BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/10 Verkiindet am
7. April 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 306 00 505

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 7. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle fir Klasse 44 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Januar 2010 (Erinnerungsbeschluss) aufge-
hoben, soweit darin unter Aufhebung des Beschlusses derselben
Markenstelle vom 4. Juni 2008 (Erstbeschluss) der Widerspruch
aus der Marke 300 28 239 hinsichtlich folgender Waren und
Dienstleistungen zurtickgewiesen worden ist: ,chemisch-pharma-
zeutische Erzeugnisse, Arzneimittel fur humanmedizinische
Zwecke, veterinarmedizinische Praparate, pharmazeutische Pra-
parate, diatetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der
Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder
einzeln oder in Kombination; Beratungen in der Pharmazie, Erndh-
rungsberatung, Gesundheitsberatung, Dienstleistungen eines

Apothekers*.
In dem genannten Umfang wird die Erinnerung des Markeninha-
bers gegen den Beschluss der genannten Markenstelle vom

4. Juni 2008 zurtckgewiesen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



2. Der Antrag des Markeninhabers, dem Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 9. Januar 2006 angemeldete Wort-/Bildmarke, farbig (orange, grin, rot),

SANA Dgrlq | APOTHEKE

ist am 23. Februar 2006 unter der Nummer 306 00 505 fur folgende Waren und
Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register

eingetragen worden:

,Ole fur Koérper- und Schonheitspflege, Reinigungsmilch fur Kor-
per- und Schonheitspflege, Toilettemittel (Korperpflege), Seifen,
Parfumeriewaren; chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse, Arz-
neimittel fir humanmedizinische Zwecke, veterinarmedizinische
Praparate, pharmazeutische Praparate, Babykost, diatetische Le-
bensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kom-
bination, Desinfektionsmittel fir hygienische Zwecke; Werbung auf
dem Gebiet der Pharmazie, Verkaufsférderung fur Dritte, Vermitt-
lung von Vertragen fir Dritte, Gber den An- und Verkauf von Wa-
ren, BuUroarbeiten, Versandhandelsdienstleistungen beziiglich

Pharmazeutika, GroRhandelsdienstleistungen bezuglich Pharma-



zeutika, Einzelhandelsdienstleistungen bezlglich Pharmazeutika,
organisatorische Beratung, betriebswirtschaftliche Beratung; Lage-
rung von Ware im pharmazeutischen Bereich, Zustellung von
Ware im pharmazeutischen Bereich; Dienstleistungen eines Arz-
tes, Gesundheits- und Schénheitspflege, Beratungen in der Phar-
mazie, Ernahrungsberatung, Gesundheitsberatung, Dienstleistun-
gen eines Apothekers, ambulante Pflegedienstleistungen, Dienst-
leistungen eines medizinischen Labors, Seniorenpflegedienste®.

Die Verdffentlichung erfolgte am 31. Méarz 2006.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben aus der Marke 300 28 239

-
CanoVITAL

sich wieder nchtlg gut fiihlen!

die seit dem 7.Juni 2001 eingetragen ist als Wort-/Bildmarke in den Farben

schwarz, blau, weil3 fur folgende Waren:

.Praparate fur die Gesundheitspflege, namlich orthomolekulare
Produkte, die Vitamine, Mineralien, Fettsduren und Enzyme ent-
halten*.

Mit Erstbeschluss vom 4. Juni 2008 hat die Markenstelle fir Klasse 44 des Deut-
schen Patent- und Markenamts teilweise eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
8§42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die teil-



weise Loschung der angegriffenen Marke angeordnet, namlich fir die Waren und

Dienstleistungen

,Ole fur Korper- und Schonheitspflege, Reinigungsmilch fiir Kor-
per- und Schonheitspflege, Toilettemittel (Kérperpflege), Seifen;
chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel fir human-
medizinische Zwecke, veterinarmedizinische Préparate, pharma-
zeutische Praparate, Babykost, diatetische Lebensmittel zur Ge-
sundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spu-
renelementen, entweder einzeln oder in Kombination, Desinfek-
tionsmittel flr hygienische Zwecke; Dienstleistungen eines Arztes,
Gesundheits- und Schonheitspflege, Beratungen in der Pharma-
zie, Erndhrungsberatung, Gesundheitsberatung, Dienstleistungen

eines Apothekers, Dienstleistungen eines medizinischen Labors*.

