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BESCHLUSS
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beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 36 vom 5. Okto-

ber 2009 wird aufgehoben.

Grinde

Am 30. August 2008 hat die Anmelderin die Wortmarke

VIVA LA MONEY

angemeldet fur die nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 36:

Finanzwesen; Finanzdienstleistungen; Finanzanalysen; Beratung
und Vermittlung von Vermdgensanlagen; Finanzierungsberatung;
Geldgeschéfte; Kreditwesen; Vermittlung von Krediten; Bankge-

schafte; Investmentgeschafte.

Mit Beschluss vom 5. Oktober 2009 hat die Markenstelle fir Klasse 36 die An-
meldung mangels Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtick-

gewiesen.

Sie hat dies damit begrindet, dass die Wortfolge aus Wartern des englischen und
spanischen Grundwortschatzes bestehe und sinngemalR bedeute ,Es lebe das
Geld”. Dieser Sinngehalt sei auch fur das deutschsprachige Publikum verstand-
lich. Die Wortfolge beschreibe die Eigenschaften der begehrten Finanzdienstleis-

tungen dahingehend, dass der richtige Umgang mit Geld im Mittelpunkt stehe.



Des Weiteren seien Wortkombinationen aus verschiedenen Sprachen auch wer-
beublich.

Die grafische Gestaltung begriinde angesichts der beschreibenden Sacheigen-

schaften ebenfalls keine Unterscheidungskratft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie meint, dass ein beschreibender Inhalt der Wortfolge nicht ohne weiteres er-
kennbar sei. Es handele sich nicht um einen gebrauchlichen Ausdruck, sondern
allenfalls um einen verschlisselten, interpretationsfahigen Aussagegehalt, der
eine phantasievolle Abwandlung des Ausrufs ,Viva la Vida“ darstelle. Zudem sei
das Zeichen aus verschiedenen Sprachen sprachregelwidrig zusammengesetzt.

Es sei kurz und pragnant, rege aber gleichwohl zum Nachdenken an.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist begrindet.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen

der Klasse 36 kein Eintragungshindernis entgegen.

1.

Die Eintragung kann nicht nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 c) der
Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (ABI. EU Nr.



L 299 vom 8.11.2008, S. 25, im Folgenden: MarkenRL) versagt werden, weil die
begehrte Marke kein Merkmal der begehrten Dienstleistungen unmittelbar be-

schreibt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung
des EuGH das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu bertck-
sichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3
Abs. 1 Buchstabe ¢ MarkenRL zurlckzufihrende Bestimmung des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sdmtliche Zei-
chen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22,
23) - ADIDAS Il; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54 f.) - Postkantoor; EuG T-64/09
(Nr. 24) - packaging; EuG T-261/09 (Nr. 24) - ilink m. w. N.). Es gibt namlich ins-
besondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfalschten Wettbewerbs
Erwagungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass be-
stimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden kénnen. Solche
Zeichen oder Angaben durfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur fur ein
Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25)
- Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr.31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR
2004, 674 (Nr.54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36)
- BIOMILD; vgl. auch Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rd. 222 m. w. N.).

Vorliegend ist anhand der genannten Mal3stdbe die Eintragungsfahigkeit der be-
gehrten Wortfolge zu prufen, die, wie ein Werbeslogan als grammatikalisch voll-

standiger Satz konzipiert ist. Dabei enthalt ,Viva® zugleich des Subjekt und das



(imperative) Pradikat wahrend ,la money” Artikel und Objekt des Satzgefliges be-

inhaltet.

Die Eintragung von Wortfolgen, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die als
Werbeslogans, Qualitatshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder
Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist aller-
dings nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (EuGH
C-398/08 v. 21.1.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 35); EuGH GRUR 2004,
1027 (Nr.41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Tatsache allein,
dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan
wahrgenommen wird und andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lo-
benden Charakter zu eigen machen konnten oder der anpreisende Sinn einer
Wortmarke schliel3en es nicht aus, dass sie geeignet ist, gegenuber den Verbrau-
chern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewébhrleis-
ten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen
auch dann als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen wahrgenommen werden, wenn sie gleichzeitig als Werbeslogan
mit einer darin enthaltenen Sachaussage aufgefasst wird (EuGH C-398/08 v.
21.1.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 45); enger noch: EUGH GRUR 2004,
1027 (Nr. 41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Ausgehend von diesen Mal3stdben besteht fur die begehrte Wortfolge kein Frei-
haltungsbedtrfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil der Verkehr dem Zeichen
ohne nahere analysierende Betrachtungsweise keine Sachaussage Uber die be-

anspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 entnehmen kann.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inlandischen Verkehrs,
wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der bean-
spruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann
(vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Dabei handelt es sich um den

normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnitts-



verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8
Rdn. 23 ff.). Zu den mafigeblichen Verkehrskreisen z&hlen im vorliegenden Fall

sowohl der Geschéftsverkehr als auch allgemeine und breite Verbraucherkreise.

Im Hinblick auf die verfahrensgegenstandlichen Finanzdienstleistungen enthélt die
konkret begehrte Wortkombination keine ohne weiteres verstandliche Sachaus-
sage zu einem Merkmal der Dienstleistung. Zwar stellt die Wortfolge ,Viva la“ in
Kombination mit einem Objekt in der spanischen und italienischen Sprache einen
bekannten Ausruf mit der Bedeutung ,es lebe” dar (z. B.: ,viva la vida®), der auch
fur das deutschsprachige Publikum verstandlich ist. Des Weiteren ist auch das der
englischen Sprache zugehorige Wort ,money* ohne weiteres mit seiner Uberset-
zung ,Geld" erkennbar. Gleichwohl wird mit der fremdsprachlichen Wortfolge, die
sinngemal ,Es lebe das Geld" bedeutet, kein Merkmal einer Finanzdienstleistung
beschrieben. Ein Produktbezug wird allein durch die Verwendung der englischen
Vokabel fur ,Geld* hergestellt. Das allein gentigt indes nicht, um ein Merkmal der
Dienstleistung zu bezeichnen, da stets die Wortfolge insgesamt zu wirdigen ist.
Diese deutet mit ihrem Sinngehalt ,es lebe das Geld" lediglich an, dass Geld bei
den Dienstleistungen eine besondere Rolle spielen soll, eine konkrete Eigenschaft
einer Finanzdienstleistung wird durch den Ausruf indes nicht bezeichnet.

