BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 538/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 028 851.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Wortfolge

Fit & in Form

ist am 14. Mai 2009 fiur die Waren

"Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krautertees und Frichtetees)
fur Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/o-
der instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Eistee; Ge-
tranke auf der Basis von Tee/Krautertee/Frichtetee (auch in trink-
fertiger Form); Zubereitungen uberwiegend bestehend aus Tee-
Extrakten und/oder Extrakten aus teeahnlichen Erzeugnissen in
pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form,
auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert
und/oder mit Gewurzen und/oder Milchbestandteilen und/oder wei-
teren Zutaten; Getrankepulver und Fertiggetranke (soweit in Klas-
se 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Ex-
trakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Er-
satzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zi-
chorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils
einzeln und/oder in Kombination miteinander); Kakao; Kaffee;
Kaffee-Ersatzmittel; alkoholfreie Getranke, insbesondere Getranke
unter Beimischung von Tee/Krautertee/ Friichtetee; Energie-Ge-
trAnke (Energy-Drinks); Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Mineral-
wasser und andere kohlensaurehaltige Wasser; Sirupe und ande-
re Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Instantgetranke-



pulver zur Herstellung alkoholfreier Getréanke; Extrakte und Essen-

zen zur Herstellung alkoholfreier Getranke"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse ist diese An-
meldung, die unter der Nummer 30 2009 028 851.8 gefthrt wird, durch Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. August 2010 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zuriickgewiesen
worden, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die be-
anspruchten Waren bereits das absolute Schutzhindernis des 88 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG entgegenstehe.

In Verbindung mit den beanspruchten Waren enthalte der Werbeslogan "Fit & in
Form" die Aussage, dass die beanspruchten Waren dazu bestimmt und geeignet
seien, den Konsumenten fit zu machen und in Form zu halten. Auch wenn es sich
dabei nicht um Eigenschaften der Waren selbst handele, so bestehe doch ein en-
ger sachlicher Bezug zwischen den Waren und den genannten Wirkungen. Wer-
beslogans wirden von den angesprochenen inlandischen Verkehrskreisen regel-
maflig nicht als Betriebskennzeichen aufgefasst.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie hélt die angemeldete Marke fir schutzfahig. Die Wortfolge "Fit & in Form sei
eine originelle Bezeichnung, die entgegen der Auffassung der Markenstelle keine
unmittelbar beschreibenden Angaben Uber Inhaltsstoffe und direkte Wirkungswei-
sen in Bezug auf die beanspruchten Waren enthalte. Denn der Erwerb oder die
Erhaltung korperlicher Fitness, Leistungsfahigkeit oder das Erlangen eines wohl-
geformten Kdorpers sei, was allgemein bekannt sei, das Resultat von regelméafiger
sportlicher Betatigung und kénne nicht durch das Konsumieren von Tee erreicht

werden, auch wenn Tee anregende Wirkung und manchen Teesorten sogar appe-



titsenkende Eigenschaften zugeschrieben werden. Die Anmelderin verweist noch
auf Voreintragungen wie "Frozen Fitness”, "Fit & Go", "Fair & Fit", "Fit statt Fett"
und "Biofit".

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 26. August 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zul&ssig, insbesondere gemal 8 64 Abs. 6 Satz 1, 8 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist aber unbegriindet. Die angemeldete Marke weist
entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft auf (8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurtck-
gewiesen hat (8 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn
die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EUGH
GRUR 2004, 428, 429 f., Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854,
Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbe-
sondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850,
854, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 -



Postkantoor). Darlber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch
solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen
aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-
stellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemein-
heit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Dementsprechend hat der Europdaische
Gerichtshof mehrfach eine strenge und vollstandige, nicht auf ein Mindest-
malfd beschrankte Prifung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um
eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR
2003, 606, Tz. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Tz. 45 - Postkantoor; GRUR
2004, 1027, Tz. 45 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch der Bundesge-
richtshof hat klargestellt, dass nicht nur eine summarische Priufung erfolgen
darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu wiurdigen, wobei im
Rahmen der strengen und umfassenden Prufung zu berlcksichtigen ist, dass
auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshin-
dernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu uberwinden (vgl. BGH GRUR 2009,
949, Tz. 11 - My World).

Schlagwortartige Wortkombinationen, wie die hier vorliegende Markenan-
meldung "Fit & in Form", unterliegen weder strengeren noch geringeren, son-
dern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einer-
seits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen
Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - fir sich gesehen -
nicht aus, um die fur die Schutzfahigkeit erforderliche Unterscheidungskraft
zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH
TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen

einen selbstandig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Ge-



samtheit einen besonderen phantasievollen Uberschuss aufweisen (vgl. BGH
GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann,
wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan
aufgefasst wird, deren Schutzfahigkeit in Betracht kommen, sofern sie zu-
gleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuUGH GRUR 2010, 228,
Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlag-
wortartigen Wortfolgen die fur die Schutzfahigkeit erforderliche Unterschei-
dungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch -
ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu
den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In
diesem Zusammenhang ist auch zu berucksichtigen, dass der Verkehr in
Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmallig dann keinen Her-
kunftshinweis sieht, wenn diese eine bloRe Werbefunktion ausiiben - diese
kann z. B. darin bestehen, die Qualitat der betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich
zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter
Bedeutung ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsétze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010,
228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch
danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverandert voraus,
dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeich-
nen (vgl. EuUGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECH-
NIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige
Marke nicht nur in einer gewohnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine
gewisse Originalitat oder Pragnanz aufweist, die ein Mindestmal3 an Interpre-

tationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen ei-



nen Denkprozess auslésen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG
DURCH TECHNIK).

