BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 54/05 Verkindet am
19. Dezember 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 398 74 733.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 74 733
eVITA
fur die - nach einer Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
in der mundlichen Verhandlung noch eingetragenen - Waren und Dienstleistungen
der Klassen 09, 41 und 42
Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten; Erstellen von Pro-
grammen flr die Datenverarbeitung;

wurde Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 398 35 876.1

Avita



eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 21, 35, 41 und 42

Datenverarbeitungsgerate und Computer, Verkaufsautomaten; ro-
hes oder teilweise bearbeitetes Glas, Glaswaren, Porzellan und
Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten); Unternehmensberatung,
Unternehmensverwaltung; Durchfihrung von Schulungen, Unter-
haltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten; Einstellung von Web-
seiten ins Internet fur Dritte, namlich Gestaltung und Ablage im In-
ternet (Webpublishing); Dienstleistungen eines Netzwerkbetrei-
bers, Informationsmaklers und Providers, namlich Vermittlung und
Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerban-
ken im Internet und Einstellen von Webseiten ins Internet fir Dritte
(Webhosting); Erstellen von Programmen fiur die Datenverarbei-
tung, ausgenommen 32-bit-Terminal-Emulationssoftware fir den
Zugang zu Hostanwendungen von einem PC aus; EDV-Program-
me (soweit in Klasse 9 enthalten), ausgenommen 32-bit-Terminal-
Emulationssoftware fir den Zugang zu Hostanwendungen von ei-

nem PC aus;

wobei sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen richtet, aller-
dings nur auf die Waren ,Datenverarbeitungsgerate und Computer; Verkaufsauto-
maten; EDV-Programme (soweit in Klasse 9 enthalten)” und die Dienstleistungen
~Durchfihrung von Schulungen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung” der Widerspruchsmarke ge-

stitzt ist.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit Erstbeschluss vom 30. Juni 2002 und die dagegen gerichtete Er-
innerung mit Beschluss vom 4. Marz 2005 zuriickgewiesen. Trotz teilweise identi-
scher und eng ahnlicher Waren und Dienstleistungen bestehe keine Verwechs-

lungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Die Anfangsvokale ,a“ und ,e“ be-



grindeten vor dem gemeinsamen schwach kennzeichnungskraftigen Wortelement
Lvita® einen in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichenden
Abstand. Bezdgen sich die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden Zeichen auf
kennzeichnungsschwache Elemente, richte sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs
verstarkt auf die Ubrigen Zeichenteile. Der Begriff ,vita“ weise als allgemein ver-
standlicher Hinweis auf ,Leben® eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft
auf. Zudem erinnere die jungere Marke an den geléaufigen spanischen Vornamen
.Evita“, was die Abweichungen in den Marken noch verstarke. Eine Verwechs-

lungsgefahr sei daher ausgeschlossen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom
15. April 2005. Zutreffend habe die Markenstelle zwar Identitat und hochgradige
Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen angenom-
men. Irrig habe sie allerdings nicht auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken
abgestellt, sondern diese unzutreffend in einzelne Bestandteile aufgegliedert. Es
handle sich im Vergleichsfall um zwei Einwortmarken, die man grundséatzlich nicht
in Einzelteile aufspalten kénne. Vergleiche man die Gesamtmarken, seien diese
schon klanglich verwechselbar, da sie Uber dieselbe Anzahl an Buchstaben, vier
davon in identischer Reihenfolge, den gleichen Sprachklang und -rhythmus, die-
selbe Betonung und jeweils einen Vokal als Anfangsbuchstaben verfligten. Die al-
leinige Abweichung im Wortanfang kénne eine Verwechslungsgefahr nicht aus-
schlieRen. Auch optisch bestehe eine hohe Ahnlichkeit, wenn man eine andere fir
Wortmarken zulassige Schreibweise wéahle. Begriffich komme keiner der Ver-
gleichsmarken ein besonderer, eine Verwechslungsgefahr ausschliel3ender, Be-
deutungsgehalt zu. ,Evita“ als spanischer Vorname sei dem deutschen Durch-

schnittsverbraucher nicht bekannt. Die Marken seien daher zu verwechseln.



