BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 6/10 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 19. Januar 2011

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 42 290

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll, des Richters Paetzold und der Richterin Winter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 44 vom 9. Novem-
ber 2006 und vom 14. September 2009 insoweit teilweise
aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren
LAbfuhrmittel; Analgetika; Antibiotika; antiparasitare Mittel;
Antirheumatika; Appetitzigler; Beruhigungsmittel; blutbil-
dende Mittel; blutreinigende Mittel; Fieberheilmittel; Gelatine
fur medizinische Zwecke; Hormone fur medizinische Zwecke;
chemische Kontrazeptiva; Migranemittel; pilztétende Mittel;
Salze fiur medizinische Zwecke; Schlafmittel; Tees fur medi-
zinische Zwecke; Verdauungsmittel; Wurmmittel“ zurtickge-

wiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 53 687 wird die
Loschung der angegriffenen Marke 303 42 290 auch fir

diese Waren angeordnet.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.



Grinde

Gegen die - nach Teilldschungsbeschluss des Erstprifers - noch fir die Waren

und Dienstleistungen

LAbfuhrmittel; Alkohol fir medizinische und pharmazeutische
Zwecke; Analgetika; Andasthetika; Antibiotika; antiparasitare
Mittel; Antirheumatika; Antiseptika; Appetitzigler; Augenklap-
pen; medizinische Bader; Badezusatze fir medizinische Zwecke,;
Bakteriengifte; Bandagen; Beruhigungsmittel; Binden; blutbil-
dende Mittel; blutreinigende Mittel; blutstillende Stifte; Desin-
fektionsmittel; Diagnostikmittel fir medizinische Zwecke; Fie-
berheilmittel; Frostsalbe; Fungizide; Gelatine fuir medizinische
Zwecke; Hamorrhoidenmittel; Heilmittel gegen Ful3schweil3;
Holzkohle fur pharmazeutische Zwecke; Hormone fir medizini-
sche Zwecke; Inkontinenzhosen; Menstruationshéschen; Impf-
stoffe; Insektenabwehrmittel; Implantate fur chirurgische Zwecke;
Klebbéander fur medizinische Zwecke; Klebstreifen; Kompressen;
Losungen und Reinigungsmittel fir Kontaktlinsen; Kontrastmittel
fur medizinische Zwecke; chemische Kontrazeptiva; pharma-
zeutische Praparate gegen Kopfschuppen; Migranemittel;
Monatsbinden; Moor fir medizinische Zwecke; Mundspulungen
fir medizinische Zwecke; Narkotika; Babykost; Pflaster; pilzto-
tende Mittel; Salben fir pharmazeutische Zwecke; Reagenzien
fur medizinische Zwecke; Riechsalz; Salze fiur medizinische
Zwecke; Schlafmittel; Schwangerschaftsdiagnosemittel; Se-
ren; Stilleinlagen; Menstruationstampons; Tees fur medizinische
Zwecke; Tinkturen; Vaseline fur medizinische Zwecke; Verband-

gaze; Verbandkasten gefillt; Verbandmaterial, Verbandstoffe;



Verbandwatte; Verdauungsmittel; Warzenstifte; Verbandwatte fir
medizinische Zwecke; Windeln fur Inkontinente; Wundschwamme;
Wurmmittel; Heftpflaster; chirurgische, arztliche Instrumente und
Apparate; Analysegerate fur medizinische Zwecke; Aerosolzer-
stauber fur medizinische Zwecke; Arztekoffer gefiillt; Atemgerate
fur die kinstliche Beatmung; Babyflaschen; Bandagen; Blutanaly-
segerate; Blutdruckmessgerate; Bruchbander; Schuheinlagen;
Gastroskope; Geburtshilfsgerate; Gipsbinden fur orthopadische
Zwecke; kiunstliche Gliedmalen; Gurtel fir medizinische Zwecke;
Handschuhe fur medizinische Zwecke; Heil3luftapparate fiir thera-
peutische Zwecke; Heizdecken flr medizinische Zwecke; Heizkis-
sen fur medizinische Zwecke; Horgerate; Infusionsgerate; Inhala-
tionsapparate; Injektionsspritzen fir medizinische Zwecke; Kanu-
len; Kniebandagen; Kompressoren (Chirurgie); Kondome;
Krampfaderstrimpfe; Leibbinden; Massagegerate; Medizinloffel;
Milchpumpen; Nabelbinden; Ohrreinigungsgerate; orthopéadische
Artikel; Pessare; Pilleneingeber; Pumpen flir medizinische
Zwecke; Saugflaschen; Scheren fir chirurgische Zwecke; Schie-
nen fur chirurgische Zwecke; Schnuller; Schuheinlagen; Skalpelle;
Spiegel; Spritzen fur medizinische Zwecke; sterile Tucher (Opera-
tionsfelder); Stutzstrumpfe fir medizinische Zwecke; Stethoskope;
Umstandsgurtel; Unterlagen fir Inkontinente; Urinale; Vaginal-
spritzen; Behalter zur Verabreichung von Arzneimitteln; Vernebler
fur medizinische Zwecke; Wundklammern; Zerstauber flir medizi-
nische Zwecke; Dienstleistungen eines Apothekers, namlich Blut-

