BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 393/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 25 568.0

hat der der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. Februar 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter
Rauch und Sekretaruk

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts — Markenstelle fur Klasse 41 — vom
6. September 2002 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung
fur die Waren "Rucksacke; Sportbekleidung; Turn- und
Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten" zuriickgewiesen

worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Der fur die Waren und Dienstleistungen
Ruckséacke; Sportbekleidung, Turn- und Sportartikel soweit in
Klasse 28 enthalten; Betrieb eines Fitness-Studios, Betrieb von

Sportanlagen

beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 2002 angemeldeten Wort-

marke

FITNESS COMPANY

hat die Markenstelle fur Klasse 41 — besetzt mit einer Beamtin des hoheren Dien-

stes - mit Beschluss vom 6. September 2002 die Eintragung versagt.



Von den beiden urspringlich aus dem Englischen stammenden Wortelementen
sei FITNESS inzwischen in die deutsche Sprache eingegangen und COMPANY
als Bezeichnung fur eine Firma auch im Inland allgemein bekannt. Die zwar lexika-
lisch nicht nachweisbare, aber durchaus fur jedermann verstandliche Wortzusam-
menstellung vermittele die Aussage, dass mit den angebotenen Dienstleistungen
korperliche und ggf. auch geistige Fitness erreicht oder erhalten werden solle. Die
entsprechenden Kleidungsstiicke und Geréate dienten der Durchfihrung dieser
Dienstleistungen. In der Gesamtheit werde kein Hinweis auf die Herkunft aus ei-
nem bestimmten Unternehmen gegeben, so dass jegliche Unterscheidungskraft
fehle. AulRerdem musse es den Mitbewerbern unbenommen bleiben, ebenfalls mit
diesem allgemeinverstandlichen Begriff auf ihre Waren und Dienstleistungen hin-
zuweisen, selbst wenn es andere Mdglichkeiten der Benennung gabe. Aus Vor-
eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken folge kein Rechtsanspruch

auf Registrierung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie er-
strebt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Registrierung der

angemeldeten Marke fur samtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Bei der gebotenen Betrachtung der Marke in der Gesamtheit erschliel3e sich ein
(moglicher) Sinngehalt nicht auf den ersten Blick. Die Verbindung der Einzelbe-
griffe, die kontrare Assoziationen auslosten — einerseits an Sport/Freizeit, ande-
rerseits an Firma/Arbeit — werde als Uberraschend und ungewdhnlich wahrge-
nommen. Anders als die gebrduchlichen Bezeichnungen "Fitness Center" und
"Fitness Studio" werde FITNESS COMPANY auch nicht zur Beschreibung der be-

anspruchten Waren und Dienstleistungen bendétigt.

Nachdem der Anmelderin Ergebnisse von Internet-Recherchen (17 Seiten) zur
Kenntnis gegeben worden sind, hat sie sich dahingehend eingelassen, diese be-

legten das Bemuhen von Wettbewerbern, durch Benutzung einer an FITNESS



COMPANY angelehnten Firmenbezeichnung vom guten Ruf der Anmelderin, die
in Deutschland Marktfihrerin im Bereich von Fitness-Dienstleistungen sei, profitie-
ren zu wollen. Jedoch werde FITNESS COMPANY auch von den Konkurrenten
ausschlief3lich in unternehmenskennzeichnender Weise benutzt. Im Ubrigen falle
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 988 — HOUSE
OF BLUES) ein Begriff, der — anders als FITNESS COMPANY — nur bezuglich des
Geschaftsbetriebs, nicht aber fur die dort angebotenen Waren und Dienstleistun-
gen beschreibend sei, bereits nicht unter das gesetzliche Eintragungsverbot.
Weiterhin verweist sie auf zahlreiche eingetragene Marken mit dem Bestandteil
COMPANY sowie auf die ihrer Ansicht nach vergleichbare Wortmarke FITNESS
FACTORY. Erganzend hat sie zwei Werbebroschiren sowie die Kopie eines Zeit-

schriftenartikels eingereicht.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist teilweise, namlich in Ansehung der
Waren in den Klassen 18, 25 und 28 begriindet; hinsichtlich der Dienstleistungen

in Klasse 41 verbleibt es dagegen bei der Versagung der Registrierung.

