BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 99/02 Verkindet am
22. Januar 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 397 01 275

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die noch fur die Waren

"Biermischgetranke, Mineralwasser und kohlensaurehaltige Was-
ser und andere alkoholfreie Getranke, Limonaden, Fruchtge-
tranke, Fruchtsaftgetranke, Nektare und Fruchtsafte; samtliche
voranstehenden Waren ausgenommen alkoholfreie Getranke auf

Malzbasis, insbesondere Malztrunk"



unter der Nummer 397 01 275 eingetragene Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der alteren Marke DD 624 672

Vita-Cola,

die fuir die Ware "Brauselimonade" geschitzt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zwar wie-
sen die Warenverzeichnisse beider Marken tbereinstimmend die Waren "Limona-
den" bzw "Brauselimonaden" auf. Es stiinden sich daher zumindest teilweise iden-
tische Waren gegeniber, so dal3 bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke an den Abstand der Kennzeichnungen erhdhte
Anforderungen zu stellen seien, um eine Verwechslungsgefahr fir den Verkehr
ausschlieRen zu kdnnen. Den danach erforderlichen weiten Abstand halte die an-
gegriffene Marke jedoch von der Widerspruchsmarke ein. Bei dem Bildbestandteil
der jungeren Kennzeichnung handele es sich um eine gangige graphische Verzie-
rung, die nicht zur Pragung des Gesamteindrucks der Marke beitrage. Das nicht
beschreibende, durchschnittlich kennzeichnungskréaftige und allein pragende
Phantasiewort "wita" unterscheide sich hinreichend von der rangélteren Marke, die

den zusatzlichen Bestandteil "Cola" enthalte. Es bestehe kein Grund zu der An-



nahme, der Verkehr werde die Widerspruchsmarke "Vita-Cola" auf den Begriff
"Vita" reduzieren. Der Wortbestandteil "Cola" trete bei der Beurteilung des Ge-
samteindrucks hier nicht hinter "Vita" zuriick, denn er stehe gleichberechtigt neben
dem Bestandteil "Cola" und bilde mit diesem auch wegen des Bindestrichs einen

Gesamtbegriff.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. lhrer Ansicht nach
besteht zwischen den beiderseitigen Kennzeichnungen eine markenrechtliche
Verwechslungsgefahr. Da es sich bei dem Bestandteil "Cola" jedenfalls bei Cola-
getrdnken um eine beschreibende Angabe fir ein spezielles Getrank handele, sei
nicht nachvollziehbar, weshalb ein weiterer, im Verhdaltnis zu diesem Begriff an
sich mit normaler Kennzeichnungskraft versehener Begriff wie "Vita" nicht pragend
sein solle. Auf dem Markt gebe es viele Colagetranke wie "Pepsi-Cola", "Coca-
Cola", "Afri-Cola" und eben auch "Vita-Cola". Bei all diesen Marken werde der
Begriff "Cola" als rein beschreibende Angabe angesehen und dementsprechend
eine "Pepsi" und nicht eine "Pepsi-Cola" oder eine "Coke" und nicht eine "Coca-
Cola" bestellt. Die angesprochenen Verkehrskreise seien daher daran gewdhnt,
den Begriff "Cola" in Marken zu vernachlassigen und wirden daher den weiteren
Bestandteil "Vita" als das pragende Element ansehen. Bei dieser Sachlage sei von
einer klanglichen Ubereinstimmung der sich gegeniiberstehenden Marken auszu-
gehen, zumal die Widerspruchsmarke umfangreich benutzt werde.

Demgemal3 beantragt die Widersprechende sinngemal,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben und die Loschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen und der Beschwerdefihrerin die

Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.



Ihrer Ansicht nach ist eine Reduzierung der Widerspruchsmarke auf den Begriff
"Vita" nicht zulassig, weil der weitere Wortbestandteil "Cola" in keiner Weise ge-
genuber "Vita" zurtcktrete. Vielmehr bildeten beide Wortbestandteile den Ge-
samtbegriff "Vita-Cola", was insbesondere durch die Verbindung mit dem
Bindestrich deutlich werde. Infolge dessen sei eine zur Verwechslungsgefahr fuh-
rende klangliche Ahnlichkeit der beiden Marken zu verneinen. Entgegen den
Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin sei pragender Bestandteil der Wider-
spruchsmarke der Wortbestandteil "Cola" und gerade nicht der Anfangsbestandteil
"Vita", denn diesem Zeichenelement komme nur eine aulRerst geringe Kennzeich-
nungskraft zu. Zum einen habe "Vita" mit der Bedeutung "Leben" bzw "Lebens-
kraft" einen rein beschreibenden Aussaggehalt. Des weiteren komme "Vita" in
zahlreichen Drittmarken vor. Dieser Umstand bewirke, dafd dieser Zeichenteil rein

beschreibender Natur sei.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegriindet, denn auch
nach Auffassung des Senats besteht zwischen der jingeren Marke "wita" und der
Widerspruchsmarke "Vita-Cola" keine Gefahr von Verwechslungen iSv 8§ 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG.

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Bertcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung
stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den malR3geblichen Umstanden gehéren ins-
besondere die Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren
sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl EUGH GRUR 1998,
387 — Sabél/Puma; BGH GRUR 1995, 216 — Oxygenol I1).