zucker- und Blutdrucktest”



am 11. Marz 2004 unter der Nummer 303 42 290 registrierte Wort/Bildmarke
- veroffentlicht am 16. April 2004 -

vit@llis

APOTHEKE IM ELSTER FORUM
ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke Nr. 397 53 687,
VITALIS,
die seit dem am 20. Oktober 1998 eingetragen ist fur

.>eifen, Parfimerien, insbesondere Desodorierungsmittel fir den
personlichen Gebrauch, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege einschlief3lich Kosmetika, Badesalze oder Bade-
zusatze, Dusch- oder Massagegels, Haarwaschmittel, Hautcremes
oder -milch; Aromaticher (als Duftticher), Tucher, getrankt mit
kosmetischen oder pharmazeutischen Lotionen, mit einer Reini-
gungs- oder parfimierten Flissigkeit getrankte Tucher, insbeson-
dere als Erfrischungstiicher, mit einer Reinigungsflissigkeit ge-
trankte Tucher (zum Putzen); Diatetische Erzeugnisse und Nah-
rungserganzungsmittel fur medizinische und nichtmedizinische
Zwecke, hauptsachlich bestehend aus Vitaminen und Spurenele-
menten in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschlie3lich
Multivitaminpraparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten,
Gelatinekapseln oder Brausepulver; Arzneimittel, soweit verord-
nungsfrei verkauflich, insbesondere Mittel gegen Erkéltungen, Be-
ruhigungsmittel, Heilmittel auf Pflanzenbasis; Tucher mit Insekten-
abwehrlotion (Muckentiicher), Putztiicher®.



Ein gegen die Widerspruchsmarke selbst gefiihrtes Widerspruchsverfahren ist erst
am 9. Juni 1999 abgeschlossen worden. Die Benutzung der Widerspruchsmarke
wurde bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestritten.
Die Widersprechende hatte daraufhin Benutzungsunterlagen fir Multivitaminpra-

parate, Vitamin/Mineralstoffpréparate eingereicht.

Die Markenstelle fur Klasse 44 - Erstprifer - hatte die angegriffene Marke teilweise
geloscht und im Ubrigen den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr
fur die Waren und Dienstleistungen zurtickgewiesen, die in der vorstehenden
Auflistung bei der angegriffenen Marke fett gedruckt sind. Der Erstprufer hat die
Benutzung der Widerspruchsmarke als hinreichend nachgewiesen angesehen fir
.didtetische Erzeugnisse und Nahrungsergdnzungsmittel ..., Arzneimittel ...". Zwi-
schen diesen Widerspruchswaren und den von der Léschung umfassten Waren
liege ein beachtlicher Ahnlichkeitsgrad vor. Es bestehe klangliche Identitat der
Marken, da der Bestandteil ,Vitalis“ trotz seiner grafischen Ausgestaltung die an-
gegriffene Marke prage. Hinsichtlich der Gbrigen (im Beschwerdeverfahren noch
streitgegenstandlichen) Waren sei der Widerspruch zuriickzuweisen, da fehlende
Ahnlichkeit nicht ausgeglichen werden kénne, insbesondere konne die Widerspre-
chende von ihren als benutzt anzusehenden Waren her keinen Schutz fur samtli-
che Waren der Klasse 5 ableiten. Die Erinnerung der Widersprechenden war er-
folglos. Der Erinnerungsprufer hat festgestellt, die Einrede gemall § 43 Abs. 1 S. 1
MarkenG sei unzuléssig erhoben, auf die zuldssige Einrede nach 8§ 43 Abs. 1 S. 2
MarkenG habe die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke fiir den mal3geb-

lichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt mit dem Ziel der Léschung der
weiteren Waren der angegriffenen Marke. Sie hat Benutzungsunterlagen fur den
Zeitraum von 2004 bis 2009 vorgelegt und ausgefuhrt, dass vor dem Hintergrund
der klanglichen Identitat der Vergleichsmarken der erforderliche erhebliche Ab-
stand der Vergleichswaren nicht mehr eingehalten sei. Zwischen den sich ge-

genuberstehenden Waren bestehe eine funktionale Nahe, da sie im Gebrauch



aufeinander bezogen seien und sich somit erganzten. Uberdies bestiinden Ge-
meinsamkeiten im Hinblick auf die Art, den Einsatzzweck und die Darreichungs-
form, die stoffliche Beschaffenheit sowie der Vertriebswege der Waren. Das Wort
.VITALIS" sei dem Durchschnittsverbraucher nicht gelaufig und als phantasievolle
Wortschoépfung zu betrachten. Durch die jahrelange und intensive Benutzung sei
eine leicht erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen.

Zum Nachweis der Benutzung legt die Widersprechende neue Unterlagen vor.

Nach der mindlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch mit
Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 teilweise zurickgenommen und halt den Wider-
spruch aufrecht im Umfang der oben (eingangs der Grinde) mit Fettdruck ge-

kennzeichneten Waren der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 44 vom 9. Novem-
ber 2006 und vom 14. September 2009 insoweit aufzuheben als
der Widerspruch im Umfang der eingangs genannten Waren (in
Fettdruck) zuriickgewiesen worden ist und die angegriffene Marke

auch fur diese Waren zu loschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke fihrt im Wesentlichen aus, dass keine Ver-
wechslungsgefahr bestehe, denn die angegriffene Marke unterscheide sich durch
den klarstellenden Zusatz ,Apotheke im Elsterforum* ausreichend. Dem Bestand-
teil ,Vitalis“ werde der Verkehr dagegen wegen seiner Kennzeichnungsschwéche

keine gesteigerte Bedeutung beimessen. Es bestehe keine Warenahnlichkeit ins-



besondere nicht zwischen Arzneimitteln und Nahrungserganzungsmitteln. Die Wa-

ren unterschieden sich zudem durch die Art ihres Vertriebs wesentlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Ak-

teninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der vom Widerspruch noch umfassten und im Tenor genannten Waren
besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Ge-
fahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass
die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren und
die Loschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang anzuordnen watr.

Dagegen héalt der Senat bei den weiteren noch streitgegenstandlichen Waren eine
Verwechslungsgefahr nicht fir gegeben, so dass die Beschwerde der Widerspre-
chenden im Ubrigen, namlich hinsichtlich der Waren ,Alkohol fiir medizinische
und pharmazeutische Zwecke, Anasthetika, Antiseptika, blutstillende Stifte,
Desinfektionsmittel, Hamorrhoidenmittel, Heilmittel gegen FulRschweil3,
pharmazeutische Praparate gegen Kopfschuppen, Mundspulungen fiur medi-
zinische Zwecke, Salben fur pharmazeutische Zwecke, Schwangerschafts-

diagnosemittel, Tinkturen* zurtickzuweisen war.



Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Ricknahme des Widerspruchs
die im Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 genannte Ware ,Arzneimittel“ nicht mehr
umfassen kann, da fiur diese Ware bereits mit Erstpriferbeschlusse die Loschung
angeordnet war. Die gemalR Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 in Bezug auf ,Blut-
zucker- und Blutdrucktests” erklarte Widerspruchsriicknahme legt der Senat da-
hingehend aus, dass diese Riicknahme sich auf die ,Dienstleistungen eines Apo-

thekers, namlich Blutzucker- und Blutdrucktests" bezieht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Bertcksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238
- PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich
im Wesentlichen nach der Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, der Identitat oder
Ahnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese
wesentlichen Faktoren sind zwar fir sich gesehen voneinander unabhangig,
bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungs-
gefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH
MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste; Strobele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., 8 9, Rdnr. 32).

