BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 155/05 An Verkiundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 11.01.2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die angeqgriffene Marke 304 16 623

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 1. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie des Richters Paetzold und der
Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Eingetragen unter der Nummer 304 16 623 fur die Dienstleistungen

Unterhaltung und Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherber-

gung von Gasten

ist die Wortmarke

Lindner Tropic Asia Spa.

Widerspruch wurde erhoben aus der unter der Nummer 2 106 346 fur die Waren

und Dienstleistungen



Parfumerien, Mittel zur Kérper- und Schoénheitspflege; Betrieb von

Badern, Schwimmbadern und Saunen

eingetragenen Marke

SPA.

Die Markenstelle fur Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Der in der
jungeren Marke identisch enthaltene Bestandteil ,Spa“ sei kennzeichnungs-
schwach und prége die jingere Marke nicht. Wie in neueren Entscheidungen des
BPatG ausgefiihrt, bezeichne ,Spa“ oberbegriffsartig Einrichtungen, (Kur)Anwen-
dungen und Behandlungen auf dem Wellness- und Beauty-Sektor, die in unter-
schiedlicher Weise die wohltuende Wirkung des Wassers nutzen. Insbesondere im
Beherbergungssektor sei die Bezeichnung ,Spa“ zur Bezeichnung entsprechender
Wellness-Einrichtungen vor allem in Hotels inzwischen gebrauchlich. Dieser Sinn-
gehalt sei zudem durch die Zeichenbestandteile ,Tropic, Asia“ nahegelegt, da die-
se einen Hinweis auf bestimmte Behandlungsmethoden geben. Das eigentliche
Kenn- und Merkwort, das die jingere Marke prage, sei dagegen die vorangestellte
Firmenbezeichnung ,Lindner”. In der Hotelbranche sei es namlich Ublich, die
Dienstleistungen auch und gerade mit dem Namen des Betreibers/Anbieters der
jeweiligen Hotelkette zu benennen, da sich mit dem Namen bestimmte Vorstellun-
gen von Qualitat, Service, Ausstattung und Preis verbinden. Gegen eine mittelbare
Verwechslungsgefahr spreche der abweichende Aufbau in der angegriffenen Mar-
ke.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen
ausgefuhrt, eine erhdhte Kennzeichnungskraft leite sich aus der Monopolstellung
der Widersprechenden ab, Mineralwasser aus den Quellen der Stadt Spa zu ge-
winnen und zu vermarkten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei

nicht vermindert, da es keine Belege daflr gebe, dass ,Spa“ beschreibend ver-



standen werde; sie verweist hierzu auf die Entscheidung des BGH | ZR 120/98
(GRUR 2001, 420 - SPA). Anhand der von der Markenstelle angenommenen Be-
deutungen zeige sich vielmehr die Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit des Be-
griffs ,Spa“, der als Modebegriff fir eine Vielzahl verschiedenster Umstande und
Sachverhalte verwendet werde. Daher werde der Begriff ,Spa“ in Deutschland im
Bereich der Heilbader und Hotels nicht beschreibend verwendet. Ein Ausnahme-
fall von der Erfahrungsregel, dass der Verkehr sich nicht am Firmennamen orien-
tiere, sei im Hotelsektor nicht gegeben. Auch die im Beschwerdeverfahren vom
Senat Ubersandten Belege zeigten deutlich, dass der Begriff ,Spa“ in derart vielfal-
tigen Bedeutungen verwendet werde, dass ein eindeutiger Begriffsgehalt nicht zu-
geordnet werden kdnne. Aus der Bekanntheit der Herkunftsangabe und der Mono-
polstellung der Widerspruchsmarke folge dagegen, dass der Bestandteil ,Spa“ in
der angegriffenen Marke eine selbstandig kennzeichnende Bedeutung behalte. Es

bestehe jedenfalls mittelbare Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 21. Juli 2005 aufzuheben
und die angegriffene Marke zu l6schen,

hilfsweise,
die Rechtsbeschwerde zuzulassen sowie
das Verfahren auszusetzen bis zum Erlass einer Entscheidung in
dem Rechtsbeschwerdeverfahren zum L&schungsverfahren be-
treffend die Widerspruchsmarke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Widerspruch zuriickzuweisen.



