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betreffend die Marke 300 30 648

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Strébele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die am 19. April 2000 angemeldete Marke

vgl. Abb. 1 am Ende



ist unter der Nummer 300 30 648 fir die Waren

.oSeifen; Parfimerien, insbesondere Desodorierungsmittel fur den
personlichen Gebrauch, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und

Schonheitspflege, Haarwasser, Zahnputzmittel”

in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der am 6. Februar 1956

aufgrund Verkehrsdurchsetzung fur die Ware

,Frisiercreme*

unter der Nummer 687 240 eingetragenen Marke

fit.

Die mit einem Beamten des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 3
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender
Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zur Begriundung hat sie ausgefuhrt, dafld
sich die Vergleichsmarken zwar auf identischen Waren begegnen kdnnten. Der
Widerspruchsmarke komme aber nur ein geminderter Schutzumfang zu, da die
Bezeichnung fit“ fir Frisiercreme kennzeichnungsschwach sei. Sie weise lediglich
darauf hin, dal3 das Haar in einen guten Zustand gebracht werde, Kraft erhalte
und damit besser gestylt werden kénne. In diesem Sinne werde die Bezeichnung
Jit“ auch in der Werbung fur Haarpflegeprodukte verwendet. In der angegriffenen
Marke trete das Wort ,fit* trotz graphischer Herausstellung nicht kollisionsbegrin-
dend hervor. Die Wortfolge ,fit FOR FUN* bilde eine Gesamtaussage. Der Verkehr
habe daher keinen AnlaR3, die angegriffene Marke auf den — zumal kennzeich-

nungsschwachen — Bestandteil ,fit“ zu verkirzen. Eine mittelbare Verwechslungs-



gefahr scheide im Hinblick auf die Kennzeichnungsschwéache von fit* ebenfalls

aus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Nach ihrer Auffassung kommt dem Wort fit“ nur im sportlichen Bereich ein be-
schreibender Sinngehalt zu, nicht aber auf dem Gebiet der Kosmetik. Im Ubrigen
nehme der mit der Widerspruchsmarke identische Bestandteil ,fit“ in der angegrif-
fenen Marke aufgrund der graphischen Hervorhebung eine kollisionsbegriindende

Stellung ein.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 der Markenstelle aufzuheben und
die Léschung der Marke 300 30 648 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen.
Sie verteidigt den angefochtenen Beschlul3. Im patentamtlichen Verfahren hat sie
dariiber hinaus darauf hingewiesen, dal3 in der Klasse 3 eine Vielzahl von fit*-
Marken eingetragen sei. Auch dies belege die Kennzeichnungsschwéache der Wi-
derspruchsmarke. Im Ubrigen seien die von den Vergleichsmarken erfal3ten Wa-

ren nicht ahnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuléssig, jedoch in der Sache nicht be-
grindet. Die Markenstelle hat zu Recht und mit im wesentlichen zutreffender Be-
grindung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint
(8§ 42 Abs. 2 Nr. 1i.V.m. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
paischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller
Umstande des Einzelfalles zu beurteilen. Von mal3geblicher Bedeutung sind inso-
weit die Identitat oder Ahnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der
von diesen erfaldsten Waren (oder Dienstleistungen). Darlber hinaus ist die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke und — davon abhéngig — der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-
ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen
den genannten Faktoren (vgl. EuUGH GRUR Int. 1999, 734, 736 ,Lloyd"; GRUR
1998, 387, 389 ,Sabél/Puma“; BGH GRUR 2004, 235, 237 ,Davidoff II“; GRUR
2002, 1067, 1068 ,DKV/OKV*, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsatzen kann im
vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Die Vergleichsmarken kdnnen sich auf identischen Waren begegnen. Denn bei
den von der angegriffenen Marke u.a. erfal3ten Mitteln zur Kérper- und Schoén-
heitspflege kann es sich z.B. auch um eine Frisiercreme handeln. Die tbrigen Wa-
ren der angegriffenen Marke liegen im engeren Ahnlichkeitsbereich der Ware ,Fri-

siercreme”, fur welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist.

Diesem kollisionsfordernden Umstand steht jedoch, wie die Markenstelle im Er-
gebnis zutreffend angenommen hat, eine ausgepragte Kennzeichnungsschwache
der Widerspruchsmarke gegenuber. Die Markenstelle hat in diesem Zusammen-
hang allerdings nicht bertcksichtigt, dal3 die Widerspruchsmarke aufgrund von
Verkehrsdurchsetzung (8 4 Abs. 3 WZG, nunmehr 8 8 Abs. 3 MarkenG) eingetra-



