BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 122/04 Verkindet am
8. Februar 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 50 772.7

BPatG 154
08.05



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 8. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 9. Méarz 2000 und vom 27. Mai 2004 aufge-
hoben, soweit die Widerspriche aus den Marken 2 037 028 und
2 014 924 auch fur die Waren ,Parfumerie, atherische Ole, Mittel
zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwasser” zurlickgewiesen
worden sind. Fur diese Waren ist die Marke 396 50 772 zu 16-

schen.

Grinde

Die am 12. November 1996 angemeldete Wortmarke

FABULOUS ROUTE 66 50°S DINER

istam 11. Juni 1997 u. a. fur die Waren

,Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheits-
pflege, Haarwésser*

unter der Nummer 396 50 772 in das Markenregister eingetragen worden.



Dagegen hat die Inhaberin der jeweils u. a. fur die Waren

.Seifen, ParfUmerien, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege,

Haarwéasser"

seit 26. Mai 1993 eingetragenen Marke 2 037 028

( ROUTE »

und der seit 2. Juni 1992 eingetragenen Marke 2 014 924
Route 66

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch aus der Marke 2 014 924 wurde gezielt
gegen die oben aufgefihrten Waren der angegriffenen Marke eingelegt, gegen die
sich nunmehr auch der Widerspruch aus der Marke 2 037 028, welcher lediglich
auf die oben genannten Waren der Widerspruchsmarke gestitzt war, nur noch

richtet.

In zwei Beschlissen der Markenstelle fur Klasse 42 vom 9. Marz 2000 und vom
27. Mai 2004, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurden

die Widerspruche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen.

Bei der Widerspruchsmarke 2 037 028 seien die Waren, auf die sich der Wider-
spruch stiitze, mit den Waren ,Parfliimerien, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege, Haarwéasser* der angegriffenen Marke identisch oder eng &hn-
lich, jedoch bestehe ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke keine zur Verwechslungsgefahr filhrende Ahnlichkeit der



Zeichen. Es sei grundsatzlich auf den Gesamteindruck abzustellen. Durch die in
der angegriffenen Marke zusatzlich enthaltenen Bestandteile ,FABULOUS" und
.D0'DINER" sowie die graphische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke unter-
schieden sich die Zeichen in der Gesamtheit deutlich voneinander. Zwar sei dem
Wortbestandteil ,ROUTE 66" in der alteren Marke eine pragende Bedeutung
beizumessen, jedoch scheide eine Markenéhnlichkeit aus, weil dem Element
.ROUTE 66" keine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke (mit-)prdgende
und damit selbststéandig kollisionsbegrindende Wirkung beigemessen werden
konne. Der Zeichenteil ,FABULOUS ROUTE 66" bilde als ohne weiteres verstand-
liche Synonym fir ,sagenhafte Route 66 bzw. ,sagenhafte Reiseroute mit der
Nummer 66“ einen einheitlichen Gesamtbegriff, an dem sich der Verkehr in seiner
Gesamtheit orientiere. Da ,Route 66 durch den weiteren Bestandtell
-FABULOUS" naher erlautert und damit individualisiert werde, sei nicht zu erwar-
ten, dass der Markenbestandteil ,FABULOUS* als fur die Herkunftsunterscheidung
unwesentlich aul3er Betracht gelassen werde und die Marke nur mit ,ROTE 66"
wiedergegeben werde. In der angegriffenen Marke trete daher ,Route 66“ nicht als
selbststandig kennzeichnender Bestandteil hervor. AuBerdem stiinden die Be-
standteile ,FABULOUS ROUTE 66“ und ,50'S DINER* gleichwertig nebeneinan-
der, da weder das Element ,50'S* als Hinweis auf die 50er Jahre noch das
englische Wort ,DINER" in Verbindung mit den hier mal3geblichen, well
identischen bzw. &hnlichen Waren der Klasse 3 eine unmittelbar beschreibende
Sachangabe enthalte. Auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne einer
gedanklichen Verbindung sei weder dargetan noch ersichtlich. Aus den gleichen
Grunden sei auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke 2 014 924
.Route 66 und der angegriffenen Marke hinsichtlich der mit dieser Wider-

spruchsmarke angegriffenen Waren zu verneinen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinn-

gemal,



die Beschlisse der Markenstelle fiur Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 9. Marz2000 und vom
27. Mai 2004 aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der
Waren ,Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, Haarwasser* zuriickgewiesen worden war, und

insoweit die Loschung der Marke 396 50 772 anzuordnen.

