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BESCHLUSS
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10.99



betreffend die Marke 397 01 570

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. August 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

BALSAN

ist nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschrdnkung des Warenver-
zeichnisses noch fir die Waren

"Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schon-
heitspflege ohne chemisch-pharmazeutische Wirkstoffe, nam-
lich Lotionen, Bader, Puder und Sprays fur die Ful3pflege,
Hand- und FulB3pflegecremes, Krautercremes und Lotionen fir
die Haut, Krauterbalsame und -6le fur die auRere Anwendung;
Praparate fur die Gesundheitspflege, ndmlich Balsam, Bade-
salze und —zusatze fur medizinische Zwecke; Pflaster, Ver-

bandmaterial, Zahnfullmittel und Abdruckmassen fir zahnarztli-



che Zwecke; chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche In-
strumente, kinstliche Gliedmal3en, Augen und Zahne, orthopé-
dische Artikel, chirurgisches Nahtmaterial"

unter der Nummer 397 01 570 im Markenregister eingetragen. Die Veroffentli-

chung der Eintragung ist am 30. Mai 1997 erfolgt.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren, fir die Waren

"Chemisch-pharmazeutische  Préaparate,  Desinfektionsmittel,
diatetische Nahrmittel"

am 16. Marz 1917 eingetragenen Wortmarke 216 297

Kalzan

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit ei-
nem Beschlul3 eines Beamten des hdheren Dienstes den Widerspruch wegen
fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurtickgewiesen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit Schreiben vom 10. Mai 1998 die
Benutzung der Widerspruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG
zulassigerweise bestritten. Der Wille der Inhaberin der jiungeren Marke, sich mit
der Nichtbenutzungseinrede gegen die Widersprechende zu verteidigen, sei in
diesem Schriftsatz durch die Bitte um Prifung, ob die Widersprechende das Wi-
derspruchszeichen benutzt habe, hinreichend deutlich geworden. Die Widerspre-
chende habe in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 14. September 1998 Um-
satzzahlen fur den Zeitraum von 1993 bis 1996 angegeben sowie Kopien einer

Verpackung und einer Gebrauchsinformation beigefiigt. Es fehlten jedoch Unterla-



gen fir die Benutzung in den letzten funf Jahren vor der am 5. Marz 2002 ergan-
genen Entscheidung, also fur den Zeitraum zwischen Februar 1997 und
Februar 2002.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die zur Glaub-
haftmachung der Benutzung eine weitere eidesstattliche Versicherung sowie Ko-
pien von Rechnungen fur den Zeitraum 1997 bis 2001 einreicht und im tbrigen auf
das bereits der Markenstelle vorgelegte Glaubhaftmachungsmaterial Bezug
nimmt. Die Widersprechende ist der Meinung, die angegriffene Marke komme der
Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Die Marken konnten sich auf relativ
ahnlichen Waren begegnen und wiesen markante klangliche Ahnlichkeiten auf.
Etwaige Sinnanklange der Markenwdrter seien sehr undeutlich und kénnten Ver-
wechslungen nicht ausschliel3en, da eine analysierende Betrachtungsweise nicht

ZU erwarten sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und die Léschung der
angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke
216 297 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen.

Sie tragt vor, die Benutzungsunterlagen konnten allenfalls eine rechtserhaltende
Benutzung fur "Mineralstoffpraparate” belegen. Diese Waren aber seien den Wa-
ren des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke in der neuen Fassung
nicht ahnlich, zumindest bestehe ein sehr groRer Abstand, so daf3 die relativ ge-
ringfigigen Ahnlichkeiten der Marken nicht ausreichten, um eine Verwechslungs-

