BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 124/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 395 27 721

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die u.a. fur die Waren

"Fachzeitschriften, Bucher, elektronische Publikationen; Datenver-
arbeitungsgerate sowie zugehdrige Speichermedien; Mal- und Zei-
chenpinsel, Fotokopier- und Lichtpausepapier, Mal- und Zeichen-
farben, Klebstoffe, Papier- und Pappwaren, namlich Briefbdgen,
Briefpapiermappen, unbedruckte Briefumschlage, Briefkarten, Tu-
ten, Schreibblocks, Notizbicher, Lichtbild- und Druckereierzeug-
nisse, Spielkarten, Schilder aus Papier, Buchstaben (Lettern),
Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, Schulkreide, Biro-
und Kontogerate, Lehr- und Unterrichtsmittel, Organisationsmittel in
Form von in Ordner einheftbaren Registern, Buromaschinen, Spiel-

waren, Turn- und Sportgerate”



eingetragene Marke Nr. 395 27 721

"KITA"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritatsalteren Marke Nr. 1 153 603

"Cotta"

die fuir die Waren und Dienstleistungen

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien;
Schreibwaren; Klebstoffe fur Papier- und Schreibwaren oder fir
Haushaltszwecke; Pinsel; Schreibmaschinen; Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereier-
zeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpraparaten, Globen; Spiel-
karten, Drucklettern; Druckstdcke; Veroffentlichung und Heraus-
gabe von Buchern und Zeitschriften, Durchfihrung von Fernkursen;
bespielte Filme, Bild- und Tontrager, Bildplatten, Schallplatten und
Dias; Datentrager mit aufgezeichneten Bild-, Text- und/oder Ton-
programmen, insbesondere auch zur Verwendung im Bildschirm-

text-, Video- und Kabelfernsehbereich"

eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung im Verfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 21.7.1997 erhoben.

Die Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 29. Dezember 1999 aufgrund fehlender

Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Ausgehend von Warenidentitat konne bei



den sich gegeniberstehenden Kurzwértern aufgrund der  klanglichen
Abweichungen Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Dies gelte auch in
schriftbildlicher Hinsicht. Der zwischen "i-a" und "o0-a" bestehende Unterschied
werde durch die in den beiderseitigen Markenwdrtern voneinander abweichende
Betonung noch verstarkt. Lege man eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke zugrunde, halte die jingere Marke in klanglicher und
schriftbildlicher Hinsicht den markenrechtlich gebotenen Abstand noch ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffas-
sung, dal3 zwischen den sich gegentber stehenden Marken Verwechslungsgefahr
bestehe. Zutreffend sei die Warengleichheit bejaht worden; beztglich der Waren
"elektronische Publikationen, Fachzeitschriften" bestehe Ahnlichkeit. Die klangli-
che Ahnlichkeit der Vergleichsmarken sei zu Unrecht verneint worden. Sowohl der
Wortanfang als auch die Endsilbe seien identisch, auch die Betonung der beiden
Marken stimme Uberein. Sie unterschieden sich lediglich im ersten Vokal, was zu
Verwechslungen fuihre. Entgegen der Auffassung der Markenstelle handle es sich
vorliegend nicht um Kurzmarken. Die Markenstelle habe nicht beachtet, dal3 an-
gesichts der Warengleichheit und hochgradigen Warenahnlichkeit die geringfligige
Verschiedenheit der Vergleichsmarken in nur einem Vokal nicht ausreiche die
Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Die Widerspruchsmarke sei im rechtserheblichen Zeitraum fir Druckereierzeug-
nisse benutzt worden, woflr die Widersprechende Fotokopien von Umschlagsei-
ten und des Impressums der von ihr seit 1993 herausgegebenen Aufsatzsamm-
lung "Cotta’s kulinarische Almanach" sowie der eidesstattlichen Versicherung ihres

Verlagsleiters tiber Umsatzzahlen vorlegt.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Loschung der

Marke 395 2 7 721 hinsichtlich der Waren "elektronische Publika-
tionen; Fachzeitschriften, Bucher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und



Unterrichtsmittel" wegen des Widerspruchs aus der Marke
1 153 603 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Widersprechenden in allen Punkten entgegen. Sie ist
der Auffassung, dal® keine Zeichenahnlichkeit vorliege und eine Verwechslungs-
gefahr ausgeschlossen sei, auch soweit ein grél3erer Markenabstand erforderlich

sei.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung
des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr (8 42
Abs. 2 Nr. 1, 8 9 Abs. 2 Nr. 2, 8§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie durch
den Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 387
- Sabel/Puma), die fur die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestim-
mung erlassenen Vorschrift des 8 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von mal3geblicher Be-
deutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berlcksichtigung der
Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei mal3gebenden
Umstanden gehoren insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke,
die gedankliche Verbindung, die das jingere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, so-
wie der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10. Er-
wagungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ahnlichkeit

der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei



insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu be-
ricksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf
den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienst-
leistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122,
124 f. "Innovadiclophont”). SchlieZlich impliziert die umfassende Beurteilung der
Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen 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 gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen hohe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH
GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon lI; zuletzt EuGH
MarkenR 2000, 255 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/TISSERAND, zuletzt BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach
diesen Grundsatzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