Darlber hinaus steht auch die im betroffenen Produktsegment ungewdhnliche

Kombination von Worten aus verschiedenen Fremdsprachen und die grammati-



kalische Konstruktion als Ausruf einer unmittelbar beschreibenden Sachaussage

entgegen.

2.
Die Eintragung kann auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 b)
MarkenRL) versagt werden, weil es der begehrten Marke nicht an der erforderli-

chen Unterscheidungskraft fehlt.

Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG wéren von der Eintragung diejenigen Marken
ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft
ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unter-
scheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
GRUR Int. 2005, 135 (Nr.29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr.30f.)
- Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht namlich darin, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewébhrleisten (EuGH
GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23)
- SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann er-
warten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder

Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Die Prifung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die
ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027
(Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr.
59) - Libertel; EUGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline). Allerdings sind an
die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen keine strengeren Mal3-
stabe anzulegen als bei sonstigen Zeichen (EuGH C-398/08 v. 21.1.2010
- Vorsprung durch Technik (Nr. 36); EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 32, 44) - DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 12) - My World;
BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 12) Willkommen im Leben). Es ware daher unzulassig,



besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft, er-
setzen oder von ihm abweichen (EuGH C-398/08 v. 21.1.2010 - Vorsprung durch
Technik (Nr. 38); EUGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 35 und 36) - DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasie-
voll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Uberraschungs- und da-
mit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen misse (EuGH C-398/08 v. 21.1.2010
- Vorsprung durch Technik (Nr. 39); EuUGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 31, 32) - DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070 (1071) - Bar je-

der Vernunft).

Wenngleich die Kriterien fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft fir alle Mar-
kenkategorien dieselben sind, kann sich aber im Zusammenhang mit der Anwen-
dung dieser Kriterien zeigen, dass nicht jede dieser Kategorien von den malf3gebli-
chen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass
es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter
Bereiche, wie mdglicherweise der Werbeslogans, nachzuweisen (EuGH C-398/08
v. 21.1.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr.37); EuGH GRUR 2004, 1027
(Nr. 34) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Die hier beanspruchte Wortfolge ist bei Zugrundelegung des dargelegten Pri-
fungsmalistabs indes unterscheidungskraftig, denn das angesprochene Publikum
wird ihr im Hinblick auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen den Hinweis auf

die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen.

Der Marke ist weder eine unmittelbare Sachaussage zu entnehmen (s. o. Zif-
fer 1l. 1.), noch handelt es sich in Zusammenhang mit den maf3geblichen Dienst-
leistungen um eine gebrduchliche Wortkombination. Der Ausdruck ,Viva® ist zwar
in verschiedenen Branchen als gangiger Ausdruck anzusehen, dies gilt indes
nicht fr die Finanzbranche, in der eher seriose Begriffe Verwendung finden als
Ausrufe, wie ,viva“, die einen spal3haften, freizeitbezogenen Anklang haben.



Dementsprechend hat sich auch im Rahmen der Internetrecherche des Senats
lediglich ein Finanzprodukt mit der Bezeichnung ,Bonviva“ (Bonviva Bonuspro-
gramm, Bonviva Banking Paket der CREDIT SUISSE) auffinden lassen. Die von
der Markenstelle vorgelegten Beispiel entstammen demgegentber nicht der Fi-
nanzbranche, sondern dienen der Produktbezeichnung in anderen Wirtschafts-

zweigen, so dass sie nicht reprasentativ fur die Finanzdienstleistungen sind.

DarlUber hinaus ist zu bertcksichtigen, dass es sich bei der begehrten Wortfolge
nicht nur um die Kombination eines englischsprachigen mit einem deutschspra-
chigen Wort handelt, sondern um die Zusammenfligung spanischer bzw. italieni-
scher Worter mit einem englischen Wort, was durchaus von ublichen Wortkombi-
nationen abweicht. Hinzu kommt die ausrufahnliche Konstruktion der Wortfolge,
die im Finanzbereich ebenfalls uniblich ist, wegen der Anlehnung an den be-

kannten Ausruf ,viva la vida" aber gleichwohl besonders einpragsam ist.

Eine Marke, die wie die hier begehrte, ein Wortspiel darstellt oder als phantasie-
voll, Uberraschend und unerwartet und damit merkfahig aufgefasst werden kann,
kann geeignet sein, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen (EuGH
C-398/08 v. 21.1.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 46); (BGH GRUR 2009,
949 - My World (Nr. 12)). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese
Marke nicht nur in einer gewohnlichen Werbemitteilung besteht, sondern - wie die
hier zu beurteilende ausruféahnliche Wortkombination - aus Vokabeln verschiede-
ner Fremdsprachen und dadurch eine gewisse Originalitat oder Pragnanz auf-
weist, ein Mindestmal3 an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den ange-

sprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslost (EuGH
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C-398/08 v. 21.1.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 57), vgl. BGH GRUR 2009,
949 - My World (Nr. 12)).

Bender Katker Dr. Hoppe
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