



dahingestellt bleiben, ob der eher beschreibende Begriff ,VITA* (auch Z&hne mit
ihren Wurzeln und Nerven seien lebendig) Uberhaupt als Stammbestandteil geeig-
net sei. Von einer selbstandig kennzeichnenden Stellung eines mit dem Wider-
spruchszeichen Ubereinstimmenden Bestandteils in einem mehrgliedrigen Zeichen
sei ebenso wenig auszugehen, weil ,VITA" sich nicht als Unternehmensschlagwort
bzw. Hinweis auf das Unternehmen eigne. Die beiden Wortbestandteile ,vita“ und
Jlebenskraft’ seien miteinander zu einer gesamtbegrifflichen Aussage verbunden,
was einer selbstandig kennzeichnenden Stellung des Wortteils ,VITA" in der jun-

geren Marke entgegenstehe.

Fur den geltend gemachten Léschungsgrund des Sonderschutzes einer bekann-
ten Marke seien keine Anhaltspunkte gegeben. Es sei weder eine Beeintrachti-
gung der Wertschatzung noch eine Verwasserung des éalteren Zeichens VITA
ersichtlich, nachdem die Bezeichnung ,VITA" nicht unverandert in das jingere
Zeichen Ubernommen worden sei und Wortzusammensetzungen mit ,VITA" nicht

zwingend nur als Hinweis auf die Widersprechende anzusehen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass
eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegeniuberstehenden Marken zu
bejahen sei. Die Markenstelle habe zum einem rechtsfehlerhaft die enorme Be-
kanntheit des Zeichens ,VITA" als Marke fir Dentalprodukte und die entsprechend
erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht bertcksichtigt. Dieser
sei aufgrund einer jahrzehntelangen intensiven Benutzung im angesprochenen
Verkehrskreis der Zahnarzte und Zahntechniker sowie der Handelsunternehmen
fur Dentalprodukte eine deutlich Gberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzu-
billigen. Auf der anderen Seite habe die Markenstelle ebenso fehlerhaft und wider-
spruchlich festgestellt, dass die Bestandteile ,vita“ und ,lebenskraft* der angegrif-
fenen jungeren Marke eher kennzeichnungsschwach seien. Richtig sei vielmehr,
dass die hohe Bekanntheit von ,VITA* als Marke fur Dentalprodukte die Kenn-
zeichnungskraft des entsprechenden Bestandteils der angegriffenen Marke

erhohe, wohingegen der weitere zweite Wortbestandteil der angegriffenen Marke



Jlebenskraft* demgegentuber eher kennzeichnungsschwach bzw. ohne jede Kenn-
zeichnungskraft sei. Die angegriffene Marke werde gepragt von dem durchschnitt-
lich kennzeichnungskréftigen Markenbestandteil ,vita“, so dass eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen bestehe. Auch sei eine Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbstandig kennzeichnenden Stellung
gegeben. Denn das bekannte Firmenschlagwort und die Dach- und Serienmarke
der Widersprechenden ,VITA" sei in die angegriffene Marke ibernommen worden.
Dem ganz Uberwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise sei ,VITA" in
der Dentalbranche als Kennzeichen der Widersprechenden bekannt. Dies beleg-
ten insbesondere die Verkehrsbefragungen. Ferner sei den angesprochenen
Fachkreisen auch der Einsatz von ,VITA" als Serienzeichen und damit auch die
Verwendung in unterschiedlichen Variationen bekannt. Dazu hatte die Widerspre-
chende mit der Widerspruchsbegrindung vom 7. Juli 2017 zahlreiche weitere
(eingetragene) Marken mit dem Bestandteil ,Vita“ aufgelistet, die von ihr auch
benutzt wirden [Vitacoll (DE 950 906), Vitafol (DE 749 147), Vitapan
(DE 844 201), Vitablocs (DE 1 127 447), VITAVM (DE 303 06 741), VITAPM
(DE 304 28 841), VITASIL (DE 302010020062) sowie Vita Vacumat
(DE 395 25 198), Vita Lumin (DE 513 945), Vita In-Ceram (DE 1 144 339), Vita
Zeta (DE 2 061 132), Vita Akzent (DE 397 35 846), Vita Omega-Metallkeramik
(DE 2 010 827), Vita YZ (DE 300 40 055; EM 015696248), Vita System 3D-Master
(DE 301 64 913), Vita Easyshade (DE 303 15 965), Vita Zyrcomat
(DE 303 05 379), Vita BLP (DE 305 36 618), VITA CAD-Temp (DE 306 46 744),
VITA VITAL (DE 30 2008 005 387), VITA MFT (DE 30 2008 039 376), Vita
Lingoform (DE 306 45 709), Vita Shade Assist (DE 30 2009 034 801), VITA
ENAMIC (DE 30 2010 005, 552)], was aus den entsprechenden vorgelegten Pro-
duktkatalogen hervorgehe. Wenn ein Dentalprodukt dann unter der Bezeichnung
.vitatlebenskraft vermarktet werde, bestinde zumindest die Gefahr, dass die
angesprochenen Verkehrskreise das so gekennzeichnete Produkt der Widerspre-