Hiervon ausgehend kann der Wortkombination "Fit & in Form" nicht die Eig-
nung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
vorliegend beanspruchten Waren zu dienen. Vielmehr wird der angesproche-
ne Verkehr in "Fit & in Form" ausschlie3lich eine werbeméafige Herausstel-
lung einer Produkteigenschaft sehen und zwar einen Sachhinweis auf den
Zweck und die Eignung der beanspruchten Waren, namlich dass der Konsu-
ment dieser Produkte darin unterstutzt wird, sich "fit" zu machen und die Fi-
gur "in Form" zu bringen oder die kdrperliche Leistungsfahigkeit "in Form"
und damit die Fitness zu erhalten. Dieser sachbezogene Sinngehalt drangt
sich dem inlandischen Verbraucher bei den beanspruchten Waren wie "Tee,
Kaffee, Kakao, alkoholfreie Getranke, insbesondere unter Beimischung von
Tee/Krautertee" auf, er ist seitens der Anmelderin auch beabsichtigt. Denn
insbesondere den Getrdnken Tee, Kaffee, Kakao werden Eigenschaften
nachgesagt, die sich fur das Wohlbefinden und die korperliche Konstitution
des Menschen generell positiv auswirken kénnen, und auch von den ange-
sprochenen Verbrauchern in diesem Sinne ohne weiteres mit der Wortfolge
"Fit & in Form" in Verbindung gebracht werden. Kaffee wie auch Tee wird ei-
nerseits anregende und die Konzentration férdernde und auch eine beruhi-
gende Wirkung zugeschrieben (s. Anlage 1 zum Schriftsatz der Anmelderin
vom 18. November 2009, Bl. 20 bis 22 der Patentamtsakte). Durch den Kon-
sum von Kakao soll eine stimmungsaufhellende Wirkung erzeugt werden
konnen. All dies sind Produkteigenschaften, die generell geeignet erschei-
nen, Unterstiitzung dafir zu leisten, dass der Konsument seine Fitness erhéalt
oder verbessert, zumal dem Verbraucher bekannt ist, dass richtiges Trinkver-
halten neben Sport und gesunder Erndhrung der Verbesserung des korperli-
chen Wohlbefindens dient und damit zur Fitness beitragt bzw. diese zumin-
dest begunstigt. Da samtliche weiteren beanspruchten Waren oberbegriffli-

che Erzeugnisse umfassen, die als fertiges oder zuzubereitendes Kalt-



und/oder Heil3getrank eine solche Wirkung entfalten und somit einer Bestim-
mung als "Fitmacher" zuganglich sein kdnnen, wird der inlandische Verkehr
mit der als Slogan erscheinende Wortfolge "Fit & in Form" lediglich eine
Sachangabe dahingehend erkennen, dass der Konsum dieser Giter unter-
stitzend wirken konnte, die kérperliche Fitness und eine wohlgeformte Figur
zu erhalten oder zu verbessen. Die Wortfolge "Fit & in Form" erschopft sich
danach in werbemalf3ig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene An-

gabe ohne einen erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt.

Aufgrund des sich aus dem oben genannten ergebenden eindeutigen Aussa-
gegehalts des Slogans "Fit & in Form" und des daraus sich ergebenden Zu-
sammenhangs zwischen den beanspruchten Nahrungs- und Genussmitteln
und der ihnen zugeschriebenen Wirkungen und Eigenschaften bedarf es fir
den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen End-
verbraucher auch weder einer analysierenden Betrachtungsweise noch eines
vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen der an-
gemeldeten Wortkombination und den beanspruchten Waren zu erkennen
und zu erfassen. Der Verkehr wird in solchen reklamehaften Anpreisungen o-
der schlagwortartigen Werbeaussagen zu Eigenschaften und Beschaffenheit
von Produkten keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren
sehen (vgl. dazu auch BGH MarkenR 2010, 25, 26 Tz. 13 - hey!).

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen ver-
wiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintra-
gungen sind zwar zu bertcksichtigen, vermdgen aber keine fiur den zu ent-
scheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der
EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungs-
ersuchen nochmals ausdricklich bestétigt (vgl. EUGH GRUR 2009, 667 -
Bild. T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229, Tz.47-51 -BiolD; GRUR 2004, 674, Tz.42-44 -
Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der



standigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesge-
richtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis I;
BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausfuhrlicher Begrindung und mit
zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate
des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Vor-
eintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 -
Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentschei-
dung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt), wobei in diesen Entscheidungen
teilweise darauf hingewiesen wird, dass sich auch AuBerungen zur Schutz-
fahigkeit von im Register eingetragenen Marken verbieten, weil diese Marken
durch ihre Nennung nicht verfahrensgegenstandlich werden und deren In-
haber nach den markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen auch nicht am
Verfahren beteiligt werden kdnnen. Die Entscheidung zur Frage der Schutz-
fahigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, son-
dern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Geset-
zes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu
beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtméRigen Handelns folgt, dass sich nie-
mand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen be-

rufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Einer mindlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen
Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung gestellt (8 69 Nr. 1

MarkenG). Der Senat hat eine mundliche Verhandlung auch nicht aus ande-
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ren Grinden fur erforderlich gehalten, zumal auch keine Tat- oder Rechtsfra-

gen klarungs- oder in mundlicher Verhandlung erdrterungsbeddirftig erschei-

nen.

Knoll Metternich Grote-Bittner

Hu



