BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 20/05 Verkindet am
11. Juli 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 56 950

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin
Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren
Alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)
eingetragene Wortmarke 303 56 950
VITASIA
ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren
Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getranken; alkoholische

Getranke (ausgenommen Biere); Werbung; Geschaftsfihrung;

Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten



eingetragenen prioritatsalteren Wortmarke 302 15 015

VINOTASIA.

Die Markenstelle fiur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, der Gesichts-
punkt der Warenahnlichkeit konne dahingestellt bleiben, da die angegriffene
Marke selbst bei Anlegung strengster Mal3stabe einen hinreichend grof3en Ab-
stand von der Widerspruchsmarke einhalte. Trotz Ubereinstimmung der letzten
beiden Silben bestiinden aufgrund der vorhandenen Abweichungen am jeweiligen
Wortanfang und den daraus resultierenden unterschiedlichen Betonungen ver-
schiedene Klangbilder der Vergleichsmarken. Auch schriftbildlich seien durch die
abweichenden Buchstabenfolgen und Zeichenldngen ausreichende Unterschiede
vorhanden. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide mangels tbereinstim-
menden Sinngehalts aus, da der Bestandteil ,VITA" in der juingeren Marke auf das
italienische Wort fir ,Leben” hinweise, wahrend der - ebenfalls italienische - Wort-

bestandteil ,VINO" in der Widerspruchsmarke die Bedeutung ,Wein“ habe.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt die
Auffassung, aufgrund bestehender Warenidentitat und einer erhdhten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke wegen mehrjahriger Benutzung seien strenge
Anforderungen an den Zeichenabstand zur Vermeidung von Verwechslungen zu
stellen, den die Vergleichsmarken vorliegend weder in klanglicher noch in begriffli-
cher Hinsicht einhielten. Klanglich stimmten die Marken in ihrer Anfangssilbe ,VI-*
sowie in der jeweiligen Endsilbe ,TA-SI-A* Uberein. Gerade die Ubereinstimmen-
den Wortanfange riefen die Gefahr von Verwechslungen hervor. Die Wider-
spruchsmarke enthalte lediglich eine weitere (Zwischen-) Silbe ,-NO-“, die den
Klang und Wortrhythmus nicht entscheidend beeinflusse. Unter Hinweis auf die
Entscheidungen .Kellogg's/Kelly’s* (GRUR 2003, 1047) sowie
.|l Padrone/ll Portone* (GRUR 2005, 326) des BGH sei davon auszugehen, dass

in der Gesamtschau die Ahnlichkeiten deutlich tiberwiegen wiirden. So hétten die



Vergleichszeichen eine nahezu identische Vokalfolge und unterlagen auch der
gleichen Betonung. Die abweichende Zwischensilbe in der angegriffenen Marke
werde indes verschluckt. Auch im Schriftbild sei die Mittelsilbe.

.~~NO-* bei Ubereinstimmendem Wortanfang und -ende leicht zu Ubersehen. Die
optische Ahnlichkeit spiele sogar eine noch gréRere Rolle, da die betreffenden
Waren Uberwiegend auf Sicht gekauft wirden. Ein Gbereinstimmender Sinngehalt
liege schlie3lich in dem Ubereinstimmenden Zeichenteil ,-TASIA® vor, der eine As-
soziation mit ,Fantasia“ hervorrufe. Bei beiden Wortern handele es sich um
Kunstworte, so dass sich die abweichenden Sinngehalte der Bestandteile ,VINO*

und ,VITA" dem Verbraucher nicht erschlossen.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Ldschung
der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke hebe sich aufgrund der ver-
schiedenen Vokalfolge hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke ab
(,I-O-A* gegenuber ,I-A). Auch die jeweiligen Silbengliederungen sowie die
Sprechrhythmen unterschieden sich. Hinzu k&dmen die Unterschiede in der Beto-
nung, wobei der angesprochene Verkehr die jeweils am Markenanfang stehenden
Begriffe ,VINO“ und ,VITA" erkenne. Die von der Widersprechenden zitierten Ent-
scheidungen seien nicht relevant, da sie Vergleichsworter mit identischer Silben-
zahl und Vokalanzahl betréfen, die zudem keine abweichenden Begriffsgehalte
aufwiesen. Im Schriftbild ergaben sich deutliche Unterschiede aufgrund der ver-
schiedenen Wortlangen der Vergleichsworter sowie abweichender Ober- und Un-

terlangen. Eine begriffliche Ubereinstimmung in ,-TASIA* als Abkiirzung fiir ,Fan-



tasia“ wurde der Verkehr nicht erkennen, sondern vielmehr die gelaufigen Bedeu-
tungsgehalte ,VINO* und ,VITA". Der Ubereinstimmende Zeichenteil ,-TASIA* seli
zudem verbraucht und originalitatsschwach, wie sich aus zahlreichen Markenein-
tragungen ergebe. Eine erhtéhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke werde

bestritten.

Zum weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Zwischen den beiderseitigen Mar-
ken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu l6schen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeit-
rang und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich
der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wer-
den. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzei-
chenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu
ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu beurteilenden Marken,
der Warenndhe und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-
leistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der &alteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May;
GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).



Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.
Dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Fantasiewort handelt, begriindet
fur sich gesehen noch keine erhdhte Kennzeichnungskraft; auch eine besondere
Eigenart und Einpragsamkeit rechtfertigt nicht die Zuerkennung eines erweiterten
Schutzumfangs (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 189). Fir
die von der Widersprechenden behauptete und von der Markeninhaberin bestrit-
tene Kennzeichnungskraft in Folge mehrjahriger und umfangreicher Benutzung
fehlt es an ausreichenden tatséchlichen Anhaltspunkten. Insbesondere fehlt es
bereits an einem ausreichend substantiierten Sachvortrag zum Umfang der mit
den einzelnen Waren und Dienstleistungen getéatigten Umséatze oder des Markt-
anteils sowie zum Umfang der fur die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
den einzelnen Waren und Dienstleistungen getatigten Werbung (vgl. BPatG
GRUR 1997, 840, 841 - Lindora/Linola). Fur die Prifung der Verwechslungsgefahr

ist daher von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Vor diesem Hintergrund bedarf es angesichts der teilweise identischen Waren und
Dienstleistungen zwar noch immer eines groRen Abstands der Marken, um eine
Verwechslungsgefahr i. S. d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschliel3en. Den in-
soweit erforderlichen Abstand halt die angegriffene Marke gegentber der Wider-

spruchsmarke aber in jeder maf3geblichen Richtung ein.

Samtliche Formen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr scheiden aus.

Eine klangliche Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben. Durch die zusétzliche
Zwischensilbe ,-NO-“ in der Widerspruchsmarke differieren sowohl Wortlange als
auch Vokalfolge sowie Betonung der Vergleichsworter (,VINOTASIA® wird auf der
ersten Silbe betont, die angegriffene Marke hingegen auf der zweiten Silbe). Diese
drei Gesichtspunkte verleihen der angegriffenen Marke insgesamt ein von der Wi-
derspruchsmarke deutlich abweichendes Klangbild. Die Ubereinstimmung der
weiteren Silben (,-TASIA") fallt hiergegen weniger ins Gewicht, zumal die Endung

~IA* (wie z. B. in Wortern wie Fantasia, Galeria, Utopia verwendet) ohnehin als



eine nicht ungebrauchliche Endsilbe erscheint. Zu den klanglichen Unterschieden
gilt es zu berlcksichtigen, dass die Widerspruchsmarke in ihren ersten beiden Sil-
ben den Begriff ,VINO®, den italienischen Begriff fur ,Wein* enthalt, der entgegen
der Auffassung der Widersprechenden nicht nur breiten Verkehrskreisen hierzu-
lande gelaufig ist, sondern sich in Zusammenhang mit den Waren ,alkoholische
Getranke®, die auch Weine umfassen, fur den Verkehr geradezu aufdrangt. Die
angegriffene Marke erscheint demgegenuber als reines Fantasiewort ohne klaren
Begriffsgehalt, da das Wort ,VITA" nicht ganz so deutlich wird wie ,Vino* in der
Widerspruchsmarke, zumal - wie oben festgestellt - die Betonung mehr auf
dem ,A* und nicht wie bei ,VITA® auf dem ,I* liegen wird. Indes reicht auch ein
deutlicher Sinngehalt in nur einem Vergleichswort zum Ausschluss einer Ver-
wechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 1992, 130 Bally/Ball; PAVIS PROMA EuGH
Rechtssache C 206/04 - SIR/ZIRH).

Die klanglichen Unterschiede finden ihre Entsprechung im Schriftbild, wobei es zu
bertcksichtigen gilt, dass durch die beiden zusatzlichen Mittelbuchstaben ,-NO-*
in der Widerspruchsmarke bereits ein deutlich differierender optischer Eindruck
durch die jeweilige Wortlange entsteht. Auch die unterschiedliche Vokalfolge und
der zusatzliche Konsonant ,N“ in der Widerspruchsmarke wirken sich visuell prag-
nant aus. Zur weiteren Unterscheidbarkeit tragt Gberdies der fiir den Verkehr leicht
erfassbare Begriffsgehalt des Zeichenanfangs ,VINO-* in der Widerspruchsmarke
bei.

Eine von der Widersprechenden flir gegeben erachtete begriffiche Verwechs-
lungsgefahr aufgrund des Zeichenteils ,-TASIA® kommt mangels klaren Sinnge-
halts dieser Buchstabenfolge nicht in Betracht. Insgesamt gesehen lasst jedenfalls
der Sinngehalt des Zeichenteils ,VINO* in der Widerspruchsmarke, der in der an-
gegriffenen Marke keine Entsprechung findet, eine begriffliche Verwechslungsge-

fahr gar nicht erst aufkommen.



Fur eine mittelbare Verwechslungsgefahr sind keine Gesichtspunkte vorgetragen

oder ersichtlich.

Es besteht keine Veranlassung, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 Satz 2 Mar-

kenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Verfahrenskosten selbst tragt.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Kopacek

Bb



