BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 34/14 Verkindet am
5. August 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 019 702

BPatG 154
05.11



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 5. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 2. April 2011 angemeldete, am 6. Juni 2011 eingetragene und am
8. Juli 2011 veroffentlichte Wortmarke 30 2011 019 702

Erovital

geniel3t nach einer Teilldoschung vom 8. Dezember 2011 noch Schutz fur Waren

der Klassen 3, 5 und 30, wobei es sich in Klasse 5 um folgende Waren handelt:

Hygienepréparate fuir medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnftllimittel
und Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schédlichen Tieren; Fungizide, Herbizide, mineralische
Nahrungserganzungsmittel, Nahrungsergédnzungsmittel fur medizinische
Zwecke, Vitaminpraparate, Praparate von Spurenelementen fur Human-

und Tierkonsum.



Gegen diese Marke ist am 14. September 2011 ein gegen die Waren der Klasse 5
der angegriffenen Marke gerichteter und insoweit beschrankter Widerspruch erho-

ben worden aus der fur die Waren

(Klasse 5): Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse so-
wie Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur me-
dizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfullmittel

und Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel

am 26. Juni 2001 angemeldeten, am 24. Oktober 2001 eingetragenen und am
22. November 2011 veroffentlichten Wortmarke 301 38 624

Gelovital.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen
Widerspruch in zwei Beschlissen, von denen einer am 5. Februar 2014 im Erinne-
rungsverfahren ergangen ist, zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt,
ausgehend von Warenidentitat und einer normalen Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke wahre die jungere Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher
Hinsicht den zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nach

8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Abstand zum alteren Zeichen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde. Sie halt die Kollisionszeichen fur schriftbildlich und klanglich verwech-
selbar &hnlich. Schriftbildlich unterscheide sich die Widerspruchsmarke von der
angegriffenen Marke in lediglich zwei, dazuhin noch in der Wortmitte angeordne-
ten Buchstaben von insgesamt 9 Buchstaben. Bei einer Wiedergabe in Normal-
schrift handele es sich sowohl bei beiden Wortanfangen, dem grofR3en ,E“ und dem
grolRen ,G* um rundungsgepragte, leicht verwechselbare Buchstaben. Eine
klangliche Zeichenahnlichkeit ergebe sich aus einer Gliederung der Kollisionszei-

chen in jeweils vier Silben, einer Betonung auf der ersten Silbe, einer identischen



Vokalfolge und einem identischen Sprachrhythmus. Die Buchstabenkombination
,Ge“- der Widerspruchsmarke sei klanglich vom Buchstaben ,E* am Wortanfang
der angegriffenen Marke kaum zu unterscheiden. Die verbleibenden Unterschiede
in den in der Wortmitte angeordneten Konsonanten I und ,r“ fielen demgegen-

Uber nicht ins Gewicht.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlusse der Markenstelle fir die Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 2012 und
5. Februar 2014 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der
Marke 301 38 624 in Bezug auf die Waren der Klasse 5, fir die die
angegriffene Marke 30 2011 019 702 registriert ist, zuriickgewie-
sen worden ist und die Loschung dieser Marke in Bezug auf die

vorgenannten Waren anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag
gestellt. Er ist zu der auf den Hilfsantrag der Widersprechenden durchgefiihrten
mindlichen Verhandlung nicht erschienen und hat sich im Beschwerdeverfahren

auch schriftsatzlich nicht gedulRert.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1.

Die gem. 8 66 Abs. 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen
Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den
sich gegenuberstehenden Zeichen nicht die Gefahr markenrechtlicher Verwechs-
lungeni. S. d. 88 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.



Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Européischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes unter Berlcksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuUGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER,;
GRUR 2010, 1098, Tz.44 - Calvin Klein/[HABM; BGH GRUR 2012, 64,
Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013,
833, Tz. 30 — Culinaria/Villa Culinaria). Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
insbesondere die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, die Identitat oder Ahnlich-
keit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar fur sich ge-
sehen voneinander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343,
Tz.48 -1l Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64,
Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch
Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., 8 9 Rdn. 40 ff. m. w. N.). Daruber hin-
aus konnen fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren rele-
vant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Ver-
kehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu
erwartende Differenzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrneh-

mung der Kennzeichen.

a) Nach der Registerlage genief3en die Vergleichsmarken Schutz fur identische
Waren. Die fur die jingere Marke in Klasse 5 registrierten Waren ,diatische Er-
zeugnisse fur medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandsmaterial, Zahn-
fullmittel und Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel* sind

identisch mit den entsprechenden, fur die Widerspruchsmarke registrierten Waren.