chenden zuordneten.



Die Widersprechende hatte im Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt u.a. ein
demoskopisches Gutachten tber die ,Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der
Bezeichnung VITA bei Fachkreisen in Deutschland* vom Juni 2017 eingereicht,
bei dem insgesamt 300 niedergelassene Zahnarzte, 200 Zahntechniker und 10
Handler fur Dentalprodukte befragt worden sind und aus dem sich eine Bekannt-
heit der Widerspruchsbezeichnung in den Fachkreisen von 99,2 %, ein Kenn-
zeichnungsgrad, also die Bekanntheit fir nur ein Unternehmen, von 96,3 % (unter
Berlcksichtigung von Fehlzuordnungen) und ein Zuordnungsgrad von 93,7 %
ergeben. Sie hatte zudem weitere Unterlagen, unter anderem Berichte zum deut-
schen und européischen Dentalmarkt mit Angaben zum Marktvolumen, zahlreiche
Werbe- und Informationsmaterialien (Werbeflyer, Produktbroschuren, Kataloge),
eidesstattliche Versicherungen mit der Angabe von Umsatzzahlen im Zeitraum
2006 bis 2015 sowie Veroffentlichungen in Fachzeitschriften fir die Dentalbranche
vorgelegt. Die Widersprechende ist der Auffassung, daraus sei zu entnehmen,
dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine sehr bekannte und auch als

Serienmarke eingesetzte Marke fur Dentalprodukte handelt.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 20. Dezember 2017 aufzuheben und
wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 008 199 523 VITA
die Léschung der angegriffenen Wort-/Bildmarke 30 2015 228 111

im Umfang des erhobenen Widerspruchs anzuordnen.

Die Markeninhaberinnen haben sich im Beschwerdeverfahren, wie auch bereits
zuvor im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht

gedulRRert und auch keine Antrage gestellt.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 5 sowie auf die Schriftsatze der Widersprechenden und den

weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Ubrigen zulassige Be-
schwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Auf den nach
§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in zulassiger Weise erhobenen, sich gezielt
gegen die Waren aus dem Produktbereich der Dentalmedizin in der Klasse 5
gerichteten Widerspruch aus der Marke VITA war unter Aufhebung des diesen
Widerspruch zurtiickweisenden Beschlusses der Markenstelle fur Klasse 5 des
Deutschen Patent- und Markenamts geméalR § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die L6-

‘ortlebenskraft

schung der mit dem Widerspruch angegriffenen Wort-/Bildmarke

im Umfang des erhobenen Wiederspruchs anzuordnen, weil zwischen den Kollisi-
onsmarken insoweit Verwechslungsgefahr i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz
MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundes-
gerichtshofes unter Bertcksichtigung aller relevanten Umstdnde des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuUGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER,;
GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9
- Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833
Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 — BioGourmet; GRUR
2018, 79 Rn. 9 — Oxford/Oxford Club). Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
insbesondere die ldentitat oder Ahnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte
(Waren und/oder Dienstleistungen), die Identitdt oder Ahnlichkeit der Marken

sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Wider-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE115770964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
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spruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar fur sich gesehen voneinander
unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Ver-
wechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria
Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040
Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl.,
8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Daruiber hinaus kénnen sich fur die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a.
etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und
daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Diffe-
renzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzei-

chen.