Das bedeutet, dass bei starker Ahnlichkeit oder gar Identitat der Marken und einer
normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Ver-
wechslungen schon bei einem geringeren Ahnlichkeitsgrad der Waren oder
Dienstleistungen angenommen werden kann. Bei einer unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine Verwechslungsgefahr bei
starker Ahnlichkeit oder gar Identitat der Marken unter Umstanden erst bei einem

mittleren Waren- bzw. Dienstleistungséhnlichkeitsgrad zu bejahen sein.

Nach diesen Grundsatzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall

teilweise zu bejahen.
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1. Wie im Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt, hat der Inhaber der
angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke
bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben, wobei
nach den Daten nur die Einrede nach 8§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulassig ist. Das
gegen die Widerspruchsmarke selbst gefiihrte Widerspruchsverfahren wurde erst
am 9. Juni 1999 abgeschlossen, so dass dieses Datum gem. 8 26 Abs. 5 Mar-
kenG an die Stelle der Eintragung der Widerspruchsmarke tritt. Somit kann die
Einrede gem. 8 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht wirksam erhoben werden, da seit
diesem Datum bis zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der ange-
griffenen Marke am 16. April 2004 die nach dieser Vorschrift eingeraumte Benut-
zungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Die Widersprechende hat demnach
die Benutzung ihrer Marke nur fur den nach 8§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG mal3gebli-
chen Zeitraum von funf Jahren vor der vorliegenden Beschwerdeentscheidung
bzw. vor dem Schluss der miundlichen Verhandlung, welcher der vorliegenden Be-
schwerdeentscheidung vorausging (8 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG), nédmlich von
7. Oktober 2005 bis 7. Oktober 2010 (vgl. Strobele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 43
Rdn. 4.) glaubhaft zu machen. Dabei ist die Verwendung der Marke fur die maf3-
geblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen (vgl. Str6-
bele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 36, 52 m. w. N.). Bei der Entscheidung tber den
Widerspruch kdnnen nur die Waren bertcksichtigt werden, fir die von der Wider-
sprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im mal3-
geblichen Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG).

Fur die Waren ,Multivitamin-(Brause)tabletten, Magnesium/Calcium-(Brause)ta-
bletten, Vitamin C-Brause” sowie weitere Kombinationspraparate mit Kieselerde,
Bierhefe und Carnithin - jeweils zur Verwendung als Nahrungserganzungsmittel
gekennzeichnet - hat die Widersprechende nach Auffassung des Senats
ausreichende Unterlagen fur den malf3geblichen Benutzungszeitraum vorgelegt.
Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu

entnehmen, dass die obengenannten Nahrungsergdnzungsmittel in Form von
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Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit der Widerspruchsmarke
LVitalis* seit 2004 kennzeichenméalRig versehen sind. Dies ergibt sich fur den Zeit-
raum gemall 843 Absatz1l Satz2 MarkenG aus der mit Schriftsatz vom
16. Februar 2010 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Frau U...

vom 29. Oktober 2009 samt Umsatzzahlen fir 2004 bis 2009, den beigefligten
Rechnungskopien sowie Verpackungsmustern und Werbematerial. Die in den ei-
desstattlichen Versicherungen genannten Umsatzzahlen - jeweils mehrere Millio-
nen Euro - belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Die mit der Marke ,Vitalis“ benutzten Waren lassen sich unter den im Warenver-
zeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff ,Nahrungsergdnzungsmittel
fur medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptséchlich bestehend aus
Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, ein-
schlie3lich Multivitaminpréparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Ge-
latinekapseln oder Brausepulver® des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der
Entscheidung sind ,Nahrungsergdnzungsmittel* generell zu Dberiicksichtigen
(8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) da es nach der in standiger Rechsprechung des
Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallésung ge-
rechtfertigt ist, den Kreis der zu berucksichtigenden Waren lber das konkrete
Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin
als zum gleichen Warenbereich gehdrend ansieht (vgl. BPatG GRUR 2004, 954,
955 f. - CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere
nicht auf die tatsachlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusam-
mensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Praparats fest-
gelegt werden darf (vgl. dazu Strobele/Hacker, a. a. O. § 26 Rdn. 165 ff. m. w. N.).
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Danach sind fir die Beurteilung der Ahnlichkeit den mit dem Widerspruch ange-
griffenen Waren der jingeren Marke die Waren ,Nahrungserganzungsmittel* der

Widerspruchsmarke gegeniberzustellen.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher unterdurchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft und damit von einem eingeschréankten Schutzumfang

der Widerspruchsmarke aus.

