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betreffend die Marke 396 15 777

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert

sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:
Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 2. September 2002 aufgehoben. Der Widerspruch aus

der Marke 395 42 565 wird zurlickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 396 15 777

FAHRZEUG-
PFLEGE

fur die Dienstleistungen

.Fahrzeug-Aufbereitung, insbesondere Reinigung von Fahrzeugen

oder Fahrzeugteilen auf3en, im Innenraum sowie am oder im



Motor, Olsystem-Reinigung, Entfernung von Fremdkorpern von
der Fahrzeugoberflache; Fahrzeug-Scheibenreparaturen, Fahr-
zeug-Blechdellenreparaturen, Fahrzeug-Lackausbesserungen®

ist Widerspruch erhoben worden aus der u.a. fur die Dienstleistungen
~Waschen von Kraftfahrzeugen, Unfallinstandsetzungsarbeiten,
Tunen, amtlich vorgeschriebene technische Inspektionen, Vor-
fuhrung von Kraftfahrzeugen fur andere zur amtlichen Unter-

suchung, Reparaturarbeiten®

eingetragenen alteren Marke 395 42 565

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die Loschung der angegriffenen
Marke angeordnet. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, zwischen den Marken
bestehe eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr. Die beiderseitigen
Dienstleistungen der Fahrzeugaufbereitung bzw Fahrzeugpflege und -reparatur
seien nicht nur &hnlich, sondern seien teilweise identisch und stiinden sich im
Ubrigen sehr nahe. Der Widerspruchsmarke komme allenfalls ein leicht ver-
minderter Schutzumfang zu. lhr Wortbestandteil ,AUTOFIT" verfige als Einheit
noch Uber ein gewisses Mal3 an Eigentimlichkeit, wenngleich man umgangs-
sprachlich davon reden kénne, dass ein Auto fit fur den Winter gemacht werde. In

klanglicher Hinsicht seien die beiderseitigen Marken durch ihre Wortbestandteile



LAUTFIT® und ,AUTOFIT" gepragt, weil der weitere, in der jungeren Marke
enthaltene Wortbestandteil ,Fahrzeugpflege eine rein beschreibende Sach-
angabe sei. ,AUTFIT* und ,AUTOFIT* konnten klanglich nicht auseinan-
dergehalten werden, weil das ,,O" in der Mitte des Wortes ,AUTOFIT" bei flichtiger
Sprechweise verschluckt werden kénne und insgesamt nur ein marginaler Unter-
schied in der Sprechweise vorliege. Viele Abnehmer wirden, wenn ihnen die
Marke ,AUTFIT" vorgestellt werde, darin suggestiv die ihnen bekannte Marke
LAUTOFIT" erkennen.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Er ist der Ansicht,
die beiderseitigen Wort-Bild-Marken seien nicht verwechselbar. Die Markenstelle
habe in unzulassiger Weise die Wortbestandteile der Marken herausgegriffen und
gegenubergestellt. Im vorliegenden Fall seien aber gerade die beiderseitigen,
nicht ahnlichen Bildbestandteile von erheblicher Bedeutung, weil es sich bei den
Wortbestandteilen und speziell bei dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke
um ein zumindest relativ schwaches Wort handele. Selbst wenn man diesem das
erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft zubillige, bestehe davon zu-
mindest ein gewisses Freihaltungsbedurfnis. Jede Autowerkstatt misse das Recht
haben, anzubieten ,Wir machen ihr Auto fit“. Der Wortbestandteil ,AUTFIT* sei
wegen seiner klanglichen Ubereinstimmung mit dem Fremdwort ,Outfit* leicht zu
merken, von einiger Originalitdt und aufgrund der Assoziation zum genannten Be-
griff, die sich bei der Widerspruchsmarke nicht einstelle, unverwechselbar. Selbst
ohne diese begriffliche Hilfe seien die Markenwdorter wegen ihrer unterschiedlichen
Silbenanzahl und ihres unterschiedlichen Sprechrhythmus leicht zu unterscheiden.
Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe wegen der ausgepragt unter-
schiedlichen Schriftbilder der Markenwoérter und der abweichenden bildlichen
Elemente der Marken nicht. Der Markeninhaber beantragt, den angefochtenen

Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt die Zurlickweisung der Beschwerde. Zur

Begriindung verweist sie auf ihr Vorbringen gegeniber der Markenstelle. Dort hat



sie geltend gemacht, die Marken wirden im Verkehr in aller Regel auf ihre
Wortbestandteile ,AUTFIT* bzw ,AUTOFIT* verkirzt, die klanglich hochgradig
ahnlich seien. Gegeniiber den vorhandenen Ubereinstimmungen dieser Marken-
worter am Wortanfang und -ende trete die einzige, geringfigige Abweichung in der
Wortmitte vollig in den Hintergrund. Ergdnzend hat sie auf einen Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 6 des Patentamts (vom 20. August 1997) verwiesen, mit
dem die teilweise Léschung einer Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil ,outfit*
wegen eines Widerspruchs aus einer Wortmarke ,AUTOFIT" angeordnet worden

ist.