Nach diesen Grundsatzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke

tatlebenskraft
und der alteren Widerspruchsmarke VITA eine Verwechslungs-

gefahr geman 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die gezielt von der Widersprechenden angegriffenen Waren der Klasse 5
»LAbdruckmassen aus Chromalginat fir zahnarztliche Zwecke; Abdruckmassen fir
zahnarztliche Zwecke; Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke zur Herstellung
von Zahnformen; Abdruckmaterial fir zahnarztliche Zwecke; Amalgam fur zahn-
arztliche Zwecke; Amalgame fur zahnéarztliche Zwecke; Antibiotika fur zahnarzt-
liche Zwecke; Antimikrobielle Mundwasser; Arzneimittel fir zahnarztliche Zwecke;
Beizmaterialien fur zahnarztliche Zwecke; Dentalanasthetika; Dentalgips; Dental-
harze; Dentalkeramik; Dentalmaterialien fur Zahnfullungen; Dentalmaterialien zum
Fullen der Zahne; Dentalmaterialien zur Herstellung von Zahnmodellen; Dental-
materialien zur Vervielfaltigung von Zahnmodellen; Dentalsanierungsmassen,
Dentalzement; Desinfektionsmittel flr zahnarztliche Apparate und Instrumente;
Dichtungsmasse flur zahnéarztliche Zwecke; Edelmetalllegierungen fur zahnéarzt-

liche Zwecke; Einbettungsmaterial flr zahnarztliche Zwecke; Farbreagenzien zum


http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=86&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301782011&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104f/
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Erkennen von Zahnbelag® der jungeren Marke sind mit den Widerspruchswaren
der Klasse 5 teilweise identisch und im Ubrigen hochgradig ahnlich.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus als
durchschnittlich anzusehen. Die originare Kennzeichnungskraft wird durch die
Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhéangig von der jeweiligen Benutzungs-
lage als Unterscheidungsmittel flir die Waren und Dienstleistungen eines Unter-
nehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzupragen und die Waren und
Dienstleistungen damit von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. z.B. BGH,
GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Nachdem ein beschreibender Gehalt der
Bezeichnung VITA, als urspringlich aus dem Lateinischen stammendes Wort fur
Leben und eine Verwendung in der deutschen Sprache fir eine literarische Le-
bensbeschreibung (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 27. Aufl. 2017)
fur die einschlagigen Widerspruchswaren im Bereich der Dentalmedizin oder
sonstige Grinde, die fur eine Schwachung der Kennzeichnungskraft sprechen
kénnten, nicht gegeben sind, kann von einer mindestens durchschnittlichen origi-
naren Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Auf-
grund der von der Widersprechenden zahlreich vorgelegten Unterlagen — Doku-
mente zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, Informationen zu der Dauer
der Benutzung, ein demoskopisches Gutachten zu der Bekanntheit der Marke — ist
jedenfalls von einer Uberdurchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke fir die von ihr im Dentalbereich bzw. im Bereich von Zahnersatz

und Zahnprothetik beanspruchten Waren auszugehen.

3. Den bei dieser Ausgangslage — identische bzw. hochgradig ahnliche Waren
und jedenfalls Uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft — zu fordernden stren-
gen bzw. sehr strengen Anforderungen an den Markenabstand wird die jungere
Marke nicht gerecht. Es ist davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der

angesprochenen Fachkreise im Bereich der Dentalprodukte die angegriffene
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Wort-/Bildmarke aufgrund der Ubereinstimmung in dem Wort ,Vita/VITA®, das
nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die Unternehmensbezeichnung
und den Stammbestandteil einer entsprechenden Markenserie der Widerspre-
chenden darstellt, mit dieser im Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG
gedanklich in Verbindung bringt.

a. Zwar ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegen-
Uberstehenden Marken nicht zu bejahen. Soweit sie in ihrer Gesamtheit miteinan-
der verglichen werden, ergibt sich unter keinem Gesichtspunkt eine Gefahr von
Verwechslungen. Insoweit unterscheiden sich die beiden Marken klanglich im Hin-
blick auf die markant unterschiedliche Wortlange wie auch schriftbildlich durch die
unterschiedliche Wortlange sowie die zusatzlichen bildlichen Bestandteile (Dar-
stellung zweier Blatter, + Symbol) in der jingeren Marke deutlich voneinander,
auch wenn sie in den ersten beiden Silben bzw. in der Wiedergabe vi-ta hahezu

identisch Ubereinstimmen.