Sie bezieht sich im Wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angefihr-
ten Grinde. Ergéanzend fuhrt sie aus, es bestehe ein deutlicher Abstand zwischen
den Dienstleistungen der Vergleichsmarken. Im Hotelgewerbe sei der Hotelname
entscheidend, auch die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke seien nicht
zu vernachlassigen, sondern fihrten zu einem ausreichenden Abstand der Mar-

ken.

Erganzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke ist nicht gemald 8 9 Absatz 1 Nr. 2, § 42 Absatz 2 Nr. 1
MarkenG zu léschen, weil sie der Widerspruchsmarke nicht so ahnlich ist, dass

die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berlcksichtigung aller Umstande,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ahn-
lichkeit der Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritatsélteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Marken durch einen hoheren Grad der
Ahnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.
Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP
2004, 1043 — NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 - Kleiner
Feigling).

1. Ausgehend von der Registerlage kdnnen die Marken zur Kennzeichnung eng
ahnlicher Dienstleistungen verwendet werden. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit

von Dienstleistungen ist entscheidend, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art,



Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftlicher Bedeutung die
beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein kbnnen, die beiderseitigen Dienst-
leistungen wirden ublicherweise von denselben Unternehmen erbracht. Dabei
spielen bei Dienstleistungen Gemeinsamkeiten in der Beschaffenheit oder der Er-
bringungsstatte weniger eine entscheidungserhebliche Rolle als die wirtschaftliche
Bedeutung, also die Art und der Zweck der Leistungen, die sich vor allem in dem
Nutzen fir den Empfanger der Dienstleistungen niederschlagen. Daneben bleibt
die branchenmallige Nahe beider Dienstleistungen von wesentlicher Bedeutung
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 81). In Hotels der gehobeneren
Klasse, insbesondere den Wellnesshotels, werden neben den Ublichen Hotelleis-
tungen die Benutzung der hoteleigenen Bade- und Saunalandschaft sowie des ho-
teleigenen Wellness- und Beautybereichs angeboten (vgl. die nachfolgenden un-
ter 2. zitierten Belege). Hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke beanspruch-
ten Waren ,Parfiimerien, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege” besteht Ahnlich-
keit. Im Hinblick darauf, dass im Gesundheits- und Wellnessbereich Bade- und
Saunaanwendungen nicht nur der reinen Korperertiichtigung dienen, sondern
auch ein ganzheitlicher Aspekt eine wesentliche Rolle spielt, werden z. B. beim
Betrieb von Badeeinrichtungen oder Saunabadern auch Kosmetikbehandlungen
zusammen mit den erforderlichen Mitteln zur Korper- und Schénheitspflege ange-
boten.

2. Bei seiner Entscheidung geht der Senat - unter Bezugnahme auf seine — die
vorliegende Widerspruchsmarke betreffende - Entscheidung vom 7. Novem-
ber 2005 (vgl. 30 W (pat) 180/04 - PLANETSPA/SPA in PAVIS PROMA - CD-
ROM) und die aus diesem Verfahren der Widersprechenden bekannten Belege
zur Verwendung des Begriffs ,Spa“ - entgegen der Auffassung der Widerspre-
chenden von einer lediglich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und da-
mit einem eingeschrankten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Wie auch
aus den Entscheidungen mehrerer Senate des BPatG ersichtlich und in der mind-
lichen Verhandlung ausfuhrlich erortert, finden sich zahlreiche Belege dafir, dass

sich - unabhangig von weiteren Bedeutungen - das Wort ,SPA/Spa“ zu einer allge-



mein gebrauchlichen Bezeichnung im Wellness- und Beautybereich entwickelt hat
im Sinne eines Oberbegriffs fur Einrichtungen, (Kur-) Anwendungen und Behand-
lungen, die in unterschiedlicher Weise die wohltuende oder heilende Wirkung des
Wassers nutzen, oft als Kombinationen von Thermenanwendungen, Fitness- und
Ernahrungsprogrammen sowie Kosmetikbehandlungen (vgl. BPatG in 24 W (pat)
198/01 - MINERAL SPA; 25 W (pat) 161/03 - VITAMIN SPA; 32 W (pat) 298/02
- SPA professionell; 33 W (pat) 193/02 - AQUA SPA, samtlich in PAVIS PROMA -
CD-ROM).