Hierbei kommt es nicht darauf an, daf3, nachdem im Verfahren vor dem deutschen
Patent- und Markenamt in zulassiger Weise die Benutzung bestritten worden ist (8
43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), von der Widersprechenden vorgelegten Be-
nutzungsunterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung ihres Ver-
lagsleiters nicht im Original, sondern nur in Kopie zu den Akten gereicht wurden.
Es kann auch offenbleiben, ob die Bezugnahme auf ein dlteres Parallelverfahren
und der Antrag, dessen Akten, in denen sich das Original befindet, beizuziehen,
genugt, um die Benutzung glaubhaft zu machen. Denn auch bei unterstellter recht-
serhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke besteht zwischen den Marken

"KITA" und "Cotta" keine Gefahr von Verwechslungen.

Auszugehen ist hier von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke mangels anderer Anhaltspunkte.

Die jungere Marke halt unter Zugrundelegung von Warenidentitéat, aber auch von

teilweiser groRer Ahnlichkeit der einander gegeniiber stehenden Waren, den er-



forderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Bei der Beurteilung der marken-
rechtlichen Verwechslungsgefahr ist vom Gesamteindruck der Marken auszuge-
hen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft";
GRUR 1999, 241, 243 "Lions"; zuletzt BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN) und
sie sind sowohl auf ihre klangliche, wie bildliche und begriffliche Ahnlichkeit zu
prufen. Die Marken unterscheiden sich in ihrem Klagbild deutlich.

Der Unterschied zwischen "Cotta" und "KITA" kann nicht darauf reduziert werden,
dal3 lediglich ein Vokal anders sei. Bei kurzen Markenwdrtern wie hier, kbnnen
einzelne Veranderungen den Klangcharakter mehr beeinflussen als bei langeren.
Die Markenstelle hat daher zutreffend auf die Unterschiede der in den beiden
Marken enthaltenen Vokalfolgen "i-a" und "o0-a" abgestellt, die zu deutlich unter-
schiedlichen Klangbildern fuhren. Der Vokal "i" in der angegriffenen Marke ist hell
gesprochen, wahrend das "o" in "Cotta" dunkel klingt. AuRerdem befinden sich
diese Vokale am Wortanfang, der regelmaRig die starkste Beachtung innerhalb
eines Wortes findet. Beide Markenwdrter werden auch am Wortanfang betont. Fur
die von der Widersprechenden vertretene Meinung, das ,a“ am Ende der jeweili-
gen Worter werde gedehnt und betont gesprochen, gibt es keine Anhaltspunkte,
insbesondere nicht bei der Widerspruchsmarke. In ,Cotta“ wird der Vokal "0" durch
die nachfolgenden Doppelkonsonanten "tt" sehr kurz, nahezu scharf und unbetont
ausgesprochen, und in der Folge hiervon auch das ,a* am Wortende. Das "i" in
"KITA" erscheint durch das folgende einfache ,t* dagegen lang und betont, wo-
durch auch das abschlieRende ,a“ hier langer gesprochen wird als in der Wider-
spruchsmarke. Auf Grund dieser Unterschiede ist vorliegend in klanglicher Hin-
sicht ein ausreichender Abstand zwischen ,KITA* und ,Cotta“ festzustellen und die
Gefahr von Verwechslungen auch bei der unterstellten Warenidentitat bzw. hohen

Ahnlichkeit nicht gegeben.



Eine schriftbildliche Ahnlichkeit hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.
Sie besteht auch nicht, denn beide Markenworter unterscheiden einander deutlich
in den grundséatzlich aufmerksamer wahrgenommenen Wortanfangen. Hier stehen
sich die Buchstabenfolgen "Ki" bei der jingeren und "Co" bei der alteren Marke
gegenuber, also einerseits eine Aufeinanderfolge von mehreren Oberlangen und
andererseits die beiden runden Formen des "C" und des "0", deren Verschieden-
heit augenfallig ist.

In begrifflicher Hinsicht schliellich sind "Kita" und "Cotta" vollkommen unéhnlich.
Sofern der angegriffenen Marke ein Sinngehalt zugeordnet werden kann, ist es die
Abklrzung fur "Kindertagesstatte", wahrend fir die prioritatsaltere Marke allenfalls
das italienische Wort fur "gekocht" assoziiert wird, wie es beispielsweise aus den
Wortern "Panna Cotta" und "Terracotta” bekannt ist. Beide Begriffe sind so weit

von einander entfernt, dass eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden geméal3 8 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker Baumgartner Richterin Pagenberg ist in
Urlaub und daher verhin-
dert zu unterschreiben.

Grabrucker

Cl



	Gegen die u.a. für die Waren

