BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 162/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 65 832

BPatG 152
08.05



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

VitaMustin

ist am 19. April 2000 fur die Waren ,Nahrungserganzungsmittel fir medizinische
Zwecke" unter der Nummer 399 65 832 in das Markenregister eingetragen wor-

den. Die Eintragung wurde am 18. Mai 2000 veroffentlicht.

Hiergegen hat die Inhaberin der fir die Waren ,Arzneimittel, chemische Erzeug-
nisse fur Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster,
Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwe-
sungsmittel (Desinfektionsmittel), Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von
Lebensmitteln, diatetische Néhr- und Futtermittel, Schokoladen- und Zuckerwaren,

Spirituosen” seit dem 19. Dezember 1951 eingetragenen alteren Marke 615 040

,=Mulsin“



und der fur die Waren ,Arzneimittel” seit dem 11. April 2002 eingetragenen alteren
Marke 301 48 510

A-MULSIN

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu-
nachst mit Beschlu3 des Erstprifers vom 12. September 2001 die Widerspriiche
wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Auszugehen sei von ei-
ner teilweisen Warenidentitat und im tbrigen bestehender Warenéhnlichkeit sowie
von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Nach ihrem Ge-
samteindruck unterschieden sich die Vergleichsmarken in klanglicher, schriftbildli-
cher und begrifflicher Hinsicht ausreichend deutlich voneinander, wobei eine Ver-
nachlassigung des Bestandteils ,Vita“ der angegriffenen Marke nicht anzunehmen
sei. Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr spreche, dal3 die Bestandteile
.Mustin“ der angegriffenen Marke bzw ,-Mulsin“ der Widerspruchsmarke nicht we-
sensgleich im Sinne der Rechtsprechung seien, auch wenn die Widersprechende
mehrere Marken mit dem Bestandteil ,Mulsin“ besitze. Wegen der vorhandenen
Unterschiede bestehe auch keine Ubereinstimmung unter dem Aspekt einer asso-

Ziative Verwechslungsgefahr.

Die von der Widersprechenden eingelegte Erinnerung blieb ohne Erfolg. Im
Beschlul? vom 3. April 2003 fiihrt die Erinnerungspriferin zusatzlich aus, dal3 im
Vergleich der angegriffenen Marke zum Bestandteil der Widerspruchsmarken
»Mulsin“ der deutliche Unterschied in der Zeichenlange auffalle, woraus ein abwei-
chender Betonungs- und Sprechrhythmus folge. Der Bestandteil ,Vita“ in der an-
gegriffenen Marke werde nicht vernachlassigt werden, zumal der Wortanfang oh-
nehin starker beachtet werde und aus Sicherheitsgriinden bei pharmazeutischen
Produkten kein Bestandteil weggelassen werde. Abgesehen davon, dal3 auch

kennzeichnungsschwache Elemente nicht grundsatzlich aul3er acht gelassen wer-



den wiurden, bestiinden auch in den weiteren Bestandteilen klangliche und nicht
Zu Uberhérende Unterschiede in Form des Sprenglauts ,t* gegentiber dem Fliel3-
laut ,|* der Widerspruchsmarken, die zur Verneinung der Verwechslungsgefahr in
klanglicher Hinsicht, wegen der Unterschiede in den Konturen aber auch in
schriftbildlicher Hinsicht flhrten.

Gegenuber der Widerspruchsmarke ,A-MULSIN“ bestinden dieselben abwei-
chenden Merkmale. Aul3erdem sei keine Sprechsilbe identisch, die Wortlange sei
ebenfalls unterschiedlich. Andere Arten der Verwechslungsgefahr seien nicht er-
sichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag

(sinngemaln),

die Beschlusse der Markenstelle vom 12. September 2001 und
vom 3. April 2003 aufzuheben und die Léschung der angegriffe-

nen Marke anzuordnen.

Zutreffend sei die Erinnerungspruferin davon ausgegangen, dafd sich die Marken
auf identischen Waren begegnen kénnten und dal3 ein breites Laienpublikum an-
gesprochen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei jedoch
mehr als durchschnittlich, so dal3 der Abstand der Marken zu gering bemessen
worden sei. Wegen der undeutlichen Erinnerung von Laien kdénne auch nicht an-
genommen werden, dal’ der Verkehr bestimmte Elemente nicht vernachlassigen
werde. ,Vita“ fur ,Leben” sei dem Publikum als beschreibende Angabe bekannt,
die in zahlreichen Kennzeichnungen auf dem vorliegenden Warengebiet verwen-
det werde. Der Verkehr werde sich gerade nicht daran, sondern an den weiteren
Elementen orientieren. Dort sei die Verwechslungsgefahr trotz der Unterschiede in
den Konsonanten ,t“ bzw ,|“ zu bejahen. Dies fuhre auch zur Annahme eine mit-
telbaren Verwechslungsgefahr, da die Elemente wegen der allzu geringflgigen
Abweichungen wesensgleich seien, zumal sich das Element ,Mulsin“ flr Arznei-