Es stiinden sich gegentber auf der einen Seite die altere Wortmarke 2 014 924
.Route 66“ und die é&ltere Wort-Bildmarke 2 037 028 mit dem Bestandteil
»-Route 66“ und auf der anderen Seite die jungere Marke 396 50 772 ,Fabulous
Route 66 50’s Diner”. Die Marken kdnnten sich, jedenfalls soweit die angegriffene
Marke Schutz fir Waren der Klasse 3 beanspruche, auf identischen Waren be-
gegnen. Es bestehe Verwechslungsgefahr. Die willkirliche Auswahl des bekann-
ten Begriffs ,Route 66“ zur Kennzeichnung von Parfumeriewaren begrinde eine
starke urspringliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die sich durch
Benutzung und daraus resultierender Beliebtheit im Verkehr noch vergroRert
habe. Unverkennbar versuche die angegriffene Marke sich an den Ruf der Wider-
spruchsmarke anzulehnen. Die Erganzung durch die Zusatze ,Fabulous” und ,50’s
Diner” sei ein durchsichtiger und daher untauglicher Versuch, aus der Marke der
Widersprechenden einen eigenen Begriff zu schaffen. Das Wort ,fabulous” mit der
Bedeutung ,berihmt* fige dem Begriff ,Route 66" nichts hinzu. Das tue auch der
weitere Bestandteil ,50’s Diner” nicht, der nichts anderes besage als ,Restaurant
im Stil der funfziger Jahre”. Der Verkehr werde die angegriffene Marke als Ab-
wandlung der Widerspruchsmarke erkennen und annehmen, dass die Markenin-
haberin unter dieser Abwandlung eine besondere Form kosmetischer Erzeugnisse

auf den Markt bringe.

Der Inhaber der angegriffenen Marke bestreitet, dass die Inhaberin der Wider-
spruchsmarken die alteren Namensrechte habe. Eine Verwechslung kénne nicht

zustande kommen, da ,Route 66“ ein geographischer Name sei und eine der be-



ruhmtesten StralBen der Welt. Die Beschwerdegegnerin benutze den Namen

,Fabulous Route 66 50’s Diner“, um nicht verwechselt zu werden.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Akten, einschlieBlich des Protokolls der mindlichen Verhandlung am

8. Februar 2007 Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da hin-

sichtlich der im Beschwerdeverfahren nunmehr nur noch angegriffenen Waren

,Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Koérper- und Schénheits-
pflege, Haarwasser*

eine Verwechslungsgefahr geman § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Beschwerdegegenstand sind nur noch die Waren ,Parfumerien, atherische Ole,
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwasser* der angegriffenen Marke,
da die Widersprtiche sich nur bzw. nur noch gegen diese Waren richten. Insoweit
konnen sich die Zeichen allerdings bei identischen Waren begegnen, da die Wi-

derspruchsmarken ebenfalls hierfur geschutzt sind.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, bei der auf den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustel-
len ist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 113), kommen als ange-
sprochene Verkehrskreise insoweit die allgemeinen Verkehrskreise in Betracht.



Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist als durchschnittlich anzu-
sehen, da weder fir eine Steigerung noch fir eine Reduzierung der Kennzeich-
nungskraft Anhaltspunkte vorliegen. Insbesondere stellen die Widerspruchsmar-
ken fir die in Rede stehenden Waren keine schutzunféhigen geographischen An-
gaben dar. Als schutzunfahige geographische Herkunftsangaben kommen zwar
auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht. So kdnnen die Namen von be-
kannten Stral3en von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn ein Interesse der
Allgemeinheit ersichtlich ist, auf den Sitz eines Unternehmens an dieser Stelle be-
sonders hinzuweisen, was nicht zuletzt von den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen abhangt (Strobele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. 8 8 Rdn. 227).
So ist z. B. das Wort ,Broadway* schutzfahig fur Freizeitkleidung (BPatGE 38, 157
BROADWAY 1), nicht aber fur Schallplatten (BPatG PAVIS PROMA
29 W (pat) 24/98 Broadway). Hinsichtlich der im vorliegenden Fall maR3geblichen
,Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwas-
ser* ist kein Interesse der Allgemeinheit ersichtlich, auf den Sitz eines Unterneh-
mens an dieser Stral3e besonders hinzuweisen. Die ,Route 66 war in den 60er
Jahren die wichtigste Ost-West Verbindung der Vereinigten Staaten, wurde jedoch
allmahlich durch moderne mehrspurige Fernstrallen ersetzt. Heutzutage gilt
»Route 66“ als Symbol fur Freiheit, Ungebundenheit und die ,gute alte Zeit". (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Route_66). In Verbindung mit den in Rede stehenden
Waren ist die Bezeichnung ,Route 66“ daher nicht unmittelbar beschreibend und
es fehlt ihr fir diese Waren auch nicht die Unterscheidungskraft. Allein die An-
deutung eines Gefihls von Freiheit, Ungebundenheit und die gute alte Zeit, die mit
der Erinnerung an die ,Route 66 verbunden ist, fihrt bei den hier relevanten Wa-
ren der Klasse 3 noch nicht zu einer Kennzeichnungsschwéache dieses Wortbe-
standteils. Andererseits begriindet die Berihmtheit der ,ROUTE 66" entgegen der
Ansicht der Widersprechenden keine erhdohte Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken. Die aus anderen Umstanden folgende Bekanntheit von Wértern
gibt keinerlei Hinweise darauf, ob auch die solche Worter enthaltenden Marken
gerade in ihrer Funktion als Kennzeichnungsmittel von Unternehmen bekannt

sind. Ansonsten miussten z. B. auch alle Marken, die ein Wort enthalten, das zum



Ublichen Sprachschatz der angesprochenen Verkehrskreise gehoért, schon von

Hause aus eine erhohte Kennzeichnungskraft haben.

Die sich gegeniberstehenden Marken sind so ahnlich, dass bei den vorliegenden

identischen Waren eine Verwechslungsgefahr besteht.

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen
mafgeblich (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111).

In der Gesamtheit allerdings unterscheiden sich die Marken insbesondere durch
den Wortbestandteil ,50'S DINER* der angegriffenen Marke und hinsichtlich der
Widerspruchsmarke 2 037 028 auch durch deren graphische Gestaltung.

Es ist zwar grundsatzlich verwehrt, aus einer angegriffenen jingeren Marke ein
Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsge-
fahr mit der alteren Marke festzustellen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.
8 9 Rdn. 231). Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken
stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbe-
standteil eine selbstandig kollisionsbegriindende Bedeutung haben, wenn er den
Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke pragt oder eine eigenstandige kenn-

zeichnende Funktion aufweist.

Die Wortbestandteile ,FABULOUS ROUTE 66 50°'S DINER" der angegriffenen
Marke stellen keinen einheitlichen Gesamtbegriff dar. Der Wortbestandteil
,FABULOUS ROUTE 66“ wird von beachtlichen Verkehrskreisen als Hinweis auf
die berGhmte ,ROUTE 66" in den USA verstanden, welche etwa durch den Film
.Easy Rider* auch deutschen Verkehrskreisen ein Begriff ist, und der Bestandteil
,D0°S DINER" ist ein Hinweis auf ein Diner im Stil der 50er Jahre.



Es ist damit zu rechnen, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise die eigentliche Kennzeichnung der angegriffenen Marke in dem Bestandtell
,FABULOUS ROUTE 66" erblickt, welcher im Gesamteindruck selbstandig kenn-
zeichnend hervortritt. Die Bezeichnung ,FABULOUS ROUTE 66 50'S DINER* ist
insgesamt so lang und inhaltlich in zwei Teile gespalten, dass der Verkehr in er-
heblichem Mal3e dazu neigt, die Marke entsprechend zu gliedern und nur verkurzt
wiederzugeben, wofur sich insbesondere der Zeichenanfang ,FABULOUS
ROUTE 66“ eignet, welcher in der Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft hinsichtlich der Waren der Klasse 3 aufweist. Da der Bestandteil ,50’S
Diner* mit dem Anfangsbestandteil nicht begrifflich verbunden ist, wird der Verkehr
bei den Waren der Klasse 3 in beachtlichem Umfang an eine Zusammenstellung
von Erst- und Zweitmarke denken und dem Anfangsbestandteil ,FABULOUS

ROUTE 66" eine selbstandige Kennzeichnungsfunktion zuordnen.