Das englische Wort ,spa“ bedeutet ,Bad, Badeort, Heilbad, Heilquelle, Kurbad,
Kurort, Mineralquelle, Wellnesscenter” (vgl. LEO Onlinelexikon der TU Munchen)
und leitet sich wohl von dem belgischen Badeort Spa ab. Auch die aus der
lateinischen Wendung ,salus per aquam* hergeleitete Abkirzung ,Spa“ wird gele-
gentlich zitiert.

Der Begriff Spa wird zunehmend auch in Deutschland verwendet, nicht nur um
eine Art Heilbad zu bezeichnen. Die Bezeichnung ,Spa“ steht auch fir Einrichtun-
gen (Wellnessfarmen, Beautyfarmen usw.), die den Einklang und die Harmonie
von Korper, Geist und Seele anstreben. Zum Angebot gehdren Dienstleistungen
im Wellnessbereich wie Korper- und Gesichtsbehandlungen, Regenerations-, Fit-
ness- und Erndhrungsprogramme. Zu einem Spa gehotren daher z. B. Bader, Sau-
nalandschaften, Massage- und Pflegebereiche, Entspannungszonen sowie Fit-
nessbereiche. Spas gibt es in verschiedenen Kategorien wie als Day Spa, Hotel-
Spa, Thermen-Spa, Spa-Resort, Privat-Spa (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Spa).
Der Begriff ,Spa“ beschrankt sich dabei nicht auf die Wellnesseinrichtung als sol-
che, sondern bezeichnet auch die Gesamtheit der angebotenen Leistungen und
Anwendungen. So kann z. B. auch ein reiner Schénheitstag mit verschiedenen
kosmetischen Behandlungen als Day Spa bezeichnet werden (vgl.
http://www.paradisi.de/Lexikon/D/Day_Spa/).

Daneben wird der Begriff auch verwendet fir die dabei verwendeten Produkte aus
dem Kosmetik- und Gesundheitsbereich, die auch als Wellnessanwendung zu
Hause im oder im Rahmen eines ,personlichen Home Spa“ angewendet werden
konnen (vgl. 30 W (pat) 180/04 — SPA/PLANETSPA).



Entgegen der Ansicht der Widersprechenden lasst sich dabei dem Begriff Spa
durchaus ein klarer Bedeutungsgehalt zuordnen. Da der Begriff Spa, wie oben er-
lAutert, ebenso wie der Begriff Wellness im Laufe der letzten Zeit einen umfassen-
deren Bedeutungsgehalt erlangt hat im Sinne etwa eines luxuriosen Genussbades
ebenso wie im Sinne einer ganzheitlichen (Kurzzeit)entspannung fir Kérper, Seele
und Geist, umfasst er auch die ganze Bandbreite der unter diesem Konzept ange-
botenen Leistungen und Produkte. Das beinhaltet zum einen das Angebot des
Reisemarktes und der Hotelbetriebe (vgl. hierzu z. B. ,, Spa lautet das neue Zau-
berwort der Wellnessbewegung. ...dient es ...als Bezeichnung des aufgefrischten,
gehobenen Kurbetriebes von ehedem...” aus ,Baden und baden lassen® unter
http://www.bad-bad.de/archiv/imm_wellness.htm), die sich insbesondere in der
Luxusklasse im Zuge einer ,Professionalisierung des Wohlfihimarktes von dem
Begriff Wellness distanzieren hin zum Begriff Spa, ,...um ihrem Kurimage einen
neuen Anstrich zu geben und mit guten Spa-Konzepten auch junge Menschen an-
zusprechen...” (vgl. ,Goethe in der Sauna® unter http://images.zeit.de/
text/2003/41/Well_2fSpa und daher beispielsweise mit Hilfe der sog. European
Spa Academy Spa-Konzepte auf der Grundlage der Spa-Philosophie entwickeln
und entsprechendes Spa-Fachpersonal bereitstellen (vgl. http://www.spa-
academy.de/philosophie_1.html ).

Dabei soll nach diesem Konzept ein Spa alle jene Leistungen integrieren, die fru-
her von Kurbadern, Kliniken, Kosmetiksalons oder Fitnessclubs einzeln angeboten
wurden (vgl. aus ,Das Spa zum Lebensgliick” Nah-Reiseblatt vom 21. Juli 2005 im

Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter http://faz.net).