Die zulassige Beschwerde des Markeninhabers ist begriindet. Zwischen den
beiderseitigen Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter
Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR
1998, 387, 389 — Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923 — Canon). Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbe-
sondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der damit gekenn-
zeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke. Ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken kann durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt EuGH aaO -
Sabél/Puma; BGH GRUR 2001, 507, 508 — EVIAN/REVIAN).

Hiervon ausgehend bedarf es, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat,
wegen der zwischen den Fahrzeugaufbereitungs- und Fahrzeugreparatur-
dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Klasse 37

der Widerspruchsmarke teilweise — was das Waschen und die Reparaturen an



Fahrzeugen betrifft — bestehenden Identitat und im Gbrigen engsten Ahnlichkeit
der beiderseitigen Dienstleistungen eines deutlichen Abstandes der Vergleichs-
marken, um die Gefahr von Verwechslungen verneinen zu kdnnen. Dieser deut-
liche Abstand ist jedoch entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen
Ansicht in jeder Richtung eingehalten, weil zwischen den beiderseitigen Marken

keine markenrechtlich relevante Ahnlichkeit besteht.

In bildlicher Hinsicht unterscheiden sie sich in ihrer Gesamtheit bereits wegen der
in ihnen enthaltenen, einander nicht dhnlichen Bildbestandteile sowie wegen der
sehr unterschiedlichen Ausgestaltung der Schriftzige ,AUTFIT® (waagerechte
Wortwiedergabe mit auffallig gestalteten, schrag nach rechts geneigten Buch-
staben und vergréRertem Buchstaben ,F*) und ,AUTOFIT* (sehr hohe, schmale

Buchstaben und nach rechts aufsteigendes Schriftbild) ausreichend voneinander.

Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr besteht zwischen den Marken nicht.
Fur diese Form der Verwechslungsgefahr gilt bei kombinierten Wort-Bild-Marken
zwar der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr zu ihrer Benennung in der Regel
der Wortbestandteile bedient, weil sie die einfachste und kirzeste Bezeich-
nungsform darstellen. Andererseits ist bei Wort-Bild-Marken, aus denen Rechte
gegen eine jungere Marke hergeleitet werden und bei denen nur ihr Wortbe-
standteil kollisionsbegriindend sein kann, die Prufung der selbstandigen Schutz-
fahigkeit dieses Elementes im Widerspruchsverfahren nachzuholen. Wird bei
dieser nachtraglichen Prufung die Schutzfahigkeit des fraglichen Bestandteils der
alteren Marke verneint, kann dieser eine Verwechslungsgefahr nicht begrinden
(BGH GRUR 2001, 1158, 1160 — Dorf Minsterland).

Bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wort ,AUTOFIT* handelt es sich
entgegen der Ansicht der Markenstelle um einen fur die maf3geblichen Dienst-
leistungen der Klasse 37 rein beschreibenden und nicht unterscheidungskréftigen
Begriff, wie bereits der 24. Senat im Hinblick auf die Waren ,Reinigungs- und

Pflegemittel fur Kraftfahrzeuge® entschieden und umfassend begrindet hat



(PAVIS PROMA, 24 W (pat) 90/95). Dieser Begriindung, die fur Dienstleistungen,
die die Reinigung, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen zum Gegenstand
haben, in gleicher Weise gilt, schlief3t sich der Senat vollumféanglich an. Aus dem
Wortbestandteil ,AUTOFIT* der Widerspruchsmarke kénnen deshalb separat

keine Rechte gegeniber gleichen oder ahnlichen Wortmarken hergeleitet werden.

Der Grundsatz, dass ein schutzunfahiger Markenbestandteil nicht die Gefahr von
Verwechslungen mit einer jingeren Marke begriinden kann, erleidet nur in den
Fallen eine Ausnahme, in denen die Verneinung der Schutzfahigkeit des Bestand-
teils zugleich der Gesamtmarke den Schutz absprechen wirde. Das betrifft jedoch
nur Kombinationsmarken, in denen neben dem schutzunfahigen Bestandteil nur
noch Elemente enthalten sind, die fir den kennzeichnenden Gesamteindruck
vollig unbedeutend sind (BGH GRUR 2002, 626, 628 — IMS). Hierbei handelt es
sich aber um Ausnahmetatbestande, die nicht auf Falle ausgedehnt werden
ddrfen, in denen der fragliche Bestandteil nur gréRenmalfiig dominiert, nicht aber
die Marke insgesamt ausmacht. Sofern die Marke noch andere, in der Gesamt-
kennzeichnung nicht véllig untergehende und daher bedeutungslose Elemente
enthalt, auf die ein — wenn auch nur geringer und moglicherweise ausschlief3lich
auf eine Kombinationswirkung im Gesamteindruck beschrankter — Schutz bezogen
werden kann, verbleibt es bei der Regel, dass schutzunféahige Bestandteile eine
Verwechslungsgefahr nicht begriinden kénnen (BGH GRUR 1990, 681, 684
- Schwarzer Krauser; GRUR 1991, 136, 137 — NEW MAN).