Das Wort ,Vitalis“ ist ein lateinisches Adjektiv mit der Bedeutung: 1. des Lebens,
zum Leben gehorig, Lebens- 2.Leben spendend, das Leben erhaltend
3. lebensfahig 4. lebenswert (vgl. PONS Warterbuch fur Schule und Studium La-
tein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem
Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungserganzungsmitteln der hiervon
abgeleitete Begriff ,vital* bekannt (,vital* bedeutet ,voller Lebenskraft, im Besitz
seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig® -vgl. Duden
- Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM). Das Wort
LVital* wird gerade auf dem Gesundheitssektor haufig verwendet, um einen Hin-
weis auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensférdernde Wirkung zu geben
(vgl. BPatG 24 W (pat) 240/97 - Vital; 30 W (pat) 258/96 - VITAL PLUS; 33 W (pat)
94/05 - Vitalformel unter www. bundespatentgericht.de). Die zusatzliche Endung
.- durfte daher den Verkehr nicht von der beschreibenden Bedeutung ,vital
(vitalisierend) wegfiihren (vgl. hierzu auch BPatG 28 W (pat) 54/03 VITALEX-
IVITALIS).

Der erkennbar beschreibende Gehalt fihrt im Zusammenhang mit den von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu einer deutlichen Kennzeichnungs-
schwache der Widerspruchsmarke. Denn bei Produkten der Kérper- und Gesund-
heitspflege und auch Nahrungs- oder Nahrungserganzungsmitteln kann ,vitalis*

deren vitalisierende Wirkung beschreiben.


http://www.
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Die im Zusammenhang mit der Benutzung genannten Umsatzzahlen
- durchschnittlich ca. ... pro Jahr (von ca. ... im Jahr 2004 bis ca.

... im Jahr 2009) - reichen allein nicht aus, eine relevante Starkung der originar
schwachen Kennzeichnungskraft auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft
zu begrunden. Fur die Annahme eines grolReren Schutzbereichs der Wider-
spruchsmarke bedarf es konkreter Angaben der Widersprechenden zu Umsatz-
zahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkur-
renzprodukten der Mitbewerber (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24)
- Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067,
1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Strobele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl. 89 Rdn. 114 ff. m. w. N.). Ausreichend aussagekraftige Angaben und Un-
terlagen hierzu wurden nicht gemacht bzw. nicht vorgelegt, wobei die HOhe der
Umsatzzahlen fur die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Nahrungser-
ganzungsmittel als einem Massenprodukt, mit dem teilweise sehr hohe Umsatze

erzielt werden, jedenfalls nicht Gberdurchschnittlich erscheint.

3.

a) Die Ahnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Regelmafig reicht dabei eine aus-
reichende Annaherung bzw. Ubereinstimmung in einer Richtung aus, um die Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen (vgl. Strobele/Hacker a.a.O. 89 Rdn. 183
m. w. N.). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegen-
Uberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr
Marken regelméfRig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie
nicht einer analysierenden, zergliedernden, mdglichen Bestandteilen und deren
Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein
Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe enthommen ist, zum Gesamtein-
druck beitragen. Zudem ist bei der Prufung der Verwechslungsgefahr grundséatz-
lich mehr auf die gegebenen Ubereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen
als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a.a. O. NEURO-VIBOLEX-
INEURO-FIBRAFLEX).
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b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund der zuséatzli-
chen Wortelemente ,APOTHEKE IM ELSTERFORUM" sowie der grafischen Aus-
gestaltung des Wortes ,vitalis* - Verzierung des mittleren Vokals ,a“ mit einem spi-
ralféormig auslaufenden Bogen und Unterlegung der Vokals mit einem dunklen
Rechteck - in der angegriffenen Marke deutlich, da die Widerspruchsmarke keine

solchen Elemente enthalt.

