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Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 47 521

BPatG 154
6.70



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 3. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamt — Markenstelle fir Klasse
29 — vom 27. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch
auch fur die Waren ,frische Frichte, Fruchtsafte, Fruchtsaftge-
tranke, Gemisesafte, Nektare, Limonaden, samtliche ausgenom-
men solche, die im wesentlichen auf Malz basieren“ zurtickgewie-

sen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 050 163

die Loéschung der angegriffenen Marke 398 47 521 angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollennummer 398 47 521 die
Marke
VITA — Fit for Life



fur die Waren:

Angemachte Salate, verpackte verzehrfertige Salate und Gemiise,

Fertigsalate, gratinierte Gemise, Salatsol3en, Gemusesol3en;

frische Frichte, Fruchtséfte, Fruchtsaftgetranke, Gemiseséfte,
Nektare, Limonaden, samtliche ausgenommen solche, die im

wesentlichen auf Malz basieren.

Die Eintragung dieser am 20. August 1998 beantragten Marke ist am
7. Januar 1999 erfolgt.

Die Inhaberin der rangalteren, seit dem 27. Juni 1983 eingetragenen Marke
1 050 163
VITAFIT

hat hiergegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist eingetragen fur die Waren

Fruchtsafte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetranke.

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine
Verwechslungsgefahr verneint, denn die Marken hielten auch bei identischen Wa-
ren einen ausreichenden Abstand zueinander ein, was sich auch aus dem Gedan-
kenstrich in der angegriffenen Marke ergebe, denn er fihre zu einer deutlich
wahrnehmbaren Sprechpause. Die Frage der Benutzung kénne deshalb dahinge-

stellt bleiben.

Zusammen mit dem Beschluss vom 27. Januar 2003 hat sie der Widersprechen-
den einen Schriftsatz der Markeninhaberin vom 5. August 1999 Ubersandt, in dem
diese die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreitet und Ausfihrungen zur

Verwechslungsgefahr macht.



Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt. Sie legt
eine eidesstattliche Versicherung und Benutzungsunterlagen fir den Zeitraum
1994 bis 2003 vor, wonach die Marke fur ,verschiedene Fruchtsafte und Frucht-
saftgetranke” mit einem Jahres-Umsatz von Uber ... Verkaufseinheiten (1994)

bis zu ... Verkaufseinheiten (2002) benutzt worden sei. Wegen die-

ses hohen Umsatzes kdnne die Marke auch einen erweiterten Schutzumfang be-
anspruchen. Es bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, denn der Be-
standteil ,for life* sei nur beschreibend und werde daher auRer Acht gelassen. Die

restliche Marke VITA — Fit sei aber identisch mit der Widerspruchsmarke.

Die Markeninhaberin halt die Ausfihrungen im patentamtlichen Beschluss flur zu-
treffend. VITAFIT sei kennzeichnungsschwach, was sich aus der Vielzahl von
Drittmarken mit den Bestandteilen Vita und fit ergebe. Die altere Marke habe ein
vollig anderes Klangbild, denn der Slogan ,Fit for life“ werde nicht auseinander ge-
rissen. Die Benutzungseinrede wird in der mindlichen Verhandlung im wesentli-
chen auf die Waren ,Fruchtsaftgetranke und Fruchtnektare* konzentriert, denn fir

diese sei eine Benutzung noch nicht einmal behauptet.

Wegen weitere Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den

Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig (8 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG) und hat zum Teil
Erfolg.

1. Die Markenstelle hat den Schriftsatz der Markeninhaberin vom 5. August 1999,
in dem diese die Benutzung bestreitet, der Widersprechenden erst drei Jahre
spater zusammen mit dem ablehnenden Beschluss zur Kenntnis gebracht. Sachli-

che Griunde hierfur sind nicht ersichtlich, zumal die Markenstelle in der Zwischen-