Auch der Umstand, dass die Zeichen in dem Wort ,vita“ Ubereinstimmen, fuhrt
vorliegend fur sich genommen noch nicht zu einem verwechslungsfahigen Ge-
samteindruck der Vergleichszeichen. Denn insoweit kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass die angegriffene Marke durch ihren Wortanfang ,Vita“ allein kol-
lisionsbegriindend gepragt wird. Denn grundsétzlich nimmt der angesprochene
Verkehr eine Marke so wahr, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie in einzelne Be-
standteile zu zerlegen. Ebenso kann eine Pragung durch einen Bestandteil eines
zusammengesetzten Zeichens nur angenommen werden, wenn davon auszuge-
hen ist, dass die Ubrigen Markenteile in einer Weise zurtcktreten, dass sie fur den
Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen. Dabei dirfen beschreibende oder
kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vorneherein unbericksichtigt
bleiben (vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8 9 Rn. 387 ff
mwN). Insoweit kann, anders als die Widersprechende meint, nicht ohne weiteres

davon ausgegangen werden, dass ein entscheidungserheblicher Teil der ange-
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sprochenen Verkehrskreise den zweiten Wortbestandteil ,lebenskraft® bei der
angegriffenen Marke nicht (sei es klanglich oder schriftbildlich) mit wiedergeben
wird, zumal die konkrete Gestaltung der Marke daflr keinen Anhalt gibt, was etwa
bei einer entsprechenden optischen Ausgestaltung durch die Grél3e und Wieder-
gabe der Bestandteile der Fall sein kann (gré3erer und kleinerer Bestandteil oder
ein klar im Vordergrund befindlicher Bestandteil). Auch begrifflich wirken die Woér-
ter ,vita“ im Sinn von ,Leben® und ,+lebenskraft* als eine aufeinander bezogenen
Einheit.

b. Es besteht aber eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des
gedanklich miteinander in Verbindung Bringens unter dem Aspekt eines Serien-
zeichens. Dies ist dann der Fall, wenn die Zeichen in einem Bestandteil tberein-
stimmen bzw. einen wesensgleichen Stamm aufweisen, den der Verkehr als
Stammbestandteil mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die
nachfolgenden Bezeichnungen, die einen identischen oder zumindest wesensglei-
chen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter
Halbsatz MarkenG (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 38 — METROBUS,; GRUR
2009, 673 Rn. 39 — OSTSEE-POST). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die
Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus,
so dass die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen
und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuUGH GRUR 2008, 343
Rn. 64 — Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 840
Rn. 23 — PROTI II).

Die Widersprechende hat mit dem von ihr vorgelegten umfangreichen Material
belegt, dass die Bezeichnung ,VITA" ein sehr bekanntes Firmenschlagwort, eine
Dachmarke und der Stammbestandteil einer Markenfamilie der Widersprechenden
ist. Die als Anlagen zu der Beschwerdebegriindung vom 7. Juli 2017 eingereichten
Unterlagen zeigen, dass die Widersprechende seit dem Jahr 1924 Produkte im