Im Ubrigen wurde der Widerspruch gemaR § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wegen
fehlender Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit zurtckgewiesen. Im Umfang der
Teilldéschung bestehe angesichts identischer bzw. &hnlicher Waren und Dienst-
leistungen die Gefahr klanglicher Verwechslungen; die sich gegentberstehenden
Marken wirden allein durch die Bestandteile SANAVITAL einerseits und SanoVI-
TAL andererseits gepragt. Auch wenn die Kennzeichnungskraft des Wortbe-
standteils SanoVITAL der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck leicht unter-
durchschnittlich sein durfte, sei die Abweichung der in den Wortmitten gelegenen,
dunkel klingenden Vokale ,a“ gegenuber ,0“ nicht geeignet, angesichts der tber-
wiegenden Ubereinstimmungen eine klangliche Verwechslungsgefahr auszu-

schlieRen.

Auf die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke hat die Markenstelle in
einem zweiten Beschluss vom 19. Januar 2010 eine Verwechslungsgefahr im
Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V.m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint

und den Erstbeschluss aufgehoben, soweit die teilweise Loschung der angegriffe-



nen Marke angeordnet wurde und auch insoweit den Widerspruch aus der Marke
300 28 239 gemal § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zuriickgewiesen. Die Frage sei
bereits, ob die Marken angesichts der Kennzeichnungsschwache oder gar
Schutzunfahigkeit von ,Sano®, ,Sana“ und ,Vital* durch die Wortbestandteile
SANAVITAL und SanoVITAL gepragt wirden oder ob der Schutz der Marken
jeweils auf der bildlichen Ausgestaltung beruhe. Diese Frage bedirfe indes keiner
abschlieBenden Entscheidung; denn selbst bei Pragung der Marken durch
SANAVITAL und SanoVITAL bestehe keine klangliche Verwechslungsgefahr, da
sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf die konkrete Wortverbindung
SanoVITAL beschranke mit der Folge, dass allenfalls gegen insoweit identische
Kennzeichnungen Rechte geltend gemacht werden kénnten. Die sich gegenuber-
stehenden Markenwdrter seien wegen unterschiedlicher Mittelvokale aber nicht
identisch. In bildlicher Hinsicht gewéhrleiste die abweichende grafische Gestaltung
die Unterscheidbarkeit; fir andere Arten der Verwechslungsgefahr gebe es keinen
Anhalt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er
halt mit ndheren Ausflihrungen angesichts teils identischer, teils hochgradig ahnli-
cher Waren- und Dienstleistungen bereits beim Vergleich der Marken in ihrer Ge-
samtheit, zumindest aber in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr fiir gege-
ben, weil die Wortbestandteile SANAVITAL und SanoVITAL innerhalb der Mar-

ken den jeweiligen Gesamteindruck pragten.

Der Widersprechende beantragt,

unter Wiederherstellung des Erstbeschlusses vom 4. Juni 2008
die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom
19. Januar 2010 insoweit aufzuheben als dort der Widerspruch zu-

rickgewiesen wird.



Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngeman,

die Beschwerde zurlickzuweisen,

die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdefiihrer aufzuerlegen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke halt mit ndheren Ausfiihrungen unter keinem
Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr fur gegeben. Beim Gesamtvergleich seien
die sich gegenuberstehenden Wort-/Bildmarken im Hinblick auf abweichende
Wort- und Bildbestandteile deutlich unterscheidbar. Den voneinander abgesetzten
Wortbestandteilen ,Sana“, ,Sano” und ,Vital* komme kein besonderer Schutz zu;
von einer phantasievollen Wortzusammenfigung kénne schon wegen der grafi-
schen Gestaltung nicht die Rede sein; jedenfalls sei wegen starker Kennzeich-

nungsschwéche dieser Begriffe Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache teilweise Er-
folg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in klanglicher Hinsicht teilweise eine
markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von 89 Abs.1 Nr. 2
MarkenG. Sie fuhrt teilweise zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses der Mar-
kenstelle und teilweise zur Zurickweisung der Erinnerung des Inhabers der ange-
griffenen Marke und damit zur Bestéatigung der im Erstbeschluss angeordneten
teilweisen Loschung gemald 8 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 43 Abs. 2 Satz 1

MarkenG in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang.

Hinsichtlich der weiteren verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
ist die Beschwerde nicht begrindet, weil die sich gegeniiberstehenden Marken

insoweit keiner Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen.



Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Waren und Dienstleistungen
der angegriffene Marke 306 00 505, hinsichtlich derer die Markenstelle im Erstbe-
schluss den Widerspruch zurtickgewiesen hat, nicht Gegenstand des Beschwer-
deverfahrens sind; da der Widersprechende keine Erinnerung eingelegt hat, ist die

Zurtickweisung des Widerspruchs insoweit rechtskraftig.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im
Einzelfall unter Berlcksichtigung aller mafl3geblichen Faktoren, insbesondere der
Identitat bzw. Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzumfangs
der Widerspruchsmarke, des Grades der Ahnlichkeit der Zeichen sowie der Art der
Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu
erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen
(st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48
- BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff. - Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff.
- Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur
Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Strobele/Hacker, MarkenG;
9. Aufl. § 9 Rdn. 32, 33).

Nach diesen Grundséatzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrecht-
lich relevante Gefahr von Verwechslungen im Umfang der im Tenor unter 1. ge-

nannten Waren und Dienstleistungen zu besorgen.

Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berlcksichtigen sind, ist davon auszugehen,
dass grundsétzlich nicht auf einen sich nur fliichtig mit der Ware/Dienstleistung
befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je
nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschied-
lich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHE/TISSERAND; BGH
GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239
Nr. 24. - Lloyd/Loint’s).



Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb von Waren und Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen der vorliegenden Art wird nicht einheitlich sein;
im Bereich der - teils auch preislich gehobenen — Korper- und Schonheitspflege,
bei denen die Kunden im allgemeinen markenbewusst sind, eher hoher, bei sons-
tigen, haufig niedrigpreisigen Koérperpflegemitteln dagegen eher durchschnittlich.
Allem, was mit der Gesundheit zusammenhangt, pflegt der Verkehr eine gestei-
gerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorek-
tal/Indohexal).

Die als Wort-/Bildmarke geschiitzte Widerspruchsmarke verfugt in ihrer Gesamt-
heit originér tUber eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dies beruht schon
auf den darin enthaltenen Bildbestandteilen; Anhaltspunkte daftir, dass diesen im
fur das Beschwerdeverfahren maf3geblichen Produkt-/Dienstleistungsbereich eine
beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwachende Bedeutung zukommen

kdnnte, sind nicht ersichtlich.

Beim Vergleich der sich gegenuberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen ist

von der Registerlage auszugehen.

Eine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn
diese in Berlcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander
kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen betriebli-
chen Herkunft, ihrer regelmaligen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwen-
dungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart
als miteinander konkurrierende oder einander ergéanzende Produkte und Leistun-
gen oder anderer fiur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grunde -
so enge Berihrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der
Meinung sein konnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Mar-
ken gekennzeichnet sind, wobei vom gréf3ten Schutzumfang der alteren Marke
auszugehen ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 582 ff. - Nr. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR



-10 -

2006, 941 ff. - Nr. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507,
508 - EVIAN/REVIAN; Strobele/Hacker, a. a. O.; 8 9 Rdn. 49).

Zwischen den speziellen Praparaten fur die Gesundheitspflege, namlich orthomo-
lekularen, Vitamine, Mineralien, Fettsduren und Enzyme enthaltenden Produkten
der Widerspruchsmarke und den Waren ,chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse,
Arzneimittel fir humanmedizinische Zwecke, veterindrmedizinische Praparate,
pharmazeutische Praparate, diatetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf
der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder
in Kombination* der jingeren Marke ist nach Art, Beschaffenheit, Verwendungs-
zweck und regelmaRiger betrieblicher Herkunft Identitat moglich. Hinsichtlich der
Dienstleistungen ,Beratungen in der Pharmazie, Ernahrungsberatung, Gesund-
heitsberatung, Dienstleistungen eines Apothekers® ist von enger Ahnlichkeit aus-
zugehen, da bei den maRRgeblichen Verkehrskreisen der Eindruck entstehen kann,
Ware und Dienstleistung unterlagen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei
es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbstandig mit der Herstellung
bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder
-vertreiber sich auch in dem entsprechenden Dienstleistungsbereich betatigt. Dass
Hersteller von Nahrungserganzungsmitteln wie die beanspruchten orthomolekula-
ren Produkte, zu denen neben Unternehmen der pharmazeutischen Industrie auch
Apotheker gehdren kdnnen, diesbezigliche Beratungs- und Apothekerdienstleis-
tungen anbieten, ist - zum Beispiel im Internet - tblich und weit verbreitet. Das-