mittel, n&mlich fur Vitaminpréparate fur die Widersprechende durchgesetzt habe.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich nicht zur Sache geaul3ert und

auch keine Antrage gestellt.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat keinen Erfolg. Auch nach
Auffassung des Senat besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Ver-

wechslungen im Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nachdem Benutzungsfragen gegenuber der &lteren Marke 615 040 nicht aufge-
worfen worden sind — die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs 1
MarkenG gegenuber der Widerspruchsmarke 301 48 510 ware unzuldssig -, ist
von den jeweils fir die Marken registrierten Waren auszugehen. Danach kann im
Verhaltnis zur Widerspruchsmarke 615 040 eine Warenidentitat mit den Waren der
angegriffenen Marke in Frage kommen, wéhrend gegentber den Waren der alte-

ren Marke 301 48 510 engere Warenahnlichkeit zu bertcksichtigen ist.

Den Widerspruchsmarken kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Zwar hat die Widersprechende, die fur inre Marken einen erhdhten Schutzumfang
beansprucht, mit Schriftsatz vom 7. Februar 2002 im Erinnerungs-Verfahren vor
der Markenstelle vorgetragen, da? mit Arzneimittelspezialitaten unter der Be-
zeichnung ,A-MULSIN®, ,D-MULSIN“, ,E-MULSIN“, ,AE-MULSIN“ und ,MULTI-
MULSIN® in den Jahren zwischen 1995 und 2001 insgesamt mindestens
300.000 € Umsatz erzielt worden sei. Abgesehen davon, dal’ diese Umsatzzahlen
zu gering erscheinen und daher keine Rickschlisse auf eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft erlauben, sind die Voraussetzungen fir die Anerkennung eines
erhohten Schutzumfangs nicht gegeben. Denn diese Voraussetzungen muissen
nicht nur bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen jingeren Marke vorgele-
gen haben, was hier der Fall ware, sondern zum Zeitpunkt der Entscheidung tber

den Widerspruch fortbestehen (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 99,



Rdnr 40). Da hierzu keine weiteren Angaben vorliegen, bleibt es bei der Annahme

der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken.

Im Hinblick auf die jeweilige Fassung der Warenverzeichnisse sind die allgemei-
nen Verbraucherkreise uneingeschrankt in die Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr einzubeziehen. Dabei legt der Senat das vom EuGH entwickelte Verbrau-
cherleitbild zugrunde, das auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Verbraucher abstellt, der allem, was mit der Gesundheit zu tun
hat, mit grél3erer Aufmerksamkeit begegnet als vielen anderen Produkten des tag-
lichen Lebens (vgl zum veranderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124
— Warsteiner Ill; EuGH MarkenR 2002, 231 — Philips/Remington; zur Aufmerk-
samkeit im Gesundheitsbereich BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL /
INDOHEXAL; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9, Rdnr 156 mwN).

Insgesamt sind danach an den Abstand der Marken keine zu geringen Anforde-
rungen zu stellen, denen die angegriffene Marken jedoch gerecht wird, da trotz der
insgesamt eher kollisionsférdernden Ausgangslage die Ahnlichkeit der Marken in
keiner Richtung derart ausgepragt ist, daf? mit der Gefahr entscheidungsrelevanter

Verwechslungen fir das Publikum zu rechnen ist.

Unmittelbare Verwechslungen sind wegen der unterschiedlichen Wortlange nicht
zu beflurchten. In ihrem Gesamteindruck setzen sich die Marken zweifelsfrei
ausreichend voneinander ab. Gerade durch den am Wortanfang der angegriffenen
Marke vorhandenen zuséatzlichen, im Klangbild markanten Markenbestandteil
LVita" verandert sich der Gesamteindruck der Vergleichsmarken so erheblich, daf3
Verwechslungen auch unter Berucksichtigung der hier teilweise gegebenen Wa-

renidentitat mit hinreichender Sicherheit auszuschlief3en sind.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden bestehen ferner fir die von ihr be-
furchtete "Abspaltung” des Wortes ,Vita" keine ausreichenden Anhaltspunkte,