Die Widersprechende und Beschwerdefiihrerin beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle vom 30.Juni 2002 und
4. Marz 2005 aufzuheben und die Ldschung der Mar-
ke 398 74 733 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begriindung verweist sie auf die zutreffenden Erwégungen der Markenstelle.
Im Verzeichnis befanden sich neben eng &hnlichen auch glatt unahnliche Waren
und Dienstleistungen, so dass aus diesem Grund eine Loschung schon nicht in
Betracht komme. Selbst bei einer Identitat der Waren fehle es allerdings an einer
Ahnlichkeit der Zeichen. So sei der Wortbestandteil ,-vita“ kennzeichnungsunfahig
und zugleich der Madchenname ,Evita“ als solcher fir den Verkehr verstandlich.
Die Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke einerseits und die erkenn-
bare Begrifflichkeit der jingeren Marke andererseits wirden daher einer phoneti-
schen, optischen und begrifflichen Ahnlichkeit entgegenstehen. Die geringe Kenn-
zeichnungskraft des Wortbestandteils ,-vita“ folge weniger aus der Wortbedeutung
als vielmehr aus seiner zahllosen Verwendung. Es gebe tGber 1000 Marken, die
mit diesem Bestandteil gebildet seien. Schon die bloRe Zahl dieser Eintragungen,
unabhangig fur welche Waren und Dienstleistungen, schwache die Kennzeich-
nungskraft derartig gebildeter Marken. Der Name ,Evita“ sei bekannt, selbst wenn
er nicht mit der gleichnamigen argentinischen Politikerin Evita Peron verbunden

werde, so doch mit dem populdaren Musical Uber deren Leben.

In der mundlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2007 hat die Beschwerdegeg-
nerin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Marke auf die Waren und

Dienstleistungen ,Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgerate und Computer;



Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitaten; Erstellen von Programmen fir die

Datenverarbeitung“ eingeschrankt.

Die gem. 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulédssige Beschwerde hat in der Sache kei-
nen Erfolg. Unter Berlicksichtigung und Abwéagung aller zueinander in Beziehung
zu setzenden Faktoren besteht fir das Publikum keine Gefahr von Verwechslun-
geni.S.v.89 Abs. 1S. 2 MarkenG.

1. Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn von der Identitat oder Ahnlichkeit der
Marken einerseits und von der Identitat und Ahnlichkeit der durch diese Marken
erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andrerseits auszugehen ist. Daneben sind
alle Umstande zu bericksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswir-
ken konnen, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke (st.
Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. —
Rn. 18 — Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 — Rn. 23 — Sabel/Puma; BGH GRUR
2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 — Malteserkreuz;
GRUR 2004, 779, 781 — Zwilling/Zweibrtder; GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner
Feigling).

1. 1. Fur den Vergleich der jeweiligen Waren und Dienstleistungen ist vorliegend
von der Registerlage auszugehen, da die Einrede der Nichtbenutzung durch die

Markeninhaberin nicht erhoben wurde.

Da die Widersprechende ihren Widerspruch lediglich auf die Waren und Dienst-
leistungen ,Datenverarbeitungsgerate und Computer; Verkaufsautomaten; EDV-
Programme (soweit in Klasse 9 enthalten); Durchfihrung von Schulungen; Unter-
haltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Erstellen von Programmen fiur die Da-

tenverarbeitung“ gestutzt hat, liegt Identitdt zu den nach der Beschrankung des



Verzeichnisses noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen ,Verkaufsauto-
maten; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Unterhaltung; Ausbildung; kultu-
relle Aktivitaten; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung” der jinge-

ren Marke vor.