Die Widerspruchsmarke 2 037 028 wird von dem Bestandteil ,ROUTE 66* ge-
pragt, da die bildliche Anordnung lediglich noch den Begriffsinhalt unterstreicht, da
der Bildbestandteil dem entsprechenden Schild der amerikanischen StrafRe nach-

gebildet ist.

Zwischen dem selbstandig kennzeichnenden Bestandteil ,FABULOUS
ROUTE 66“ der angegriffenen Marke, innerhalb der wiederum ,ROUTE 66" der ei-
gentlich individualisierende Bestandteil ist, und dem den Gesamteindruck der Wi-
derspruchsmarke 2 037 028 pragenden Bestandteil ,ROUTE 66" bzw. der Wider-
spruchsmarke 2 014 924 ,Route 66“ besteht eine solche Ahnlichkeit, dass mit
rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist. Wer ,Route 66* hort, denkt da-
bei an die ,berihmte Route 66" in den USA, so dass die Bestandteile fir den Ver-
kehr denselben Begriffsinhalt haben. Hinzu kommt, dass der den Gesamteindruck
der Widerspruchsmarke 2 037 028 pragende Bestandteil ,ROUTE 66“ bzw. die
Widerspruchsmarke 2 014 924 ,Route 66" in der angegriffenen Marke vollstandig

Ubernommen worden sind und das Adjektiv ,FABULOUS" der angegriffenen
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Marke in rein beschreibendem Sinne lediglich den Ruf und die Bekanntheit der
Stralle ,ROUTE 66“ unterstreicht.

Doch selbst wenn ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise sich die angegrif-
fene Marke in ihrer Gesamtheit einpragt und den Widerspruchszeichen gegen-
Uberstellt, ist noch mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen, namlich dahinge-
hend, dass bei den vorliegend identischen Waren, die angegriffene Marke und die
Widerspruchsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und
beachtliche Verkehrskreise zu der Auffassung kommen kdnnten, es handele sich
bei der angegriffenen Marke um ein weiteres Zeichen einer Zeichenserie der Wi-
dersprechenden, oder zwischen den Unternehmen bestiinden zumindest Bezie-
hungen geschaftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art, etwa dass die
Waren der Widersprechenden nun auch in Diners im Stil der 50er Jahre verkauft
werden. Die Marken weisen namlich den identischen Bestandteil ,ROUTE 66" auf,
wobei die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke 2 037 028 und das Ad-
jektiv ,FABULOUS" der angegriffenen Marke den identischen Sinngehalt noch
unterstreichen und die Marken nicht voneinander abheben, da die graphische
Gestaltung dem Schild der bekannten Stral3e nachgebildet ist, und die
.ROUTE 66“ berihmt ist. Durch die Hinzufigung des Bestandteils ,50'S Diner®,
welcher mit dem Anfangsbestandteil nicht begrifflich verbunden ist, und auch gra-
phisch nicht in eine Einheit eingebunden ist, wird der Verkehr in beachtlichem
Umfang annehmen, es handele sich bei dieser Kombination um ein weiteres Zei-
chen der Widersprechenden, welche auf dem einschlagigen Warengebiet der
Klasse 3 bereits zwei Zeichen hat, die den gleichen Bestandteil haben, zumindest
aber wird er annehmen, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen der oben

genannten Art bestehen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat damit Erfolg, da hinsichtlich der im
Beschwerdeverfahren nur noch angegriffenen Waren der Klasse 3 der angegriffe-

nen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.



-11 -

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke bezweifelt, dass die Widerspre-
chende die alteren Namensrechte hat, ist dies fur die vorliegende Kollisionsent-
scheidung unerheblich (und im Ubrigen auch nicht substantiiert vorgetragen), da
vorliegend nur die sich gegenluber stehenden Markenrechte zu vergleichen sind.
Die Widerspruchsmarken, die 1992 und 1993 angemeldet wurden, weisen eine

altere Prioritat auf als die erst 1996 angemeldete angegriffene Marke.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.
Unterschriften