Zu den durch diese Waren angesprochenen Verkehrskreisen zahlen der jeweilige
Fachverkehr sowie — abgesehen von ,Zahnflllmittel und Abdruckmassen flr
zahnarztliche Zwecke® - auch der allgemeine, angemessen aufmerksame Durch-

schnittsverbraucher. Die hier in Rede stehenden diatischen Erzeugnisse fir medi-



zinische Zwecke und die Waren Pflaster, Verbandsmaterial und Desinfektionsmit-
tel werden zur Steigerung des gesundheitlichen Wohlbefindens erworben und an-
gewendet. Ebenso wie Babykost werden diese Produkte nicht nur in Supermark-
ten und Drogerien, sondern auch in Apotheken vertrieben. Da es sich um Waren
handelt, die der Gesundheitspflege und/oder dem korperlichen und gesundheitli-
chen Wohlbefinden dienen, ist ferner davon auszugehen, dass die vorgenannten

Verkehrskreise diesen Waren mit erhéhter Aufmerksamkeit begegnen.

b) Nachdem fur eine kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, ist der Senat im Rahmen der ge-
botenen Gesamtbetrachtung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
des Gesamtzeichens ,Gelovital* fur die hier beanspruchten Waren der Klasse 5
ausgegangen. Angesichts dessen hélt die angegriffene Marke den unter Berick-
sichtigung von Warenidentitdt gebotenen deutlichen Zeichenabstand ein.

c) Eine fur die Beurteilung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr rele-
vante Markenahnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher
Hinsicht bestehen. Dabei reicht es fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr
grundsatzlich aus, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer
dieser Kategorien ausreichende Ubereinstimmungen festzustellen sind (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., 89, Rdn.224 m.w. N.). Dabei sind
grundsatzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenuberzustellen, da der Ver-
kehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analy-
sierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., 8 9, Rdn. 211 m. w. N.). Die angegriffene
Marke hebt sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich jedoch hinreichend deutlich
von der Widerspruchsmarke ab, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
I. S. d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben ist.



aa) In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen am regel-
mafig starker beachteten Wortanfang deutlich voneinander. Der erste Wortbe-
standteil ,Gelo"- der Widerspruchsmarke teilt mit dem Wortanfang ,Ero” - der an-

gegriffenen Marke lediglich die Vokalfolge ,e — 0.

Die in den Wortanfangen enthaltenen Konsonanten sind samtlich verschieden und
gehoren, insbesondere was die Laute ,r* und I betrifft, im deutschen und anglo-
amerikanischen Sprachraum nicht zu den typischerweise verwechselbar ahnlich
artikulierten Konsonanten. Denn das ,r gehort zu den Vibranten, welche in der der
Phonetik einen stimmhaften konsonantischen Schwinglaut bezeichnen, wohinge-
gen das ,|I“ zu den Approximanten zahlt, welche durch das ungestorte Stromen der

Luft durch den Mundraum gebildet werden.

Die klanglich in beiden Vergleichszeichen ubereinstimmenden Wortenden ,-vital®
vermodgen weder fur sich allein genommen, noch im Rahmen der insoweit ge-
meinsam mit der in den Wortanfangen Ubereinstimmenden Vokalfolge ,e — o* ge-
botenen Gesamtbetrachtung Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungs-
gefahr zu sein. Denn die Ubereinstimmung beider Wortenden beschrankt sich auf
beschreibende, fir sich genommen schutzunfahige Zeichenbestandteile (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,, Rn. 258, 160, 167 zu 8§ 9 m. w. N.). Die in
Klasse 5 von der Widersprechenden beanspruchten Waren, ,pharmazeutische
und veterindrmedizinische Erzeugnisse; didtische Erzeugnisse fir medizinische
Zwecke® und ,Babykost* werden im Vertrieb regelmafllig mit dem Versprechen
beworben, ihren Konsumenten zu mehr Vitalitat zu verhelfen. In Verbindung mit
,Pflaster” und ,Verbandsmaterial“ vermag ,vital“ als Sachangabe darauf hinzuwei-
sen, dass diese Waren zur Verminderung verletzungsbedingter Bewegungsein-
schrankungen beitragen und den Heilungsprozess férdern kénnen. Fur ,Zahnfull-
mittel“ gilt letzteres in gleicher Weise. Auch die von beiden Kollisionszeichen be-
anspruchten Waren ,Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke® und ,Desinfek-
tionsmittel* kommen typischerweise im Rahmen von arztlichen Heilbehandlungen