gefahr zu begrtinden.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig, hat in der Sache jedoch kei-
nen Erfolg, denn zwischen den Marken besteht keine Gefahr von Verwechslungen
gemal 842 Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
gemal 8 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulassigerweise bestritten, nachdem die
funfjahrige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke vor der Veroffentlichung
der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Nach Auffassung des
Senats hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke fur
die Ware "Mineralstoffpraparat”, die unter den Oberbegriff "chemisch-pharmazeu-
tische Praparate” fallt, fir den die Widerspruchsmarke eingetragen ist, in den ent-
scheidungserheblichen Zeitrdumen vom 30. Mai 1992 bis 30. Mai 1997 und vom
3. August 1999 bis 3. August 2004 glaubhaft gemacht. Die eidesstattlichen Versi-
cherungen des (stellvertretenden) Geschéftsfihrers der Widersprechenden vom
14. September 1998 und vom 24. April 2002 belegen mit jahrlichen Umsatzen
zwischen knapp ... ... DM und ... ... DM in den Jahren 1993 bis 2001 einen
ausreichenden Umfang der Benutzung. Die Warenverpackungen, Beipackzettel
und Rechnungen, auf die die eidesstattlichen Versicherungen Bezug nehmen, ge-
ben keinen Anlal3, an einer rechtserhaltenden Form der Benutzung zu zweifeln.
Aus diesen Unterlagen ergibt sich, da® die Marke als Kennzeichnung flr ein mine-
ralstoffhaltiges Praparat zur Vorbeugung und Behandlung von Calciummangelzu-
standen verwendet wurde. Demnach ist nach der herrschenden "erweiterten Mi-
nimallésung™ nicht vom im Warenverzeichnis enthaltenen weiten Oberbegriff

"chemisch-pharmazeutische Praparate”, sondern von dem engeren Unterbegriff



"Mineralstoffpraparat zur inneren Anwendung"” auszugehen (vgl. dazu
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 26 Rn. 212 ff.).

Zwischen den Marken besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften zu Art. 4
Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die fur die Auslegung der in Um-
setzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG von malf3geblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Berlcksichtigung der Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu
den dabei malRgebenden Umstanden gehdren insbesondere die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Be-
urteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzu-
stellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an,
wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f
"Sabel/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"). Die umfassende Beurteilung
der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwi-
schen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt
(EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f."Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901
"Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlu3stlick"). Nach diesen

Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

Zwischen der Ware "Mineralstoffpraparat zur inneren Anwendung", von der bei der
Widerspruchsmarke auszugehen ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), und den Wa-
ren der angegriffenen Marke besteht nur teilweise Warenahnlichkeit und im Gbri-

gen groRe Warenferne.



Da der Begriff der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der
Marke auszulegen ist, kommt es fur die Annahme von Warenahnlichkeit darauf an,
ob die Waren von den angesprochenen Verkehrskreisen demselben Unternehmen
zugeordnet werden. Von vornherein ausgeschlossen werden kann dies nur bei
absolut unahnlichen Waren (BGH GRUR 1999, 731, 732 "Canon II"), d.h. bei sol-
chen, die vom Publikum auch bei gro3er Bekanntheit der alteren Marke und bei
unterstellter Zeichenidentitat unterschiedlichen und auch nicht miteinander verbun-
denen Unternehmen zugeordnet werden (BGH GRUR 2001, 507, 508 "EVIAN /
REVIAN"). Die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise wird dabei teil-
weise durch die regelmaldigen tatsachlichen Herkunftsstatten der Waren und
Dienstleistungen gepragt (vgl. BGH aaO "EVIAN/REVIAN"), teilweise durch die
Faktoren, die das Verhaltnis zwischen den einander gegeniiberstehenden Waren
und Dienstleistungen selbst kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehéren insbe-
sondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren oder Dienstleistungen
(EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rdn 23 "Canon").

Parfumerien, chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente, kunstli-
che GliedmalRen, Augen und Zahne, orthopadische Artikel, chirurgisches Naht-
material unterscheiden sich in der Art der Herstellung, den verwendeten Materia-
lien, Ublichen Herstellungsbetrieben sowie Art und Zweck so stark voneinander,
dall nach standiger Rechtsprechung von Unahnlichkeit ausgegangen wird (vgl.
Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 257
re. Sp., 258 li. Sp., 54 m. Sp., 59 re.Sp., 60 li. Sp.). Allein daraus, dal3 Mineral-
stoffpréparate und viele der Waren der Inhaberin der angegriffenen Marke in Dro-
gerien oder Apotheken vertrieben werden, kann keine Warenahnlichkeit oder Wa-
rennahe hergeleitet werden.