1. 2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Sie ist grundsétzlich fir jedes Zeichen produkt- bzw. dienstleistungsbezogen fest-
zustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung fur die das Zeichen eingetragen
ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff Il; GRUR
2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrtder). Vorliegend handelt es sich bei der Wider-
spruchsmarke um eine Einwortmarke, die nicht in ihre einzelnen Bestandteile auf-
gespalten wird. Selbst wenn man den Bestandteil ,-vita“ in der alteren Marke er-
kennen sollte, ist dieser fur die Waren und Dienstleistungen, auf die der Wider-
spruch gestutzt ist, nicht kennzeichnungsschwach. ,Vita“ als Fremdwort in der
deutschen Sprache bedeutet ,Lebensbeschreibung [antiker u. mittelalterlicher Per-
sonlichkeiten u. Heiliger]; Leben[slauf] eines Menschen; (Med.) Lebensfunktion,
Lebenskraft* (Duden - Das Fremdwdrterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM]).
Einen beschreibenden Anklang hat es fir die Waren und Dienstleistungen ,Daten-
verarbeitungsgerate und Computer; Verkaufsautomaten; EDV-Programme (soweit
in Klasse 9 enthalten); Durchfihrung von Schulungen; Unterhaltung; sportliche
und kulturelle Aktivitaten; Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung”
nicht. Waren und Dienstleistungen werden durch den auf Personen bezogenen
Begriff ,Vita® ohnehin nicht beschrieben. Im Ubrigen rechtfertigt selbst die durch
haufige Verwendung bedingte Kennzeichnungsschwache eines Markenbestand-
teils nicht die Annahme, die Gesamtmarke sei deshalb von geringer Kennzeich-
nungskraft (Hacker in: Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8 9 Rn. 200).
Mit dem vorangestellten ,A-, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um ein
Phantasiewort ohne begriffliche Bedeutung, das durchschnittlich kennzeichnungs-

kraftig ist.



1. 3. Unter Beriicksichtigung der Identitat der beiderseitigen Waren und Dienstleis-
tungen und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft héalt die jingere Marke
den erforderlichen Abstand ein. Regelmé&Rig ist namlich die Marken&hnlichkeit an-
hand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen,
wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu
beriicksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angespro-
chenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke in ihrer Gesamtheit erfasst
und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuUGH GRUR 2006, 413,
414 -Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR
Int. 2004, 843 -Rn.29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwil-
ling/Zweibrtder).

1. 3. 1. Die Vergleichszeichen sind nicht unmittelbar verwechselbar, da sie dem
Durchschnittsverbraucher jeweils klanglich, begrifflich und schriftbildlich einen an-
deren Gesamteindruck vermitteln. Es ist von dem Erfahrungssatz auszugehen,
dass der Verkehr in phonetischer Hinsicht regelméfRig dem Wortanfang eine ge-
steigerte Aufmerksamkeit entgegenbringt (BGH GRUR 2002, 1067, 1070
- DKV/OKYV). Bei akustischen Unterschieden zwischen den Wortanfangen, insbe-
sondere wenn die Betonung am Wortanfang liegt, achtet der Verbraucher deutlich
starker auf eine Abweichung als z. B. am Wortende und wird sich schon deshalb
nicht verhéren. Vorliegend ist den Zeichen zwar die Silbe ,-vita“ gemeinsam, sie
beginnen allerdings jeweils mit anderen unterschiedlichen klangstarken Vokalen.
Die Artikulation der Vokale ,a“ bzw. ,e“ am Wortanfang, die nicht klangverwandt
sind, fuhrt zu einer anderen Klangh6he des Gesamtwortes, die trotz der sonstigen

Ubereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr ausschlieRen.

Bei Teilen des Verkehrs kommt hinzu, dass die Gefahr klanglicher Verwechslun-
gen ausscheidet, da mit dem jliingeren Zeichen ein begrifflicher Inhalt verbunden
werden wird (EuUGH GRUR 2006, 413 ff. - ZIRH/SIR; BGH GRUR 1992, 130
- Bally/BALL). Diese werden das angegriffene Zeichen - unabhéngig von den Wa-

ren und Dienstleistungen - assoziativ mit dem Vornamen ,Evita“ in Verbindung



bringen, der aufgrund des Musicals von Andrew Lloyd Webber, das seit 1978 ein
uberragender Erfolg war, auch in Deutschland gelaufig ist. Durch die Verfilmung
des Musicals im Jahr 1996 mit der amerikanischen Séngerin Madonna in der Titel-
rolle der ,Evita“ erfuhr das Stiick in weiten Bevdlkerungsteilen eine zusatzliche Be-

kanntheit.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Zeichen in jedweder Schreibweise ebenfalls

durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben.

1. 3. 2. Fur die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung der Marken gibt es keiner-

lei Anhaltspunkte.

Unter Abwagung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr be-
grindenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Waren- und Dienst-
leistungsidentitat und der durchschnittichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke aufgrund eines ausreichenden Zeichenabstands zu verneinen war.

2. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber

Ko