1l.a) Fur die Dienstleistungen "Betrieb eines Fitness-Studios, Betrieb von Sport-
anlagen” steht eine Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, welche ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeich-
nung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale
der beanspruchten Dienstleistungen dienen kénnen. Die Bedeutung der Einzel-
begriffe FITNESS und COMPANY hat die Markenstelle zutreffend aufgezeigt. In
ihrer Gesamtheit bedeutet die angemeldete Wortfolge "Fitness-Gesellschaft" und
wird — ohne dass es auf die Rechtsnatur der Gesellschaftsform (z. B. Personal-
oder Kapitalgesellschaft) ankame — ohne weiteres mit einem Unternehmen, das
Fitness-Training anbietet, gleichgesetzt. Dem Begriff FITNESS COMPANY kommt



mithin die Eignung zu, in beschreibender Weise auf einen Betreiber (neben vielen
anderen) eines Fitness-Studios/Fitness-Centers, d.h. dessen rechtlichen oder wirt-
schaftlichen Trager, hinzuweisen. Fir den Betrieb von Sportanlagen gilt nichts
anderes. Diese werde nicht zuletzt deshalb aufgesucht, weil die Sportausiibenden
etwas fur ihre Fitness tun wollen. Mithin steht auch hier ein die Dienstleistung
—und nicht nur den Geschéftsbetrieb als solchen — beschreibender Sinngehalt im

Vordergrund.

Dass eine Monopolisierung von FITNESS COMPANY zugunsten eines einzelnen
Unternehmens nicht vertretbar ist, folgt auch aus den vom Senat ermittelten und
der Anmelderin zur Kenntnis gegebenen Belegstellen aus dem Internet. Dort wird
FITNESS COMPANY - entgegen der Auffassung der Anmelderin — nicht aus-
schlielich firmen- oder markenmaRig, sondern gerade im Zusammenhang mit
dem Betrieb von Fitness-Studios teilweise auch rein beschreibend verwendet.
Dies betrifft etwa die Félle, in denen diese Bezeichnung einem Firmenschlagwort
nachgestellt (IN.FORM — DIE FITNESS COMPANY; Chace — The Fithess Com-
pany) oder einem Stadtenamen vorangestellt ist. Diese Verwendungsbeispiele
sind unabhangig davon beachtlich, wann die betreffenden Internet-Seiten erstellt
worden sind, weil die Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 MarkenG weder im Zeit-
punkt der Markenanmeldung, noch der Eintragung vorliegen durfen. Erst recht hat
unbertcksichtigt zu bleiben, dass die Anmelderin — wie sich aus den vorgelegten
Broschiren ergibt — die Bezeichnung FITNESS COMPANY bereits seit 1990/91
firmenmaliig (und wohl auch als Marke) verwendet hat. Wer — wie hier die Anmel-
derin — einen Markennamen mit beschreibendem Sinngehalt lange Zeit vor der
Anmeldung in Benutzung nimmt, setzt sich damit der Gefahr aus, dass Dritte die-
ser Bezeichnung zwischenzeitlich in einem beschreibenden Sinn bedienen. Ob die
Anmelderin gegen diese etwaige zivilrechtliche bzw. urheber- oder wettbewerbs-
rechtliche) Anspriche geltend machen kann, ist fur die Beurteilung der marken-

rechtlichen Schutzfahigkeit ohne Bedeutung.



Die von der Anmelderin angefiihrten Eintragungen anderer — vermeintlich &hnlich
gebildeter — Marken sind generell nicht geeignet, ein Recht auf Registrierung unter
Gesichtspunkten wie Gleichbehandlung, Vertrauensschutz, Ermessensreduzie-
rung oder Selbstbindung der Verwaltung zu gewéahren (vgl. BGH GRUR 1989, 420
— KSUD; BPatGE 32, 5 — CREATION GROSS).