mit dem Ziel der Steigerung oder Wiederherstellung von Vitalitat und Gesundheit



zum Einsatz. Der Verkehr entnimmt einer Ubereinstimmung beider Zeichen im
Wortbestandteil ,-vital® daher allenfalls dieselbe beschreibende Aussage und
schlie3t daraus nicht auf eine lUbereinstimmende betriebliche Herkunft der so ge-
kennzeichneten Waren (vgl. hierzu auch BGH, GRUR 2012, 1040,
1042, - pjur/pure; Strobele/Hacker, a. a. O., Rdn. 258 zu § 9 m. w. N.).

Beim Vergleich der hier gegeniuberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit fallen
diese Ubereinstimmungen am jeweiligen Markenende mithin nicht wesentlich ins
Gewicht. Vielmehr gentigen die festgestellten klanglichen Unterschiede, um eine
klangliche unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

sicher auszuschlief3en.

bb) Einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr wirken ebenfalls die unterschied-
lich ausgestalteten, in ihrer Buchstabenanzahl nicht Ubereinstimmenden Wortan-
fange beider Zeichen entgegen. Der Buchstabe ,G* am Wortanfang der Wider-
spruchsmarke, der in Druckschrift Uber eine deutlich andere Umrisscharakteristik
als ein ,E" verfugt und sich von diesem Buchstaben bei einer Darstellung in
Schreibschrift durch eine zusatzliche Unterlage unterscheidet, ist dem am Wort-
anfang der angegriffenen Marke stehenden ,E nicht hinreichend ahnlich. Der
Wortanfang einer Marke beeinflusst deren Schriftbild jedoch in markanter Weise.
Erfahrungsgemalf bleibt das Schriftbild einer Marke, das eine genauere und in der
Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet, dem Betrach-
ter zudem sehr viel besser in Erinnerung als das schnell verklingende gespro-
chene Wort (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 251 zu 89

m. w. N.).
Auch eine schriftbildliche Ahnlichkeit beider Zeichen ist folglich nicht gegeben.
cc) In begrifflicher Hinsicht weisen die Kollisionszeichen ebenfalls zum Ausschluss

einer Verwechslungsgefahr hinreichende Unterschiede auf. Denn der in beiden

Zeichen uUbereinstimmende Markenbestandteil ,-vital®, dem ein ohne weiteres er-



kennbarer Sinngehalt zukommt, hat bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Ver-
gleichszeichen als Ganzes, wie ausgefuihrt, wegen seiner fir die beanspruchten

Waren beschreibenden Bedeutung kein entscheidendes Gewicht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der sich gegentberstehenden Kollisions-
zeichen i. S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG scheidet somit hinsichtlich der vorge-

nannten Waren aus.

2.

Die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbin-
dung-Bringen i. S. d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind ebenfalls nicht gegeben. Die
Widersprechende hat nicht vorgetragenen, etwa Inhaberin einer benutzten Zei-
chenserie zu sein, in die sich das angegriffene Zeichen einfligte. Wer die Unter-
schiede zwischen beiden Zeichen erkennt, wird nicht aufgrund einer Ahnlichkeit
der sich gegeniuberstehenden Kennzeichen davon ausgehen, dass die Hersteller
von mit ,Gelovital* und ,Erovital* gekennzeichneten Waren identisch oder wirt-

schaftlich miteinander verbunden sind.

3.

Liegt bereits in Bezug auf identische Waren ein hinreichender Markenabstand vor,
so ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr erst recht in Bezug auf die Gbri-
gen Waren der angegriffenen Marke zu verneinen, die sich hinsichtlich der Waren

der Widersprechenden allenfalls im Ahnlichkeitsbereich befinden.

4.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.



-10 -

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des Richter-
amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit
mit Erfolg abgelehnt warr,

einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-
fern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zuge-
stimmt hat,

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

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 Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Dr. Schnurr Heimen

Bb