zeit die Widersprechende mit Schreiben vom 29. Oktober 1999 Uber eine Be-
schrdnkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke informierte. Wes-
halb diesem Schreiben nicht der betreffende Schriftsatz beigefiugt wurde, ist uner-
findlich. In ihrem Beschluss hat die Markenstelle auch die in diesem Schriftsatz
vorgetragenen Ausfihrungen der Markeninhaberin bernommen, wonach der Ge-
dankenstrich zu einer ,Sprechpause” fihre. Die Widersprechende erfuhr erst nach
Erlass des Beschlusses, dass die Benutzung ihrer Marke bestritten war und aus
welchen Grinden die Markeninhaberin die Marken fur nicht verwechselbar hielt.
Eine derartige Vorgehensweise beeintrachtigt die Rechte der Beteiligten auf
Durchfihrung eines fairen Verfahrens. Der Rechtsstaatsgedanke gebietet es, dass
der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommt, um
Einfluss auf das Verfahren nehmen zu kdnnen. Dies kann er wirksam aber nur
dann tun, wenn ihm alle bei der Entscheidung vorliegenden Schriftsatze des Geg-
ners auch zur Kenntnis gebracht werden (st Rspr zB BverfG, NJW 2002, 1334,
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 59 Rdz 26, 27). Hierauf hat er auch einen
durch die Verfassung geschitzten Anspruch (8 59 Abs 2 MarkenG, Art 103 Abs 1
GG). In Einzelfallen mag es gerechtfertigt sein, einen Schriftsatz erst zusammen
mit dem Beschluss zu Ubermitteln; zB dann, wenn die Sach- und Rechtslage von
allen Beteiligten bereits ausfuhrlich erdrtert ist und der betreffende Schriftsatz sich
nur auf Wiederholungen beschrankt. Das Einbehalten eines Schriftsatzes Uber ei-
nen Zeitraum von mehreren Jahren ist durch nichts gerechtfertigt und kann die
Rechte der aus einer Marke Widersprechenden insbesondere dann beeintrachti-
gen, wenn in diesem Schriftsatz die Benutzung bestritten ist. Wenn es namlich,
wie hier, im Beschwerdeverfahren doch auf die Benutzung ankommt, so kann der
lange Zeitablauf die Beibringung der Glaubhaftmachung erheblich erschweren.
Daran andert auch der Umstand nichts, dass der aus einer Marke Widerspre-
chende, die sich aulRerhalb der Benutzungsschonfrist befindet, jederzeit mit der
Glaubhaftmachung seiner Benutzung rechnen muss, denn es kann nicht Sache
des Patentamts sein, einen Markeninhaber — ohne erkennbaren sachlichen Grund
- Uber einen langeren Zeitraum Uber die spatere Notwendigkeit einer Glaubhaft-

machung im Unklaren zu lassen. Allein die unverziigliche Ubersendung jedes



Schriftsatzes an den Gegner gewahrleistet die Durchfihrung eines den rechts-

staatlichen Grundsatzen entsprechenden Verfahrens.

Von einer Zurickverweisung wurde abgesehen, denn diese wiirde das Verfahren
verzogern und liegt nicht im Interesse der durch den Verfahrensfehler betroffenen

Widersprechenden.

2. Zwischen den Marken besteht in dem im Beschlusstenor genannten Um-

fang Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Widersprechende hat zumindest fur die Waren ,Fruchtséfte” eine nach Dauer,
Umfang und Form ausreichende Benutzung der Marke glaubhaft gemacht. Diese
Waren sind mit den angegriffenen Getranken entweder identisch oder aber in ei-
nem derart hohen Mald ahnlich (zB zu Fruchtsaftgetrdnken, Limonaden), dass es
fur die Entscheidung nicht darauf ankommt, ob die Glaubhaftmachung auch fur die
Waren ,Fruchtnektare, Fruchtsaftgetranke” erfolgt ist. Zu den ,frischen Friichten”
besteht eine erhebliche Ahnlichkeit, denn diese sind in der Regel notwendiger Be-
standteil von Fruchtsaften. Ebenso nahe stehen die ,Gemiseséafte“, denn sie ent-
sprechen den Fruchtséften in ihrer Zusammensetzung und werden damit auch

haufig gemischt.