selbe gilt auch umgekehrt.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen ,Ole fiir Koérper- und Schénheits-
pflege, Reinigungsmilch fur Kérper- und Schonheitspflege, Toilettemittel (Korper-
pflege), Seifen, Babykost, Desinfektionsmittel flr hygienische Zwecke; Gesund-
heits- und Schonheitspflege, Dienstleistungen eines medizinischen Labors* kann
allenfalls von entfernter Ahnlichkeit ausgegangen werden. Mit den sehr speziellen
orthomolekularen Produkten der Widerspruchsmarke, die in erster Linie hochdo-

siert zum Ausgleich von Mangeln an Mikrondhrstoffen im Koérper oral verabreicht
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werden, sind in diesem Produkt- und Dienstleistungsbereich keine Uberschnei-
dungen feststellbar; darauf, dass die Gesundheitspflege im Allgemeinen Mittel und
MalRnahmen zur Pflege und Erhaltung des gesunden menschlichen Kdrpers um-
fassen kann, deren Wirkungen ihren Schwerpunkt gerade nicht in der Heilung
oder Linderung krankhafter Zustande haben, kommt es nicht an, da die Wider-
spruchsmarke nicht fur Praparate fur die Gesundheitspflege nach dem Oberbegriff
geschutzt ist, sondern nach der Fassung des Warenverzeichnisses allein fur ,or-
thomolekulare Produkte, die Vitamine, Mineralien, Fettsauren und Enzyme ent-

halten”.

Im Bereich der sich danach gegenuberstehenden teilweise identischen, teilweise
einander eng ahnlichen Waren und Dienstleistungen hat die angegriffene Marke
einen deutlichen Abstand einzuhalten. Im Bereich der allenfalls entfernt &hnlichen
Waren und Dienstleistungen geniigen indessen geringe Abweichungen, um der

Gefahr von Verwechslungen zu begegnen.

Maf3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken unter Berticksichtigung der unterscheidungskréaftigen und domi-
nierenden Elemente (BGH GRUR 2008, 258 (Nr.26) -INTERCONNECT-
/T-InterConnect; GRUR 2008, 905 (Nr.12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909
(Nr. 13) - Pantogast), wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Strobele/Hacker
a. a. 0., 89 Rdn. 111). Das schliel3t es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere
Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens fur den Gesamteindruck pra-
gend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begriinden
kénnen (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 57) - Augsburger Puppen-
kiste). Die Frage der Ahnlichkeit sich gegeniiberstehender Zeichen ist nach deren
Ahnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf
die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begriff-
licher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - ZIRH/SIR;
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GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Nr. 29
- MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 - Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484,
487 - Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff. - Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004,
779, 781 - Zwilling/Zweibruder). Dabei kann fur die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr regelméaRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hin-
sicht gentigen (st. Rspr. vgl. z. B. BGH a. a. O. Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; Stro-
bele/Hacker, a. a. O., 8§ 9 Rdn. 183 m. w. N.).

In der Gesamtwirkung der Vergleichsmarken besteht in keiner Hinsicht Zeichen-
ahnlichkeit. Wegen des nur in der jungeren Marke enthaltenen Wortes
LAPOTHEKE", des nur in der Widerspruchsmarke enthaltenen Ausspruchs ,sich
wieder richtig gut fuhlen!”, der in beiden Marken deutlich abweichenden Bildbe-
standteile - einerseits die Verzierung des Buchstabens ,V* durch stilisiert gestal-
tete Blatter und ein Halbbogen Uber den Buchstaben ,A* bis , T“, anderseits ein
schwebender, stilisiert dargestellter Mensch und ein Phantasiegebilde enthalten-
des Kreissegment - sowie der abweichenden farblichen und grafischen Ausge-

staltung unterscheiden sich die Zeichen in jeder Hinsicht deutlich.

Im Unterschied zum bildlichen wird der klangliche Gesamteindruck einer Wort-
/Bild-Marke in der Regel allerdings durch den Wortbestandteil gepragt, wenn er
schutzfahig ist (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr.23) - INTERCON-
NECT/T-Interconnect; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) - SIERRA ANTIGUO). Nach
diesem Grundsatz ist im vorliegenden Fall von einer Prdgung des Gesamtein-
drucks der Vergleichsmarken durch die Worter SANAVITAL einerseits und Sano-

VITAL andererseits auszugehen. Im Einzelnen:

Bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Satz ,sich wieder richtig gut fth-
len!* handelt es sich hinsichtlich der beanspruchten orthomolekularen Produkte,
die allgemein zur Vermeidung und Behandlung von Krankheiten durch Ernah-
rungsmangel angeboten werden, um eine anpreisende, beschreibende Werbe-

aussage, die - auch in der groRenmalig unauffalligen Aufmachung - in den Hin-



-13 -

tergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmt. Der Be-
standteil SanoVITAL tritt innerhalb der Widerspruchsmarke demgegeniber schon
durch seine groRenmaldige Aufmachung in zentraler Position deutlich hervor.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist SanoVITAL auch als schutzfahiger,
die Pragung bewirkender einheitlicher Wortbestandteil zu bewerten. Dies ergibt
sich aus der - fur die Schreibweise geschlossener Woarter Ublichen - Wiedergabe
des Wortes in gleichen Abstanden der Einzelbuchstaben, der Verwendung dersel-
ben Farbe (schwarz) und der etwas herabgesetzten Anordnung des Anfangs- und
Endbuchstabens, was zusatzlich verbindend wirkt. Zwar ist der Wortteil ,VITAL" in
GroRRbuchstaben wiedergegeben, wahrend bei ,Sano“ einem grof3en Anfangs-
buchstaben die Kleinschreibung nachfolgt. Diese Darstellung fiihrt jedoch nicht
zum Verstandnis von zwei getrennt zu beurteilenden Markenwortern. Derartige
grafische Gestaltungen - wie zum Beispiel auch BinnengrofR3schreibung - werden
zu Werbezwecken haufig eingesetzt und liegen mittlerweile im Rahmen eines Ubli-
chen Schriftbildes (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 - AntiVir;, BGH GRUR 2001,
1153 - antiKALK; EuGH GRUR 2006, 229 - BiolD). Diese typographische Beson-
derheit ist zwar bei der klanglichen Wiedergabe nicht wahrzunehmen. Darauf
kommt es aber auch nicht an. Denn bei der Ermittlung des klanglichen Gesamt-
eindrucks ist zu bestimmen, wie der Verkehr die Marke phonetisch wiedergibt,

wenn er sie so sieht, wie sie eingetragen ist.

Entgegen der Erwagung der Erinnerungspriferin stellt SanoVITAL trotz gewisser
beschreibender Anklange in seiner Gesamtheit ohne eingehende Analyse, die der
Verkehr nicht vornimmt, eine phantasievolle Wortbildung dar, die auch bei An-
nahme einer gewissen Kennzeichnungsschwache geeignet ist, den Gesamtein-
druck der Widerspruchsmarke zu pragen. Nur dann, wenn bei der nachtraglichen
Prifung im Kollisionsverfahren die Schutzfahigkeit eines Bestandteils der alteren
Marke verneint wird, kann dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke nicht
pragen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT;
GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder).
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In der Gesamtschau spricht daher alles dafiir, dass dem Verkehr der Bestandteil
SanoVITAL als Gesamtwort als pragender Bestandteil und auch nicht nur als
sachbezogener Hinweis auf ein bestimmtes Warenangebot des Widersprechen-
den nahe gebracht werden soll, dass er dementsprechend von einem nicht nur
unerheblichen Teil des Verkehrs auch so aufgefasst wird und die klangliche Wie-

dergabe der Marke dahingehend beeinflusst.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird allein durch SANAVITAL ge-
pragt. Das aul3erdem in kleinerer, abgesetzter Gestaltung enthaltene Wort ,,Apo-
theke" ist ein beschreibender Hinweis auf die Vertriebs-/Erbringungsstatte der Wa-
ren/Dienstleistungen und kommt wegen fehlender Unterscheidungskraft fir eine
Pragung des Gesamteindrucks nicht in Betracht. Entgegen der Erwagung der Er-
innerungspruferin ist auch SANAVITAL als eine schutzfahige Einheit zu bewerten.
Auch fir die jingere Marke ergibt sich diese Bewertung aus der Wiedergabe des
Wortes in gleichen Abstdnden der Einzelbuchstaben, wobei die gleiche farbliche
Gestaltung (grun) ,SANA* und ,VITAL" einander zuordnet; der gelbe Halbbogen,
der die Elemente ,SANA" vom Aufstrich des Buchstabens ,N* bis zum Buchstaben
.1 des Elements ,VITAL" Uberspannt, wirkt zusatzlich verbindend. Zwar sind die
genannten Wortteile in der Zeile etwas versetzt und in etwas unterschiedlicher
Schriftgro3e wiedergegeben. Diese Darstellung fuhrt jedoch aufgrund der ge-
nannten verbindenden Elemente nicht zur Auffassung von zwei getrennt zu beur-
teilenden Bestandteilen. Der normalsichtige Verbraucher wird nach alledem zu
einem nicht unerheblichen Teil bei nattrlicher und ohne sich verbietende analysie-
rende Betrachtungsweise die jingere Marke mit SANAVITAL als Gesamtwort be-

nennen.