Dabei steht — entgegen der Ansicht der Widersprechenden - einer beschreibenden
Angabe grundsatzlich nicht entgegen, dass dem Begriff ,Spa“ nicht explizit ent-
nommen werden kann, um welche einzelne Anwendung oder welches einzelne
Produkt im Zusammenhang mit der Nutzung einer Badeanlage oder Sauna mit
Wellnessbereich es sich handelt. So ist ein Zeichen bereits dann von der Eintra-
gung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner maglichen Bedeutungen

ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl.



EuGH, MarkenR 2003, 450 — DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111
- BIOMILD). Aber auch die mit einer Aussage einhergehende Unbestimmtheit
einer Angabe ebenso wie die Unkenntnis des durch den Begriff im Einzelfall repra-
sentierten tatsachlichen Inhalts steht einem Verstandnis als bloRe Sachangabe
nicht entgegen (vgl. BGH MarkenR 2000, 330, 332 — Blicher flr eine bessere
Welt). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt
sein, um einen mdglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Ei-
genschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen
zu benennen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine
gewisse Allgemeinheit und Unscharfe sogar unvermeidbar, um den gewinschten
maoglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften
beschreibend erfassen zu kénnen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 Cityservice). Fur
den Begriff ,Spa“ trifft dies zu, ohne dass er seine Eignung zur allgemein verstand-
lichen Sachinformation verlieren wirde. Ebenso wie bei dem allgemein bekannten
und ebenfalls fur viele Facetten und Anwendungsbereiche der Korper-, Gesund-
heits- und Schonheitspflege verwendeten Begriff ,Wellness" wird der Verkehr den
Begriff ,Spa“ als Sammelbezeichnung fir einen modernen und sich fortentwickeln-
den Bereich der Gesundheits- und Koérperpflege verstehen (vgl. dazu ausfihrlich
BPatG GRUR 2005, 865, 868 - SPA).

Dieser Beurteilung stehen die von der Widersprechenden herangezogenen Ent-
scheidungen des LG Koln vom 11. April 2002 Az. 310 817/01 sowie des Beru-
fungsurteils des OLG Kéln vom 10. Januar 2003 - 6 U 86/02 - sowie des BGH vom
25. Januar 2001 (WRP 2001, 546) nicht entgegen. Zum einen betrafen diese Ent-
scheidungen die Frage, ob die Angabe ,SPA" eine geographische Herkunftsanga-
be im Sinne der 88 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 MarkenG ist und nicht, ob es sich um
eine beschreibende Angabe handelt (s. dazu BPatG a. a. O. - SPA), zum anderen
stammten die im Verfahren vor dem BGH mal3gebenden Unterlagen aus dem Jah-
re 1996. Inzwischen hat sich aber, wie oben dargelegt, eine deutliche und breite

Fortentwicklung auf dem sog. Wellness-Markt ergeben, so dass aus diesen Ent-
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scheidungen im Hinblick auf die beschreibende Bedeutung auf der Grundlage fri-

herer, heute nicht mehr geltender tatsachlicher Verhéltnisse ergangen sind.

Die Widersprechende hat zu der von ihr beanspruchten Steigerung der urspringli-
chen Kennzeichnungsschwache in Bezug auf die von der Widerspruchsmarke be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend vorgetragen. Die von
der Widersprechenden geltend gemachte Monopolstellung in bezug auf die Mine-
ralwasserquellen der Stadt Spa ist nicht geeignet, im vorliegenden Fall eine ande-
re Beurteilung zuzulassen. Auch soweit Parfumerien, Kosmetika und Koérperpfle-
gemittel unter Zusatz von Mineralwasser hergestellt werden, so handelt es sich
nicht um eng verwandte Waren (vgl. BGH BIl. 1978, 326, 327 - SPAR; BPatG
GRUR 1997, 293, 294 - GREEN POINT/Der grine Punkt). Aus der mdglicherwei-
se hohen Bekanntheit der Mineralwassermarke Spa lasst sich nicht auf die Kenn-
zeichnungskraft der hier vorliegenden Widerspruchsmarke mit der fur sie eingetra-
genen andersartigen Waren und Dienstleistungen schliel3en.

3. Den angesichts ahnlicher Waren und Dienstleistungen und einer - wie ausge-
fuhrt - unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur
Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen mittleren Abstand halt die ange-
griffene Marke in jeder Hinsicht ein.