Bereich der Zahntechnik, insbesondere kiinstliche Zdhne, herstellt und dabei mit
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dem Firmenschlagwort VITA auf dem Dentalmarkt tatig ist. Insbesondere mit der
seit dem Jahr 1998 als VITAPAN classical bezeichneten Farbskala fur kunstliche
Zahne hat die Widersprechende einen Marktanteil von in den Jahren 2001 bis
2010 in Hohe von jeweils zwischen 72 % und 93 % nach den Umsatzzahlen
erreicht (vgl. Anlage 7 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 7. Juli 2017).
Zur tatsachlichen Verwendung der mit dem vorangestellten Bestandteil verbunde-
nen bzw. den Bestandteil ,Vita® enthaltenden Kennzeichen hat die Widerspre-
chende zahlreiche Unterlagen eingereicht, unter anderem die sogenannten Vita
Kompendien mit der Produktpalette der Widersprechenden aus den Jahren 2006
und 2013 (Anlage 18 zum Schriftsatz vom 7. Juli 2017). Aus diesen Unterlagen
geht hervor, dass die Widersprechende unter anderem die Bezeichnungen VITA
Toothguide 3D-Master fur Zahnfarben, VITA Easyshade zur Bestimmung von
Zahnfarben, VITACOLL fir einen Haftvermittler zwischen Kunststoffzahnen und
Basismaterialien, VITAPAN fur Kunststoffzéhne, VITA PHYSIODENS fir Front-
und Seitenzahnlager, VITAVM bzw. VITA VM fur Verblendkeramik, VITA In-Ceram
fur Blocke zur Herstellung von Vollkeramik Kronengeriste, VITA VACUMAT fir
ein Keramikbrenngerat, VITA Linearguide 3D-Master zur Zahnfarbenbestimmung,
VITA LINGOFORM fur Kunststoffzahne, VITAFOL fur ein Silikon-Isoliermaterial,
VITA ENAMIC fur eine dentale Hybridkeramik vor dem mafR3geblichen Prioritats-
zeitpunkt der jingeren Marke (so BGH GRUR 2009, 484 Rn. 40 - METROBUS)
am 8. Dezember 2015 verwendet. Bei den so gekennzeichneten Waren handelt es
sich um chemische Erzeugnisse in Form von Verblendmaterialien flr zahnarztli-
che Zwecke oder Zahnfarben, Haftvermittler oder Kunststoffzahne und damit um
mit den angegriffenen Waren der jingeren Marke identische oder jedenfalls hoch-
gradig ahnliche Waren. Nach dem Vortrag der Widersprechenden und den dazu
eingereichten Unterlagen ist daher davon auszugehen, dass die Widersprechende
im Verkehr bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen jingeren Marke mit
einer Zeichenserie mit der Firmenkennzeichnung und dem Stammbestandteil

VITA auf dem Dentalmarkt umfangreich aufgetreten ist.
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‘ortlebenskraft

Der Bestandteil VITA ist in der angegriffenen Wort-/Bildmarke

nahezu identisch bzw. jedenfalls wesensgleich enthalten. Zwar ist ,vita® mit dem
zusatzlichen Bestandteil ,+lebenskraft in die gesamtbegriffiche Bezeichnung
.vitatlebenskraft® eingebunden und verfiigt zudem Uber einen zusatzlichen Bild-
bestandteil in Form der Wiedergabe zweier Pflanzenblatter. Die Widersprechende
ist aber sowohl mit Bezeichnungen wie VITAPAN, VITACOLL und damit direkt
angefugten weiteren Bestandteilen, aber auch mit Zweitwortbezeichnungen wie
VITA Easyshade, VITA Lingoform, VITA Enamic, VITA In-Ceram bereits seit lan-
gem auf dem Markt und fihrt die Markenfamilie mit ganz unterschiedlichen mit
dem vorangestellten VITA und verbundenen oder nach VITA mit Leerzeichen fol-
genden Bezeichnungen laufend weiter. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der
Tatsache, dass es sich bei der Ubereinstimmenden Bezeichnung VITA/vita um die
auf dem uberschaubaren Dentalmarkt seit langem gut eingefihrte Firmenkenn-
zeichnung der Widersprechenden handelt, ist die Annahme gerechtfertigt, dass
die beteiligten Fachverkehrskreise bei einer Benutzung der Marken fir identische
oder hochgradig ahnliche Waren einer Fehlzuordnung der angegriffenen Marke
und der damit gekennzeichneten Waren zu dem Unternehmen der Widerspre-

chenden unterliegen werden.

Vor dem Hintergrund identischer und hochgradig ahnlicher Vergleichswaren und
einer mindestens uberdurchschnittichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke besteht angesichts der nahezu identischen oder jedenfalls wesensgleichen
Ubernahme des Serien- und Stammbestandteils sowie des Unternehmenskenn-

zeichens der Widersprechenden ,VITA" die Gefahr, dass die Bezeichnungen VITA

tatlebenskraft
und gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so

dass von einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens aus-

zugehen ist.
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Daher ist die angegriffene Wort-/Bildmarke im Umfang des erhobenen Wider-
spruchs zu l6schen, sodass der angefochtene Beschluss der Markenstelle inso-

weit aufzuheben watr.

4. Zur Auferlegung der Kosten aus Grunden der Billigkeit gemal
8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veran-

lassung.

5. Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden
werden. Eine solche war nur von der obsiegenden Widersprechenden hilfsweise
beantragt worden, nicht aber von den insoweit unterlegenen Markeninhaberinnen.
Eine mundliche Verhandlung war auch nicht aus Grinden der Sachdienlichkeit
veranlasst, 8 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,



-17 -

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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