Die altere Marke besteht zwar aus den zwei an sich schutzunfahigen Bestandtei-
len VITA und FIT, in der Gesamtheit kann sie auf Grund dieser Kombination aber
einen durchschnittlichen Schutzumfang beanspruchen. Dieser Schutzumfang ist
weder geschmalert noch erweitert. Zwar mag es in diesem Warengebiet eine
Reihe von Marken geben, die mit einem dieser Bestandteile zusammengesetzt
sind, dies allein genigt fur die Bejahung einer Schwachung der Gesamtmarke
nicht. Zudem ist tber die Benutzung dieser Marken nichts bekannt (vgl BGH, Mar-
kenR 2001, 307 — CompuNet/ComNet). Ebenso wenig ist eine Starkung der Marke
durch eine gro3e Benutzung und entsprechende Bekanntheit eingetreten, denn

eine solche musste zum Anmeldezeitpunkt der jungeren Marke im Jahr 1998 vor-



gelegen haben. Dass der damalige Umsatz von Uber 39 Millionen Verkaufsein-
heiten auch eine entsprechende Verkehrs-Bekanntheit der Marke bewirkt hat,
wurde von der Widersprechenden noch nicht einmal behauptet. Zudem hat die

Markeninhaberin eine erhéhte Kennzeichnungskraft bestritten.

Nach Abwagung dieser Faktoren Warené&hnlichkeit und Kennzeichnungskraft der
alteren Marke stehen sich die Marken bei identischen und erheblich &hnlichen Wa-
ren zu nahe. ,VITA — Fit for life“ und ,VITA" unterscheiden sich beim Gesamtver-
gleich zwar deutlich durch das zusatzliche ,for life* in der angegriffenen Marke,
diese rein tatsachliche (und eher rechnerische) Gegenuberstellung von Marken ist
aber nicht ausreichend. Entscheidend ist allein, ob der Verbraucher, der die eine
Marke kennt, aus der Erinnerung heraus diese mit der anderen Marke verwech-
seln kann. Das kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht ge-
schehen. Die Gefahr einer solchen Fehlzuordnung ist erhéht, wenn beide Marken
Gemeinsamkeiten aufweisen, die sich beim Antreffen der Marke oder in der Erin-
nerung daran derart in den Vordergrund drangen, dass die eine Marke fur die an-
dere gehalten wird. Je mehr Bestandteile eine Marke hat, umso eher wird sie von
nur einem Teil dieser Bestandteile gepragt, denn der Verkehr ist langen Marken-
namen eher abgeneigt. Im vorliegenden Fall ist entscheidend, ob der Slogan ,Fit
for life* Uberwiegend als Einheit gesehen wird, oder aber ob das ,Fit* nicht doch
auch dem ,VITA" zugerechnet werden kann. Dann namlich wird die jungere Marke
— die ebenso wie die Widerspruchsmarke aus Bestandteilen zusammengesetzt ist,
die fur sich allein nicht schutzfahig sind — im wesentlichen durch die Kombination
von ,VITA* und ,FIT* bestimmt. Auch wenn beide Bestandteile in diesem Waren-
bereich zur Kennzeichnung oder Beschreibung gerne verwendet werden, so ist es
doch die Kombination, die den Schutz der alteren Marke ausmacht. Eben diese
Kombination wird von der jingeren Marke tibernommen. Der Slogan ,Fit for life* ist
auch nicht so gebrauchlich, dass eine Abtrennung von ,Fit* ganz ungewdhnlich
ware. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass dem Verkehr bei beiden
Marken die Kombination der Begriffe ,Vita“ und ,Fit* in Erinnerung bleibt und diese

Kombination beim klanglichen und auch begrifflichen Vergleich der Marken bei



identischen und erheblich ahnlichen Waren zu Verwechslungen in einem noch

malf3geblichen Umfang fuhren kann.

Alle anderen Waren sind nach ihrer betrieblichen Herkunft und ihrem Verwen-
dungszweck weiter voneinander entfernt, so dass hier die jungere Marke den
Schutzbereich der alteren Marke nicht mehr tangiert.

Die Beschwerde hat damit zum Teil Erfolg

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, 8 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.
Von einer Rickzahlung der Beschwerdegebihr nach § 66 Abs 5 Satz 2 MarkenG
wurde abgesehen. Zwar rechtfertigt ein Verfahrensfehler regelmafiig eine derar-
tige Entscheidung, die Widersprechende hat sich jedoch nicht darauf berufen.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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