Die Ahnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-
gen Gesamteindruck der sich gegeniuberstehenden Zeichen an. Dies entspricht
dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmaRig in der Form aufnimmit,
in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,
mdoglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unter-
zieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des
Gesamteindrucks nicht aufRer Betracht, sondern ist mit zu berticksichtigen (vgl.
BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrider; a.a.O. - NEURO-
VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).
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In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwech-
selbar in allen fur die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. So
verfugt die angegriffene Marke neben dem die Widerspruchsmarke allein ausma-
chenden identischen Element ,Spa“ noch Uber drei zusatzliche, vorangestellte Ein-

zelbestandteile ,Lindner”, ,Tropic* und ,Asia"“.

4. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der Wi-
derspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke identische Wortbestandteil
.Spa“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegriindend pragt und die Ubrigen
Markenteile fur die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurlcktreten,
dass sie fur den Gesamteindruck vernachlassigt werden konnen (vgl. BGH GRUR
2000, 233, 234 RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 — Bit/Bud; Strobele/
Hacker a. a. O. 8 9 Rdn. 232 ff. m. w. N.).

Dabei ist zu beachten, dass beschreibende oder kennzeichnungsschwache Mar-
kenteile zwar nicht von vornherein unbertcksichtigt bleiben durfen, ihnen aber
grundsatzlich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen. Inso-
weit scheidet bei schutzunfahigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr schon
aus Rechtsgrinden aus, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte
hergeleitet werden kdnnen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR
2004, 778, 779 — URLAUB DIREKT; Strobele/Hacker a. a. O. 8 9 Rdn. 221, 274

m. w. N.).

Bei der Beurteilung der pragenden Bedeutung eines Markenteils stellt sich zu-
nachst die Frage, ob fur den Verkehr Gberhaupt Veranlassung besteht, sich nur an
einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das muss insbesondere bei
Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen. Dabei
wird die Vorstellung eines Gesamtbegriffes gefordert durch die sprachliche Ausge-
staltung der Kombinationsmarke, die eine begriffliche Verbindung mit dem folgen-
den Zeichenteil herstellt (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; Strobele/Hacker
a.a. 0. 89 Rdn. 270, 271 m. w. N).
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Von der Frage der Schutzfahigkeit der einzelnen Bestandteile abgesehen, sind im
vorliegenden Fall die beiden englischen Worte ,Asia“ und ,Spa“ erkennbar im
Sinngehalt aufeinander bezogen. Die Zusammensetzung ,Asia Spa“ lehnt sich an
vergleichbar gebildete Kombinationen an wie zum Beispiel ,,Aroma-Spa, Day-Spa“
(vgl. unter dem jeweiligen Begriff www.google.de); durch den dem beschreibenden
Grundelement ,Spa“ vorangestellten Bestandteil wird das jeweilige Spa naher kon-
kretisiert. Dem Verkehr sind im Gesundheits- und Wellnessbereich unterschiedli-
che Anwendungen bekannt, die Elemente der asiatischen Philosophie, der chine-
sischen Medizin oder anderer asiatischer Heil- und Entspannungsmethoden ver-
wenden, so dass er die Kombination ,Asia Spa“ - im Sinne eines asiatisch geprag-
ten Spa - auch stets als einheitlichen Gesamtbegriff auffassen wird. Der weitere
Markenbestandteil , Tropic* dient wiederum der nédheren Erlauterung von ,Asia“,
um das Vorstellungsbild eines exotischen, an tropischen Verhéltnissen orientierten

Spas zu verstarken.

Auch der weitere Bestandteil der angegriffenen Marke ,Lindner” tritt nicht zurtck.
Gerade im Hotelbereich, auf dem sich vorliegend die Marke bezieht, ist der Ver-
kehr daran gewohnt, dass in Geschéaftsbezeichnungen mehr oder weniger deutlich
beschreibende Bezeichnungen verwendet werden (vgl. BGH GUR 1995, 507, 508
— City-Hilton/City-Hotel).

Nach alledem besteht fur den Verkehr keine Veranlassung, die aus vier Bestand-
teilen bestehende angegriffene Marke auf das letztgenannte Element ,Spa“ zu
verkirzen, da er damit der zusammengesetzten Bezeichnung die besondere
Eigenart nehmen wirde. Eine Pragung durch den Bestandteil ,Spa“ und die Ge-

fahr von Verwechslungen scheidet schon aus diesem Grund aus.

