BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 237/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 66 132.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. Februar 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzen-

den, der Richterin Eder und des Richters Schwarz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschlu? der Markenstelle fir
Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
23. August 1999 aufgehoben.

Grinde

Das Wort "PRINTFIT" soll fur die Waren und Dienstleistungen

Magnetaufzeichnungstrager und Datentrager, gespeicherte Com-
puter-Betriebsprogramme und Computer-Software; Computer und
Datenverarbeitungsgerate sowie daraus zusammengestellte Anla-
gen, enthaltend Computer-Peripheriegerate, Computer-Tastaturen,
Computer-Laufwerke, Trackball, Computer-Maus, Computer-Hard-
ware; bespielte und unbespielte Ton- und Bildtrager aller Art
(Kassetten, Schallplatten, Compact Disks, CD-ROM's, CD-i, Mini-
Disks, DVD, DAT-Bander und DAT-Kassetten, Video, Disketten,
Hardcopy), Videospiele als Zusatzgerate fur Fernsehapparate;
Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild.

Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, namlich Druckschriften aller
Art, wie Bucher, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschiren,
Kataloge, Periodica, Werbeschriften, Plakate, Fotographien, Bilder,
samtliche vorgenannten Waren in gebundener Form, Loseblatt-

sammlung und Hardcopy-Version; Farbdrucke, Glickwunschkarten,



Postkarten, graphische Darstellungen, Handbucher, Karten (geo-
graphische), Landkarten, Lehrmittel (ausgenommen Apparate),
auch als Unterrichtsmittel geeignet; Spielkarten, Unterrichtsmittel in
Form von Spielen; Abziehbilder, AbreiRkalender, Adressenstempel,
Aktenordner, Aktenhullen; Verpackungsbehélter aus Papier oder

Kunststoff, nAmlich Beutel, Hullen und Tragetaschen.

Dienstleistungen eines Verlages, namlich Herausgabe und Vero6f-
fentlichung von Druckereierzeugnissen aller Art, einschlie3lich BU-
cher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodica, auch in maschinenlesba-
rer/elektronischer Form, einschlie3lich als Online-Version.

Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung, namlich De-
sign, Aktualisierung und Vermietung von Computer-Software; Com-
puterberatungsdienste; Internet-Prasentation, einschlie3lich Erstel-
len von Home-Pages flr eigene Zwecke und Dritte; Erstellen und
Verbreiten von Datenbanken, auch Online abrufbar; Vermietung

von Datenverarbeitungsgeraten.

als Marke geschutzt werden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung durch einen Be-
amten des hoheren Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickge-
wiesen. Zur Begrundung ist ausgefuhrt, daf? es sich dabei zwar um eine neue
Wortkombination handle, deren (beschreibende) Verwendung bislang nicht habe
festgestellt werden kénnen. Dennoch erschopfe sie sich in einer Sachaussage
Uber die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Das englische Grundwort
"print" bedeute "Schrift, Gedrucktes" usw und sei in dieser Bedeutung auch in die
deutsche Sprache eingegangen (zB "Printmedien”). Der zweite Teil "fit" (der ur-
sprunglich aus dem Englischen komme) sei ebenfalls Bestandteil der deutschen

Sprache ("tauglich, gut trainiert, in Form ..."). Daher besitze die sprachublich ge-



bildete Anmeldemarke die im Vordergrund stehende Bedeutung, "dal3 die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen im Druckbereich besondere Leistungsfa-
higkeit aufweisen, sei es, daf diese Leistungsfahigkeit in ihnen direkt begriindet
ist oder sei es, dal} sie dem Abnehmer diese besondere Leistungsfahigkeit ver-
mitteln”. Dieser Sinngehalt erschliele sich auch ohne weitere groRe Teile des
Verkehrs, zumal Englisch auf dem einschlagigen Waren- und Dienstleistungsge-
biet Fachsprache sei. Einer besonderen analysierenden Betrachtungsweise be-

dirfe es dabei nicht.