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist im vorliegenden

Fall von Identitat auszugehen, denn beide Kennzeichnungen sind ua fur "Limona-



den" bzw "Brauselimonaden" bestimmt. Die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke "Vita-Cola" wird zu Gunsten der Widersprechenden als durch-
schnittlich angenommen. Zum einen ist die Widerspruchsmarke aus den kenn-
zeichnungsschwachen Begriffen "Vita" und "Cola" zusammengesetzt, was fiur ei-
nen eher geminderten Schutzumfang spricht, andererseits sprechen die Angaben
in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Marz 1999 fur eine Benutzung der
Widerspruchsmarke jedenfalls im Jahre 1998 in einem erheblichen Umfang, was
den eher geringen Schutzumfang wiederum erhéhen mag. Selbst wenn danach an
den Abstand der sich gegenuberstehenden Marken erhebliche Anforderungen zu

stellen sind, ist dieser gewabhrt.

Bei der Prifung der Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden Zeichen ist grund-
satzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen (EuGH aaO —
Sabél/Puma; BGH GRUR 2000, 508 — ATTACHE/TISSERAND mwNachw). Inso-
weit weichen die Kennzeichnungen — "wita" und "Vita-Cola" — in ihrem klanglichen
und schriftbildlichen Gesamteindruck so deutlich voneinander ab, dafl} Verwechs-

lungen offensichtlich ausgeschlossen sind.

Ebenso besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichts-
punkt der Ubereinstimmung pragender Markenbestandteile. Zwar kann aus-
nahmsweise einem einzelnen Markenbestandteil eine besondere, das Gesamtzei-
chen pragende Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Be-
standteil in der Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung zukommt und er
deshalb geeignet ist, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, wah-
rend die weiteren Elemente der Marke nur eine untergeordnete Bedeutung haben.
Mithin setzt die Feststellung der Pragung des Gesamteindrucks eines mehrteiligen
Zeichens durch einen Bestandteil voraus, daf3 die weiteren Bestandteile so in den
Hintergrund treten, dal3 sie fir den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Ge-
samteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgl BGH WRP 2000, 173 -
RAUSCH/ELFI RAUCH). Bei dieser Beurteilung ist vor allem auf einen durch-

schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-



cher der betreffenden Waren abzustellen (vgl EuUGH GRUR Int 1999, 734 — Lloyd;
BGH aaO — ATTACHE/TISSERAND).

Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Auffassung kann nicht da-
von ausgegangen werden, daR dem Zeichenteil "Vita" in der alteren Marke eine
selbstandig kennzeichnende Stellung zukommt. Zum einen weist der Zeichenbe-
standteil "Vita" einen deutlichen Begriffsanklang an (lat.) "Leben; vital, Vitalitat,
Vitamin" usw. auf. Auch wenn dieser Bestandteil in Bezug auf
"(Brause-)Limonade" nicht glatt beschreibend sein mag, ist der Verkehr angesichts
der — worauf auch die Markeninhaberin zutreffend hingewiesen hat — Flle der auf
dem vorliegenden Warensektor existierenden "Vita"-Zeichen trotz der Geringwer-
tigkeit der betreffenden Waren gezwungen, auf die Unterschiede zu achten und
sich die Marken vor allem daran einzupréagen. Selbst wenn der weitere Zeichenteil
"Cola" der alteren Marke als Hinweis auf ein Cola-haltiges Getrank verstanden
werden kann, wird sich der angesprochene Verkehr wegen des Begriffsanklangs
in dem Zeichenteil "Vita" nicht ausschlie3lich an diesem Zeichenanfang, sondern
regelmalig an dem Gesamtzeichen "Vita-Cola" orientieren. Entgegen der An-
nahme der Widersprechenden kann auch nicht davon ausgegangen werden, daf3
der Verkehr den Bestandteil "Cola" in Marken in der Regel vernachlassigt, weil ihm
"Cola"-Getrankebezeichnungen wie "Pepsi-Cola", "Coca-Cola" oder "Afri-Cola"
bekannt sind, die er bei der Bestellung zB auf "Pepsi" oder "Coke" verklrzt, wobei
"Coke" eigentlich eine andere Marke darstellt und nicht als Verkirzung von "Coca-
Cola" angesehen werden kann, was im Ubrigen, worauf der Senat in der mundli-
chen Verhandlung aufmerksam gemacht hat viel haufiger auf "Cola" verkirzt wird.
Eine solche bei wenigen sehr bekannten Marken zu beobachtende Ubung recht-
fertigt es jedenfalls nicht, den kennzeichnungsschwachen Begriff "Vita-" als das
die Widerspruchsmarke pragende Element anzusehen. Dagegen spricht vielmehr,
dal3 der Verkehr Cola-Marken nur dann verkirzt verwendet, wenn ihm Limonaden
wie "Pepsi” oder "Coke" so bekannt sind, dal3 er weil3, daf} es sich dabei um Cola-

Getranke handelt, Im Gbrigen kann der kennzeichnungsschwache Begriff "Vita"



nicht mit wesentlich kennzeichnungsstarkeren Elementen wie "Pepsi" oder "Afri"

gleichgestellt werden.

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke war zurtickzuweisen,
denn fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden gemaR 8 71 Abs 1 Mar-
kenG bestand kein Anlal3. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dal3 jeder Verfah-
rensbeteiligte seine Kosten selbst tragt. Ein Abweichen von diesem Grundsatz
ware allenfalls dann gerechtfertigt, wenn ein Verhalten vorliegen wirde, das mit
der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Hierfur liegen jedoch keine An-

haltspunkte vor.

Albert Eder Kraft

Bb

Abb. 1
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