Die Widerspruchsmarke weist neben dem reinen Wortelement ,AUTOFIT* noch
einen kreisférmigen Hintergrund auf, der als solcher in vielen Marken anzutreffen,
in der Werbung Ublich und deshalb sicher ebenfalls wenig unterscheidungskraftig
ist. Die leicht aufsteigende Gestaltung eines Schriftzuges stellt ebenfalls ein
weitverbreitetes Gestaltungselement dar. Gleiches gqilt fur die unterschiedliche
farbige Darstellung der das Gesamtwort ,AUTOFIT" bildenden Wérter ,AUTO" und
.FIT“. Dies hat jedoch nicht zwangslaufig zur Folge, dass dem Wortbestandteil

LAUTOFIT” innerhalb der angegriffenen Marke ein selbstandiger Schutz zukommt.



Vielmehr beschrankt sich der Schutz der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall
auf die durch die Verbindung der einzelnen, fir sich genommen schutzunfahigen
bzw sehr kennzeichnungsschwachen Markenteile entstehende Kombinations-

wirkung.

Letztlich besteht aber selbst bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter
selbstandiger Schutzfahigkeit des Wortes ,AUTOFIT* zwischen den Marken nicht
die Gefahr klanglicher Verwechslungen, weil die Kennzeichnungskraft dieses
Begriffs zumindest so gering ist, dass auch im Bereich identischer Dienst-
leistungen ein mittlerer klanglicher Abstand der Marken ausreicht, um die Gefahr
von Verwechslungen verneinen zu konnen. Dieser Abstand wird von der ange-

griffenen Marke eingehalten.

Trotz Gemeinsamkeiten der Markenwdrter ,AUTFIT* und ,AUTOFIT* am Wort-
anfang und Wortende erscheint ein Verhdren ausgeschlossen, weil die ange-
griffene Marke eine Silbe weniger aufweist als die Widerspruchsmarke und sich
durch den zusatzlichen Vokal ,0“ auch die Silbengliederung von ,AU-TO-FIT* hin
zu ,AUT-FIT* verandert und sich damit das Gesamtklangbild deutlich unter-
scheidet. Hinzu kommt der gerade in klanglicher Hinsicht deutlich in Erscheinung
tretende unterschiedliche Begriffsgehalt beider Markenwoérter. Wahrend in dem
Wort ,AUTOFIT" die umgangs-sprachlich gelaufigen deutschen Begriffe ,AUTO"
und ,FIT* begrifflich ohne weiteres erkennbar sind und die Gesamtbezeichnung
sofort dem Sinn nach dahin verstanden wird, dass die mal3geblichen Dienst-
leistungen das ,Auto fit* machen, wird das Wort ,AUTFIT* im Falle seiner
mindlichen Wiedergabe, bei der die gewahlte Schreibweise fir den Horer nicht
erkennbar wird, in aller Regel im Sinne des dem Verkehr gelaufigen Begriffs
Loutfit*, einem auch in der deutschen Sprache allgegenwartigen Ausdruck flr
JAuBeres* bzw ,Aufmachung“, verstanden werden. Diese sofort und ohne
Nachdenken oder Analysieren erfassbaren unterschiedlichen Begriffsgehalte der
Markenwdrter reduzieren einen etwaigen Rest an klanglicher und schriftbildlicher

Verwechslungsgefahr entscheidungserheblich.



Fur die Gefahr von Verwechslungen in anderen Richtungen, insbesondere auch
durch gedankliche Verbindung, fehlt es an jedweden tatsachlichen Anhaltspunk-
ten. Einer gedanklichen Verbindung der Marken steht dabei insbesondere auch
der Umstand entgegen, dass sie einen vollig unterschiedlichen Begriffsgehalt auf-

weisen.

Der Beschwerde des Markeninhabers war daher stattzugeben und der Wider-

spruch zurtickzuweisen.

Fur eine Kostenauferlegung gemaR 8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Ver-

anlassung.

Albert Kraft Reker
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