auch wenn diesem Markenbestandteil als Synonym fir den Begriff ,Leben* im Zu-



sammenhang mit Arzneimitteln oder Praparaten fur die Gesundheitspflege ein be-
schreibender Anklang beigemessen werden konnte. Denn diese Art der Ver-
wechslungsgefahr, bei deren Anwendung grundsétzlich grof3e Zuriickhaltung ge-
boten ist (vgl Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 449), wird von der
Rechtsprechung auf dem hier einschlagigen Arzneimittelgebiet auf sol-
che - wenigen - Falle beschrankt, in denen einer phantasievollen Bezeichnung le-
diglich ein verkehrsublicher beschreibender Zusatz wie zB "extra®, ,forte”, ,liquid®
oder ,oral" angefligt wird, der vom Verkehr deshalb als eine fir den betrieblichen
Herkunftshinweis unbeachtliche Angabe gedanklich abgespalten wird (vgl BPatG
GRUR 1993, 829 — Innovaaktiv ; GRUR 1994, 122 — Bionaplus). Einen derartigen
verkehrsublichen beschreibenden Zusatz von Kennzeichen des vorliegenden Wa-
renbereichs stellt das Wort ,Vita" jedoch nicht dar. Zudem bietet sich eine Abtren-
nung des Bestandteils ,Vita" nicht zwingend an, da dieser mit dem weiteren Be-
standteil ,Mustin“ eine Einheit bildet, was sich trotz der Binnengrof3schreibung des
Buchstabens ,M* aus dem Umstand ergibt, dal3 beide Markenelemente ohne Zwi-

schenraum zusammengeschrieben sind.

Es besteht auch keine Gefahr, dal3 die Marken iSv 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ge-
danklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art der Verwechs-
lungsgefahr, unter der nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Asso-
ziationen zu verstehen sind (vgl Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9, Rdnr
459; BGH GRUR 1996, 200 — Innovadiclophlont), umfaf3t insbesondere die von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsatze zur - hier allein in Betracht kom-
menden - mittelbaren Verwechslungsgefahr, wobei kein Anlal3 besteht, geringere
Malistabe an die Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt anzulegen (vgl Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9, Rdnr 459, 461 mwN).

Zwar hat die Widersprechende vorgetragen, daf3 sie den Verkehr an eine Marken-
serie mit dem Stammbestandteil ,Mulsin” gewdhnt habe, weshalb hier besonders
strenge Anforderungen an die Annahme einer insbesondere assoziativen Ver-

wechslungsgefahr zu stellen seien.



Eine der Voraussetzungen, unter denen eine mittelbare Verwechslungsgefahr
unter dem Aspekt der Serienmarke angenommen werden kdnnte, ist die Wesens-
gleichheit des Serienzeichenbestandteils der Widerspruchsmarken mit einem ent-
sprechenden Bestandteil der angegriffenen jingeren Marke. Eine solche Wesens-
gleichheit besteht zwischen dem Bestandteil ,MULSIN" der Widerspruchsmarken
und dem Bestandteil ,Mustin“ der angegriffenen Marke nach Auffassung des Se-
nats jedoch nicht. Fur eine solche Annahme genugt die blof3e Verwechslungsge-
fahr der fraglichen Markenbestandteile nicht (vgl BGH GRUR 1996, 200 — Innova-
diclophlont; BPatGE 19, 220 — Minu / Milupa). Da die Vorstellung von Serienmar-
ken eine sorgféaltige Prufung beider Marken verlangt und Abnehmer voraussetzt,
die den fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreisen ange-
horen, erfordert die unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke vorgenommene
Zuordnung unterschiedlicher Marken zu einem Unternehmen namlich detaillierte
Uberlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis (vgl Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 480). Hinzu kommt, daf? die klanglichen und schrift-
bildlichen Abweichungen nicht derart untergeordnet sind, daf3 sie entweder nicht
bemerkt oder fur einen Hor- oder Schreibfehler angesehen werden kénnten. Die
unterschiedlichen Konsonanten ,st* der angegriffenen Marke bzw ,Is“ des Serien-
markenbestandteils fihren zu einem ausreichend deutlichen Abstand in jeder Hin-
sicht, zumal die Trennung der jeweils aus zwei Silben bestehenden Markenele-
mente die Abweichungen gerade verdeutlichen und zudem im Fall der angegriffe-
nen Marke zu einem harteren, im Fall der &lteren Marken zu einem weicheren
Klangbild fihren. Ebenso bestehen wegen der abweichenden Wortlange deutliche
Unterschiede im Schriftbild der Marken.

Ist damit auch die Gefahr auszuschlieen, dafl3 die juingere Marke allein anhand
ihres Bestandteils ,Mustin“" von beachtlichen Verkehrsbeteiligten mit den Wider-
spruchsmarken gedanklich in Verbindung gebracht wird, ist eine markenrechtlich
beachtliche Verwechslungsgefahr nach alledem zu verneinen und die Beschwerde

zuriickzuweisen.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Merzbach Sredl
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