Hinsichtlich der Ubrigen Waren der angegriffenen Marke [ai3t sich eine entfernte
Ahnlichkeit nicht ausschlieBen, wobei aber eine groRe Warenferne besteht. Dies
ergibt sich bei Zahnputzmitteln bzw. Zahnpflegemitteln, Zahnfullmitteln, Verband-

material, Pflaster und &atherischen Olen schon aus der unterschiedlichen Be-



schaffenheit, Wirkungsweise und dem unterschiedlichen Anwendungsbereich. Die
weiteren Waren der jingeren Marke weisen ebenfalls einen grof3en Abstand von
den Praparaten der Widersprechenden auf. Wahrend die Mineralstoffpraparate
der Widerspruchsmarke Arzneimittel darstellen, die dazu dienen, Mangelzustande
des Korperstoffwechsels und Mineralstoffhaushaltes zu behandeln, enthalten die
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege der angegriffenen Marke nach Einschréan-
kung des Warenverzeichnisses keinerlei chemisch-pharmazeutische Wirkstoffe.
Auch in der au3eren Form und der Art der Applikation unterscheiden sich das
chemisch-pharmazeutische Praparat der Widersprechenden und die Kosmetika
der angegriffenen Marke grundlegend. Mineralstoffpraparate kommen in Tablet-
ten-, Pulver- oder Granulatform vor und werden vom Patienten eingenommen.
Dagegen handelt es sich bei den Waren der jungeren Marke um Flussigkeiten,
Sprays, Cremes oder Lotionen ausschlie3lich zur duReren Anwendung. Ein groR3er
Unterschied besteht auch hinsichtlich der Zweckbestimmung — einerseits Heilmit-
tel, andererseits Mittel zur Korper- und Schénheitspflege - der sich gegeniiberste-
henden Waren. Entsprechendes gilt fir die Praparate fur die Gesundheitspflege

der jungeren Marke.

Die Waren der sich gegeniberstehenden Marken richten sich an relativ breite
Verkehrskreise. Das Mineralstoffpraparat der Widersprechenden muf3 nicht re-
zeptpflichtig sein und kann gegen leichtere Leiden eingesetzt werden. Jedoch ist
auch zu bericksichtigen, dal3 Mittel, die der Gesundheit dienen, in der Regel mit
einer erhohten Aufmerksamkeit empfohlen und erworben werden (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn. 168).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender

Anhaltspunkte als normal einzuschatzen.

Insgesamt reicht angesichts des grofien Warenabstands bereits ein geringer Ab-
stand der jungeren Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine Verwechs-

lungsgefahr auszuschliel3en. Dieser erforderliche Abstand ist nach Auffassung des



Senats hier gewahrt. Die beiden Marken stimmen zwar in der Silbenanzahl, in der
Betonung und in den Lautfolgen "al — an" uberein. Jedoch ergibt sich durch die
Abweichungen in den Ubrigen Konsonanten ein unterschiedliches Gesamtklang-
bild. Am Anfang der jingeren Marke steht ein weicher, stimmhafter Mitlaut, wah-
rend die Widerspruchsmarke mit einem harten, pragnanten Sprenglaut beginnt.
Auch die Konsonanten in der Wortmitte differieren deutlich. Das "S" in der ange-
griffenen Marke ist ebenso wie der Anfangskonsonant eher klangschwach und
stimmhaft, wahrend das wie "ts" gesprochene "z" in der Widerspruchsmarke eine
harte, klangstarke Komponente enthalt. Aus diesen Unterschieden resultiert bei
der jungeren Marke ein weicher, flieender und bei der Widerspruchsmarke ein
wesentlich harterer, mehr rhythmischer Gesamtklang, was nicht zu Gberhoren ist.
Schriftbildlich fallen vor allem die stark abweichenden Formen der jeweiligen An-
fangsbuchstaben auf.

Hinzu kommen begriffliche Anklange, die eine gewisse Unterscheidungshilfe ge-
ben (vgl. dazu Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn. 223 ff.). Die ange-
griffene Marke lehnt sich stark an das Wort "Balsam" an, wahrend die Wider-

spruchsmarke eher auf "Kalzium" hindeutet.

Aus diesen Griinden ist auch unter ungiuinstigen Ubermittlungsbedingungen und
aus der unsicheren Erinnerung heraus eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

Es besteht kein Anlal3, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs 1 MarkenG).

Strobele Hacker Guth
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