gen worden ist. Dies ergibt sich zwar nicht aus dem Register (vgl. hierzu
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,, 8 8 Rn. 528), lal3t sich aber den Akten
der Widerspruchsmarke entnehmen. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
bedeutet zwar zunachst nur, daf3 die Marke die Schutzhindernisse des § 4 Abs. 2
Nr. 1 WZG bzw. des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG Uberwunden hat. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann aber dariiber hinaus durchgesetz-
ten Marken in der Regel eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht abge-
sprochen werden (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 ,Kinder"; GRUR 1991, 609, 610
.SL"). Dies qilt jedoch nicht uneingeschrankt. Auch bei durchgesetzten Marken
kénnen beschreibende Sinngehalte — wie bei anderen Marken auch — die Kenn-
zeichnungskraft schwachen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 ,Kinder“). Dabei
kann auch die Entwicklung des Sprachgebrauchs dazu beitragen, dal3 ein be-
schreibender Sinngehalt deutlicher hervortritt als dies im Zeitpunkt der Eintragung
der Fall war. Dies kommt vor allem in Betracht, wenn die Eintragung — wie im vor-
liegenden Fall — lange zurickliegt. Denn die damals (im Jahr 1956) festgestellte
erhohte Verkehrsbekanntheit gibt keine Grundlage dafir, auf Dauer von einer zu-
mindest durchschnittlichen oder gar erhéhten Kennzeichnungskraft auszugehen.
Die Kennzeichnungskraft einer durchgesetzten Marke ist vielmehr fur den jeweili-
gen Kollisionszeitpunkt (hier im April 2000) jeweils neu zu bestimmen (vgl. BGH
GRUR 2003, 1040, 1043 ,Kinder“; Strobele/Hacker, aaO, § 8 Rn. 533).

Die Markenstelle hat insoweit zutreffend festgestellt, dal3 der Ausdruck ,fit* zu ei-
ner vielfaltig gebrauchten werblichen Anpreisung im Bereich der Haarpflegemittel
geworden ist. So heil3t es etwa in dem Werbebeispiel gemald Anlage 3 zu dem
angefochtenen Beschluf3: ,HAIR BALANCING macht das Haar fit!“. In dem Bei-
spiel in Anlage 4 zu dem angefochtenen Beschlul3 wird fir ein haarkraftigendes
Mittel mit dem Spruch geworben: ,Fit bis in die Haarspitzen®. Die Widerspruchs-
marke weist daher deutliche beschreibende Anklange auf, die darauf hinweisen,
dal3 die so gekennzeichnete Frisiercreme dazu geeignet und bestimmt ist, das
Haar in einen guten Zustand zu versetzen, ihm Kraft zu verleihen und so ein bes-

seres Styling zu ermdglichen. Die darin zutage tretende Kennzeichnungsschwa-



che wird auch durch die von der Markeninhaberin aufgezeigte grof3e Zahl von fit*-
Marken bestatigt, die im Bereich der Klasse 3, u.a. fur Haarpflegemittel, registriert
sind. Umgekehrt hat die Widersprechende nichts vorgetragen, was fur eine nach
wie vor bestehende erhdhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke spre-
chen kénnte. Nach alledem kann der Widerspruchsmarke nur eine unterdurch-

schnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

Bei dieser Ausgangslage kdnnen an den seitens der angegriffenen Marke einzu-
haltenden Abstand von der Widerspruchsmarke keine hohen Anforderungen ge-

stellt werden. Dem wird sie ohne weiteres gerecht.

Dal3 die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit nicht mit der Widerspruchsmarke
verwechselt werden kann, bedarf keiner naheren Ausfuhrungen. Eine (unmittel-
bare) Verwechslungsgefahr kdme daher nur in Betracht, wenn der Gesamtein-
druck der angegriffenen Marke durch den Bestandteil ,fit* gepragt wirde. Dies ist
von der Markenstelle zutreffend verneint worden. Zwar ist der Bestandteil ,fit* in
der angegriffenen Marke graphisch hervorgehoben. Gegen eine Pragung spricht
aber bereits die aufgezeigte Kennzeichnungsschwache des Begriffs fit* auf dem
vorliegenden Warengebiet. Denn kennzeichnungsschwachen Elementen ist be-
reits aus Rechtsgrinden die Eignung abzusprechen, den Gesamteindruck einer
kombinierten Marke malf3geblich zu bestimmen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040,
1043 ,Kinder"; GRUR 2003, 792, 793 ,Festspielhaus II*; OLG Frankfurt Mitt. 2003,
314, 315 ,BranchenKompass®). Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dal3 die Wort-
folge ,fit FOR FUN" sowohl infolge der alliterierenden sprachlichen Gestaltung als
auch aufgrund ihres Sinngehalts als einheitlicher Spruch wirkt. Auch dies steht der
Annahme entgegen, die angegriffene Marke wirde durch den Bestandteil ,fit* ge-
pragt (vgl. hierzu Strobele/Hacker, aaO, 8 9 Rn. 402 und § 14 Rn. 72 m.w.N.).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist von der Widersprechenden nicht be-

hauptet und von der Markenstelle mit zutreffenden Erwagungen, auf die Bezug



genommen wird, verneint worden (vgl. auch BGH GRUR 2003, 1040, 1043 ,Kin-
der®).

Es bestand kein Anlal3, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Strobele Kirschneck Hacker
Bb

Abb. 1

™\
TR TN




	Gründe