Bei Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, dass
der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer
Marke in der Regel dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungsform
eine pragende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25)
- SIERRA ANTIGUO; Strébele/Hacker MarkenG 9. Aufl.,, 8 9 Rdn. 296 m. w. N.).
Dem steht in der angegriffenen Marke auch die GroRe und der Umfang des Bild-
elementes im Verhaltnis zu den Wortbestandteilen nicht entgegen, da dieses Bild-
element weder durch seine Grof3e noch durch seine kennzeichnende Wirkung die
Gesamtmarke derart beherrscht, dass die Wortelemente nicht mehr beachtet wir-
den (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. 8 9 Rdn. 333 m. w. N.). Es handelt sich bei dem
Bildelement lediglich um eine vom Ubrigen Schriftbild abweichende Ausgestaltung
des mittleren Buchstabens und damit um ein werbeubliches grafisches Gestal-
tungsmittel, das lediglich der Hervorhebung des Wortelementes dient.

In ihren Wortbestandteilen unterscheiden sich die Vergleichszeichen hinsichtlich
des im angegriffenen Zeichen angefiigten Wortelements ,APOTHEKE IM
ELSTERFORUM" in der Lange so deutlich, dass insoweit sowohl eine klangliche

als auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheiden.

4.  Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der Wider-
spruchsmarke ,VITALIS* allein der identische Wortbestandteil ,vitalis* der ange-
griffenen Marke gegeniiberzustellen ware. Denn die Beurteilung der Ahnlichkeit
der sich gegentberstehenden Marken als Ganzes anhand eines Vergleichs ihres

Gesamteindrucks schliefdt nicht aus, dass unter Umstanden ein Bestandteil oder
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mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens fur den Gesamteindruck
pragend sein konnen (vgl. BGH, BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz; MarkenR 2008,
436 - Pantohexal). Dies setzt weiter voraus, dass die ubrigen Markenteile fur die
angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zuriicktreten, dass sie fir den
Gesamteindruck vernachlassigt werden kénnen (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234
- RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004,
865, 866 - Mustang; Strobele/Hacker, a. a. O. 8 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Dies ist hier der Fall, da es sich bei dem Markenelement ,APOTHEKE IM
ELSTERFORUM" um eine Wortfolge handelt, in der der Verkehr in Zusammen-
hang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren nur einen be-
schreibenden Hinweis auf die Art der Waren sowie deren Erbringungsort sehen

wird.

Zwar fehlt beschreibenden oder kennzeichnungsschwachen Markenteilen - wie
vorliegend dem Markenbestandteil ,VITALIS regelm&R3ig die Eignung, den Ge-
samteindruck einer Marke zu pragen, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr
in der Regel schon aus Rechtsgriinden ausscheidet, da aus diesen Bestandteilen
keine gesonderten Rechte hergeleitet werden konnen (vgl. BGH GRUR 2003,
1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; Strobele/Hacker
a.a. 0. 89 Rdn. 251, 279 m. w. N.). Ausnahmen von dem Grundsatz, dass kenn-
zeichnungsschwache Bestandteile den Gesamteindruck nicht pragen kdnnen, be-
stehen allerdings dann, wenn der mit der alteren Marke Ubereinstimmende Be-
standteil in der jungeren Marke markenmafig hervorgehoben ist - so dass er nicht
mehr als Sachhinweis, sondern als Betriebskennzeichen verstanden wird -
und/oder wenn es sich bei den weiteren Markenteilen um glatt beschreibende Be-
standteile handelt (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. 8 9 Rdn. 285). Dies ist hier der
Fall.
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Bei dem Bestandteil ,VITALIS" handelt es sich wie unter 2. ausgefihrt um einen
im Gesundheitsbereich verwendeten Begriff in Richtung ,vitalisierend* bzw. ,le-
bensspendend” und damit um einen Hinweis, der die Art und den Inhalt bzw. die
Bestimmung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren recht klar
andeutet. Der Bestandteil ,VITALIS" ist damit kennzeichnungsschwach, aber nicht

schutzunfahig.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich dagegen bei den
weiteren  Bestandteilen der angegriffenen Marke L,APOTHEKE IM
ELSTERFORUM" um glatt beschreibende Hinweise zur Art und zum Vertriebsort
der hiermit gekennzeichneten Waren und somit um glatt schutzunfahige Marken-
bestandteile i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Demgegentber ist der Bestandtell
LVITALIS" gréRenmaldig und in der grafischen Ausgestaltung sehr stark hervorge-
hoben. Der Verkehr wird den raumlich und gréfienmafiig deutlich untergeordneten
Bestandteil ,APOTHEKE IM ELSTERFORUM" demgegentber lediglich als erlau-
ternden Zusatz zur eigentlichen Marke ,VITALIS* sehen und sich daher kenn-

zeichenmalig ausschlief3lich an dem Markenbestandteil ,VITALIS" orientieren.