Gegen diesen Beschlul3 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Zur Begrin-
dung verweist sie zunachst auf friheres Vorbringen, wobei sie meint, daf3 sich der
Markenbegriff mit Inkrafttreten des Markengesetzes grundlegend geéndert habe.
Sie erinnert daran, dal3 insbesondere nach jungerer Rechtsprechung bereits ein
sehr geringes Mald an Unterscheidungskraft fur eine Eintragbarkeit gentige. Die
Anmeldemarke stelle eine originelle Wortneuschopfung dar, die eine ganze Reihe
von Bedeutungen vermittle, ohne unmittelbar und konkret beschreibend zu sein.
Wenn die Marke vielleicht auch nicht besonders kennzeichnungskraftig sei, stehe
dies doch ihrer Schutzfahigkeit nicht entgegen. Schliel3lich gebe es uber
300 eingetragene Marken mit dem Bestandteil "fit". Auch ein Freihaltungsbedurfnis
sei nicht erkennbar, zumal das registerrechtliche Eintragungsverfahren nicht ge-
eignet sei, allen nur irgendwie denkbaren Behinderungsmdéglichkeiten vorzubeu-

gen. Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde muldte in der Sache Erfolg haben. Die Vorschriften des Mar-
kenG 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht

entgegen, wenn auch - im Gegensatz zur Meinung der Anmelderin - nicht davon



ausgegangen werden kann, dal3 sich der Markenbegriff im neuen Recht grundle-
gend geadndert habe (vgl zB Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8§ 8 Rdn 4, 8).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um ein zusammengesetztes Wort,
dessen Einzelbestandteile zwar ohne weiteres verstandlich (und beschreibend)
sind, wie dies die Markenstelle im einzelnen dargelegt hat. Dennoch ist
"PRINTFIT" nicht nur eine neue Wortpragung sondern auch ein Begriff, der sich
zwar deuten laRt (etwa im Sinne von "drucktauglich" 0d), aber doch eher nur einen
unprazisen, wohl auch mehrdeutigen Sinngehalt aufweist und dem vor allem im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine ein-
deutige, unmittelbar im Vordergrund stehende Aussage zugeordnet werden kann.
Ihm mag vielleicht, nach einigem Uberlegen, in der Tat das zu entnehmen sein,
was die Markenstelle darin zu finden glaubt ("... besondere Leistungsfahigkeit im
Druckbereich ..." 0d); diese Interpretation ist aber weder eindeutig noch zwingend.
Gerade weil es eine Vielzahl auf "fit" endender Marken gibt, darunter auch man-
che, die mit einer an sich beschreibenden Angabe zusammengesetzt sind (worauf
die Anmelderin zutreffenderweise unter Nennung von Beispielen hingewiesen
hat), neigt der Verkehr bei gleichermal3en gebildeten Wortkombinationen (mit nicht
eindeutig beschreibendem Sinngehalt) eher dazu, auch hierin eine Marke zu se-
hen (vgl zB 26 W (pat) 140/99 "HOME fit", vertffentlicht in PAVIS PROMA, sowie -
der Anmelderin bekannt - 27 W (pat) 234/99 "FOTOFIT"). Da es sonach der
Marke bereits an einem eindeutig beschreibenden Gehalt fehlt, ist auch kein Frei-
haltungsbedurfnis erkennbar, was von der Markenstelle wohl nicht anders gese-

hen worden ist.

Dem Ergebnis steht auch nicht die "Autofit"-Entscheidung des Bundespatentge-
richts (24 W (pat) 90/95, veroffentlicht bei PAVIS PROMA) entgegen, da sie einen
anderen Sachverhalt betraf: Viel praziser und eindeutiger als im vorliegenden Fall



sagt der dort zugrunde liegende Begriff konkret aus, woflr die beanspruchten Wa-
ren (Reinigungs- und Pflegemittel) bestimmt und geeignet sind, namlich ein Auto

"fit zu machen".

Nach allem war der Beschwerde stattzugeben.

Albert Eder Schwarz

MU/Ju



	Gründe