Mit der Entscheidung HOUSE OF BLUES (BGH aaO) ist der vorliegende Fall nicht
vergleichbar, weil FITNESS COMPANY nicht nur den Geschaftsbetrieb, sondern
angesichts der sehr konkreten Fassung des Verzeichnisses auch die bean-

spruchten Dienstleistungsangebote selbst hinreichend klar beschreibt.

b) Ob der Markenanmeldung fiur die betreffenden Dienstleistungen zuséatzlich
auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann als
nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Es bedarf deshalb auch
keines Eingehens auf die Frage, ob die (behauptete) langjahrige und umfangrei-
che Benutzung der Marke fir Fitness-Dienstleistungen, zu deren Glaubhaftma-
chung die Anmelderin zuletzt zwei Werbebroschiren vorgelegt hat, in diesem Zu-
sammenhang uberhaupt Bertcksichtigung finden kdnnte. Auf den Gesichtspunkt
einer Durchsetzung der Marke im Verkehr (8 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelde-
rin ihr Eintragungsbegehren jedenfalls nicht gestutzt (abgesehen davon, dass die
vorgelegten Unterlagen insoweit nicht ausreichend waren). Gleichfalls nicht Ge-
genstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob der auf den besagten
Werbebroschiren verwendete, farblich und typographisch besonders (nach Art
eines Logos) gestaltete Schriftzug eintragungsfahig ware.

2.a) Hinsichtlich der beanspruchten Waren stellt FITNESS COMPANY dagegen
keine ausschlie3lich beschreibende Angabe i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.
Zwar eignet sich dieser Begriff grundsatzlich auch zur generellen Charakterisie-
rung von Betrieben, welche fir die Sportaustibung bzw. sportliche Freizeitbetati-
gung bestimmte Waren herstellen, was durch Internet-Seiten entsprechender

Unternehmen in Osterreich und der Schweiz belegt wird (wenngleich hier ein mar-



ken- oder firmenmaliger Gebrauch nicht vollig ausgeschlossen erscheint). Eine
fur einen Geschaftsbetrieb beschreibende Angabe stellt aber nicht ohne weiteres
eine Merkmalsangabe fir dessen Produkte dar (BGH GRUR 1996, 771 - THE
HOME DEPOT).

Wenn, wie oben ausgefiihrt, FITNESS COMPANY auf dem Betreiber eines (neben
vielen anderen) eines Fitness-Studios hinweist, liegt bei einer Verwendung dieser
Bezeichnung fir Waren die Annahme nicht nahe, hiermit solle in beschreibender
Weise der Hinweis gegeben werden, diese stammten aus einem derartigen Fit-
ness-Betrieb. Die angemeldete Marke eignet sich auch nicht zur Verwendung als
Bestimmungsangabe. Denn kein Interessent wird ernsthaft annehmen, so gekenn-
zeichnete Rucksacke, Sportbekleidungsstiicke oder Turn- und Sportartikel seien
speziell fur den Einsatz in Fitness Studios (und zu keinen anderen Sport- und
Freizeitaktivitdten) bestimmt. Da der Wortbestandteii COMPANY im deutschen
Sprachbereich — wie ausgefiihrt — als Gesellschaft im Sinne eines Unternehmens
verstanden wird, liegt es auch nicht nahe, in der angemeldeten Wortfolge einen
Hinweis darauf zu sehen, dass die betreffenden Waren fur Fitness-Training usw.
"in company", d.h. in einer Gruppe, gemeinschatftlich mit anderen Teilnehmern, be-
stimmt und geeignet seien. Mithin bendtigen Mitbewerber der Anmelderin auf den
betreffenden Warengebieten FITNESS COMPANY nicht ernsthaft zur Beschrei-
bung ihrer Produkte.

b) Aus der Sicht, der mit den Waren angesprochenen breiten inlandischen Ge-
braucherkreise steht ebenfalls kein beschreibender Sinngehalt im Vordergrund
des Verstandnisses von FITNESS COMPANY; mithin kann der Marke das erfor-
derliche Mindestmald an betriebskennzeichnender Hinweiskraft nach 8 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG insoweit nicht abgesprochen werden.

Viereck Rauch Sekretaruk
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