Der Fall, in dem eine hinreichende Pragung des Gesamteindrucks durch einen
Markenbestandteil deshalb nicht angenommen werden kann, weil sich dieser Be-
standteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt (vgl. BGH
GRUR 1998, 942, 943 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI;
Strobele/Hacker a. a. O. 8 9 Rdn. 281) liegt hier gerade nicht vor.

Somit stehen sich die beiden identischen Markenwdrter ,vitalis® gegenuber.

5. Insoweit ist in klanglicher Hinsicht festzustellen, dass die markenmalig
relevanten Zeichenbestandteile Ubereinstimmen. Im Hinblick darauf reicht der
Unterschied im Bereich der Waren teilweise nicht aus, da auch bei Bejahung einer

nur unterdurchschnittichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein
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mittlerer Grad der Warenahnlichkeit den Schutzbereich der Widerspruchsmarke

bereits berihren kann.

a) Eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter
Bertcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kenn-
zeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméRigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungs-
zweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als ein-
ander ergdnzende Produkte - so enge BerlUhrungspunkte aufweisen, dass die be-
teiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnen, sie stammten aus demselben
Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH
GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX).
Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht erganzen
konnen, zur Feststellung der Ahnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegen-
seitige Erganzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemein-
samer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstatten nahegelegt wird und
damit auch der Kontrolle und Qualitéatsverantwortung desselben Unternehmens
(vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Waren-
ahnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben koénnte, dass die betroffenen
Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbun-
denen Unternehmen stammen. Dabei ist fiir die Ahnlichkeit der Waren nicht die
Feststellung gleicher Herkunftsstéatten entscheidend, sondern die Erwartung des
Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fur die Qualitat
der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 - Canon II).

b) Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren ,Nahrungser-
ganzungsmittel* kénnen die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung ahnlicher
Waren verwendet werden. So besteht jedenfalls durchschnittliche Ahnlichkeit der
zu berucksichtigenden Widerspruchswaren zu den Waren ,Abfihrmittel,
Analgetika, Antibiotika, antiparasitare Mittel, Antirheumatika, Appetitzigler,

Beruhigungsmittel, blutbildende Mittel, blutreinigende Mittel, Fieber-
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heilmittel, Gelatine fur medizinische Zwecke, Hormone fir medizinische
Zwecke, chemische Kontrazeptiva, Migranemittel, pilztétende Mittel, Salze
far medizinische Zwecke, Schlafmittel, Tees fir medizinische Zwecke, Ver-
dauungsmittel, Wurmmittel“ der angegriffenen Marke.

Die Einnahme von Medikamenten fuhrt in vielen Féallen zu einer Beeintrachtigung
des Vitamin- oder Mineralstoffhaushalts im Korper bzw. zu Mangelzustanden. Es
ist daher insbesondere bei chronischen Erkrankungen (Rheuma) oder einer dau-
erhaften Medikamenteneinnahme (Abfuhrmittel, Analgetika, Appetitziigler, chemi-
sche Kontrazeptiva, Verdauungsmittel) erforderlich, Uber geeignete Nahrungser-
ganzungsmittel auftretende Vitamin- oder Mineralstoffmangelzustande auszuglei-
chen. Einige Medikamente (Antibiotika, antiparasitare Mittel, Wurmmittel) fuhren
auch bei voribergehender Einnahme zu einer verstarkten Belastung des Verdau-
ungstraktes, so dass neben der Ernahrung mit diatetischen Erzeugnissen auch die
zusatzliche Einnahme von Nahrungserganzungsmitteln z. B. in Form von Vitami-

nen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder Enzymen erforderlich sein kann.

Da bestimmte Krankheiten mit Vitaminmangelzustadnden einhergehen oder mit der
Vitamingabe eine positive Beeinflussung der Erkrankung erwartet wird, werden
Medikamente oftmals auch als mit Vitaminen angereichertes Kombipraparat
(Schmerz- und Fieberheilmittel mit Vitamin C, Beruhigungsmittel mit Vitamin B,
Migranemittel mit Vitamin B, Schlafmittel mit Vitamin B) angeboten oder eine
gleichzeitige Einnahme des Medikaments oder medizinischen Erzeugnisses (blut-
bildende Mittel, blutreinigende Mittel, Gelatine fir medizinische Zwecke, Hormone
fur medizinische Zwecke, pilztétende Mittel, Salze fir medizinische Zwecke, Tees
fur medizinische Zwecke) mit Vitaminen auch im Rahmen einer vorbeugenden

Mal3nahme empfohlen.