Uberdies kommt dem Bestandteil ,Spa“ wegen seines beschreibenden Sinngehal-
tes keine selbstéandige kollisionsbegriindende Bedeutung in der angegriffenen
Marke zu. Bei dem Bestandteil ,Spa“ handelt es sich - wie oben ausgefihrt - um

einen erkennbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Bestimmung der von der
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angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, so dass dieser
Bestandteil fur sich allein zumindest kennzeichnungsschwach, wenn nicht schutz-
unfahig ist und damit die angegriffene Marke ohnehin nicht selbstandig kollisions-

begriindend pragen kénnte.

Insoweit liegt hier eine andere Fallgestaltung vor als bei der von der Widerspre-
chenden angefuhrten Entscheidung des EuGH - THOMSON LIFE (vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042, 1044), da dort der — in seiner Kennzeichnungskraft nicht
geschwachte - Ubereinstimmende Bestandteil in der jungeren Marke mit einem

Unternehmenskennzeichen verbunden war.

5. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden kénnen. Die Annahme einer solchen mittelbaren
Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die
Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen un-
mittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden
Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthaltenen Bestandteil als
Stammzeichen des Inhabers der alteren Marke, messen diesem Stammbestand-
teil also fur sich schon die mal3gebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb
die Ubrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen fur bestimmte
Waren aus dem Geschéftsbetrieb des Inhabers der alteren Marke an (vgl. BGH
GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR
2002, 544, 547 - BANK 24). Die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile
sprechen auch dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich
mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbe-
griffen verbinden, die von der Vorstellung wegfuhren, es handele sich um Serien-
marken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTER-
BRAND; GRUR 1999, 735 - POLYFLAM/MONOFLAM; BGH GRUR 2004, 779
Zwilling/Zweibruder). Der fur die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr
erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist schliel3-

lich kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass beschrei-
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bende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbestand-

teile von Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH a. a. O. - Kinder).

Im vorliegenden Fall fuhrt eine gesamtbegriffliche Verbindung, wie oben ausge-
fuhrt, zu dem Begriff ,Dropic Asia Spa“ von der Vorstellung weg, das Markenele-
ment ,Spa“ stelle den Stammbestandteil von Serienmarken dar. Unabhangig von
der Wirkung der Ubrigen Bestandteile besteht schon daher keine Veranlassung,

den Bestandteil ,Asia“ und ,Tropic* zu vernachlassigen.

6. Fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ergeben sich
ebenfalls keine Anhaltspunkte. Voraussetzung hierfir ist, dass die beiderseitigen
Kennzeichnungen als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen
aufgefasst werden, aber gleichwohl aufgrund besonderer Umstande darauf ge-
schlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschéftlicher,
wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Dabei sind aber schutzunfa-
hige Elemente auch unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im wei-
teren Sinne nicht kollisionsbegrindend (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 — ARD-1;
Strobele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 340 m. w. N.).

7. Fur die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzli-
chen Voraussetzungen des 8§ 83 Abs. 2 MarkenG. Da im vorliegenden Fall im We-
sentlichen nur tatsachliche Umstande entscheidungserheblich sind, insbesondere
die Weiterentwicklung der beschreibenden Bedeutung von ,SPA* bis zum Ent-
scheidungszeitpunkt des vorliegenden Verfahrens (im Gegensatz zum malf3gebli-
chen Zeitpunkt der Eintragung der in einem L6éschungsverfahren angegriffenen
Marke, 8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, vgl. zu alledem BPatG, a. a. O. - SPA) und
keine besonderen Rechtsfragen zu klaren sind, sieht der Senat weder den Zulas-
sungsgrund der grundséatzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts

oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtssprechung als gegeben.
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8. Fur eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens gem. § 82 Abs. 1 Satz 1
I. V. m. 8§ 148 ZPO bis zu einer Entscheidung tber das hinsichtlich der Léschung
der Widerspruchsmarke noch anhéngige Rechtsbeschwerdeverfahren bestand
keine Veranlassung. Der Fortbestand der Widerspruchsmarke stellt flr die hier
vorliegende Entscheidung der Zurtckweisung der Beschwerde der Widerspre-
chenden wegen fehlender Verwechslungsgefahr kein vorgreifliches Rechtsverhalt-
nis dar (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. 8§ 43 Rdn. 64).

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb
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