Dieses in der jungeren Marke blickfangartig herausgestellte Wort SANAVITAL ist
auch bei Annahme einer gewissen Kennzeichnungsschwache wegen beschrei-
bender Anklange schutzfahig und damit geeignet, den Gesamteindruck der ange-
griffenen Marke zu pragen; auf die obigen Ausfihrungen zum Wort. SanoVITAL

wird Bezug genommen.
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Die danach klanglich zum Vergleich stehenden Markenwdrter SANAVITAL und
SanoVITAL sind bis auf die klangschwachen Vokale ,A/o" im Wortinneren iden-

tisch, so dass eine hochgradige klangliche Zeichenahnlichkeit festzustellen ist.

In der Gesamtabwagung fuhrt dies vorliegend zu dem Ergebnis, dass die ange-
griffene Marke im Bereich identischer Waren und eng &hnlicher Dienstleistungen
wegen der geringfligigen Unterschiede in den pragenden Elementen der Ver-
gleichsmarken den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr ein-
halt und jedenfalls in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht, was aus-
reicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717 - Nr. 37 - idw).

Vor allem in der européischen Rechtsprechung finden sich zwar Erwagungen,
dass die klangliche Zeichenahnlichkeit in der rechtlichen Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr in den Hintergrund tritt, soweit die betreffenden Waren bzw.
Dienstleistungen tberwiegend auf Sicht gekauft bzw. in Anspruch genommen
werden (EuG GRUR Int. 2003, 1017, 1019 Nr. 55 - BASS-PASH; EuG MarkenR
2004, 162, 167 Nr.51 -ZIRH/SIR; EuGH GRUR 2006, 313, 414 Nr.21
- ZIRH/SIR); hinsichtlich der hier vorliegenden Marken lasst sich indessen schon

nicht feststellen, dass sie vor allem visuell wahrgenommen werden.

Zudem ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hervorgehoben, dass
auch dem ,Kauf auf Sicht" haufig mindliche Nachfragen, Empfehlungen und auch
Gespréache unter Verbrauchern vorausgehen, bei denen klangliche Verwechslun-
gen von Marken stattfinden kdnnen (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 - Lions). Ab-
gesehen davon wird erfahrungsgemaf selbst bei einer nur optischen Wahrneh-
mung einer Marke gleichzeitig der klangliche Charakter des den Gesamteindruck
pragenden Markenwortes unausgesprochen mit aufgenommen und damit die Er-
innerung an klanglich ahnliche Marken geweckt, die von friheren Begegnungen
bekannt sind. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird insoweit nicht durch ein
unmittelbares Horen, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang
einer der beiden Marken ausgel6st (vgl. BPatGE 23, 176, 179 - evit/ELIT; Stro-
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bele/Hacker, a. a. O., 8 9 Rdn. 188 m. w. N.). Dies gilt entsprechend fur Dienst-

leistungen.

Es bleibt daher bei dem Grundsatz, dass es fur die Feststellung der Verwechs-

lungsgefahr ausreichend ist, dass nur in einer Richtung Markenéahnlichkeit besteht.

Im Bereich nur entfernt dhnlicher Waren und Dienstleistungen fihrt die Gesamt-
abwéagung vorliegend zur Feststellung, dass die angegriffene Marke den notwen-
digen Abstand zur Widerspruchsmarke noch einhélt und eine Gefahr von Ver-

wechslungen in jeder Hinsicht ausgeschlossen werden kann.

Die Beschwerde ist daher in dem aus dem Tenor unter Ziffer 1. genannten Um-
fang begriindet, so dass der Erinnerungsbeschluss keinen Bestand haben kann;

im Ubrigen ist die Beschwerde unbegriindet.

Die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses, mit der Kosten nicht
auferlegt worden sind, ist nicht mit der Beschwerde angegriffen. Soweit der Inha-
ber der angegriffenen Marke eine Kostenauferlegung beantragt, beinhaltet dies
damit nicht die Uberbiirdung der Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfah-
rens auf den Widersprechenden. Eine Entscheidung Uber die Kosten des patent-

amtlichen Widerspruchsverfahrens durch den Senat ist daher nicht veranlasst.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die Auf-
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erlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch er-

sichtlich sind.

Hacker

Winter

Richterin Hartlieb
ist wegen Urlaubs verhin-
dert zu unterschreiben

Hacker

Cl