Die genannten Waren weisen somit nach ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméafiigen

Vertriebsart und unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen oder ergédnzenden
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Verwendung Beruhrungspunke auf, welche die Bejahung einer durchschnittlichen

Warenahnlichkeit rechtfertigen.

Bei den beiderseitigen Waren sind allgemeine Verkehrskreise uneingeschrankt zu
berticksichtigen, wobei grundsatzlich nicht auf einen sich nur fliichtig mit der Ware
befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je
nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506
ATTACHE/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit
zusammenhangt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH
GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

Fur die genannten Waren ist bei der vorzunehmenden Gesamtabwégung eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen, so dass die angegriffene Marke in diesem Um-
fang noch zu ldschen ist. Insoweit ist die Beschwerde der Widersprechenden be-
grindet und daher sind die angefochtenen Beschlisse insoweit aufzuheben.

6. Hinsichtlich der Waren ,Alkohol fir medizinische und pharmazeutische
Zwecke, Anasthetika, Antiseptika, Hamorrhoidenmittel, Heilmittel gegen
FuBschweil3, pharmazeutische Praparate gegen Kopfschuppen, Mundspu-
lungen fur medizinische Zwecke, Salben fir pharmazeutische Zwecke, blut-
stillende Stifte, Desinfektionsmittel, Schwangerschaftsdiagnosemittel, Tink-

turen” lasst sich dagegen eine hinreichende Warenahnlichkeit nicht feststellen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte daflr, dass die Waren ,Alkohol fir medizinische
und pharmazeutische Zwecke, Anasthetika“ der angegriffenen Marke und die auf
Seiten der Widerspruchsmarke zu bericksichtigenden ,Nahrungsergdnzungs-
mittel“ unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen oder erganzenden Verwen-
dung relevante Beruhrungspunkte aufweisen. Die Moglichkeit gemeinsamer Ver-

triebswege und der Umstand, dass es sich bei den Vergleichswaren jeweils um
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Waren handelt, die im weitesten Sinne der Gesundheit bzw. der Gesundheits-

pflege dienen oder dienen kénnen, erscheint nicht ausreichend.

Der Zusatz von z. B. Vitaminen oder Mineralstoffen ist zwar auch bei Erzeugnis-
sen zur Haut- und Haarpflege bzw. Hautbehandlung Ublich, so dass dies auch bei
den Waren ,Antiseptika, Hamorrhoidenmittel, Heilmittel gegen Ful3schweil3, phar-
mazeutische Praparate gegen Kopfschuppen, Mundspulungen fir medizinische
Zwecke, Salben fur pharmazeutische Zwecke, Tinkturen® grundsatzlich mdglich
ware. In Bezug auf die hier vorliegende Verwendung der Waren der Wider-
spruchsmarke als Nahrungserganzungsmittel erscheint wegen der unterschiedli-
chen Beschaffenheit und des abweichenden Verwendungszwecks eine Ahnlichkeit
jedoch eher gering. Zwischen den Waren ,blutstillende Stifte, Desinfektionsmittel,
Schwangerschaftsdiagnosemittel” der angegriffenen Marke und den auf Seiten der
Widerspruchsmarke zu beriicksichtigenden Waren ist angesichts der Unterschiede
in der Beschaffenheit, der Bestimmung und der Anwendung allenfalls eine ent-

fernte Warenahnlichkeit gegeben.

Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb insoweit bei der notwendigen Gesamtschau
nicht zu bejahen. Angesichts des grof3en Warenabstandes und der Kennzeich-
nungsschwache der Widerspruchsmarke ist trotz der klanglichen Ubereinstim-
mung der maf3geblichen Markenworter der Schutzbereich der Widerspruchsmarke
nicht mehr tangiert. Die Beschwerde der Widersprechenden ist deshalb insoweit

zurickzuweisen.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bietet der Streitfall keinen An-
lass (8§ 71 Abs 1 MarkenG).

Knoll Winter Paetzold
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