BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 268/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 300 14 064

hat der 26. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 10. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

»2Alkoholische Getranke (ausgenommen Biere); Biere, Mineralwas-
ser und kohlenséurehaltige Wasser u. a. alkoholfreie Getrénke;
Fruchtgetrdnke und Fruchtséfte; Sirupe u. a. Praparate zur Zube-
reitung von Getranken; Beherbergung und Verpflegung von
Gasten; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen fur wirt-
schaftliche und Werbezwecke;

Zimmerreservierung; Betrieb einer Bar; Catering; Vermietung von

Gastezimmern; Verpflegung von Gasten in Kantinen, Betrieb von



Motels; Vermietung von Stuhlen, Tischen, Tischwasche, Glasern;

Vermietung von Zelten*

eingetragene Marke 300 14 084
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ist Widerspruch erhoben worden

aus der prioritatsalteren Marke 398 36 082

Tropica,

die fur ,Spirituosen” eingetragen ist.

Die Markenstelle fiur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch in zwei Beschlussen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zwar seien
die Waren teilweise identisch, weshalb ein strenger Prifungsmalstab anzulegen
sei. Da sich die Widerspruchsmarke , Tropica“ jedoch eng an die warenbeschrei-
bende Angabe ,Tropical® anlehne, sei der Schutzumfang auf die jeweils eintra-
gungsbegrindende Eigenpragung beschrankt. ,Tropical” stelle im Zusammenhang
mit Getranken eine gebréuchliche beschreibende Angabe dar, die auf die Ver-

wendung tropischer Frichte hinweise. Daher sei der Bestandteil ,Jorg Bade" in



der angegriffenen Marke, obwohl dieser optisch eher zurlicktrete und als Firmen-
hinweis erscheine, als zusétzliche Unterscheidungshilfe unentbehrlich. Selbst bei
alleiniger Orientierung des Verkehrs an dem Bestandteil ,Tropical“ reichten die

Abweichungen in den Endungen aber aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach
besteht zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
Bei teilweiser Warenidentitat bzw. enger Warenédhnlichkeit sei nicht in Abrede zu
stellen, dass die angegriffene Marke durch den Bestandteil ,Tropical® dominiert
werde, da der weitere Bestandteil ,Jorg Bade* Namens- bzw. Firmencharakter
besitze. Zudem erscheine der Namenszusatz stark verkleinert. Der Bestandtell
.1ropical” stelle keinen glatt warenbeschreibenden Hinweis dar. Die Vergleichs-
worter ,Tropical“ und ,Tropica“ seien bei undeutlicher oder dialektgefarbter Aus-

sprache sogar vollkommen identisch.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die Léschung der
Marke 300 14 064 anzuordnen.

Eine AuRerung der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Beschwerde liegt nicht

Vvor.

Der Termin zur mundlichen Verhandlung wurde aufgehoben, nachdem die Par-

teien mitgeteilt hatten, dass der Termin nicht wahrgenommen wird.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegriindet, denn auch

nach Auffassung des Senats besteht zwischen den sich gegenitberstehenden



Marken keine Verwechslungsgefahri. S. d. 8§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG.

Die Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen ist unter Berlcksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls, die zueinander in Wechselbeziehung stehen, umfas-
send zu beurteilen. Zu den maRRgeblichen Umstanden gehdren insbesondere die
Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren bzw. Dienst-
leistungen sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH
GRUR 1998, 387 Sabel/Puma; BGH GRUR 1995, 216 Oxygenol).

Zwischen den Waren der Vergleichsmarken besteht, wie von der Markenstelle
zutreffend ausgefihrt, teilweise ldentitat, namlich zwischen der Ware ,Alkoholi-
sche Getranke (ausgenommen Biere)" der angegriffenen Marke und ,Spirituosen*
der Widerspruchsmarke. Hinsichtlich der Waren ,Biere; Mineralwasser und koh-
lenséurehaltige Wasser u. a. alkoholfreie Getranke; Fruchtgetrdnke und Frucht-
safte; Sirupe u. a. Praparate zur Zubereitung von Getranken* der angegriffenen
Marke und der Ware ,Spirituosen” der Widerspruchsmarke ist eine mittlere bis
entfernte Warenahnlichkeit anzunehmen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 287 linke und mittlere Spalte; BPatG
28 W (pat) 265/04 NORIS). Zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke
.Beherbergung und Verpflegung von Géasten; Veranstaltung von Messen und Aus-
stellungen fur wirtschaftliche und Werbezwecke; Zimmerreservierung; Betrieb ei-
ner Bar; Catering; Vermietung von Gastezimmern; Verpflegung von Gasten in
Kantinen, Betrieb von Motels; Vermietung von Stihlen, Tischen, Tischwasche,
Glasern; Vermietung von Zelten“ besteht eine nur sehr entfernte Ahnlichkeit (vgl.
Richter/Stoppel, a. a. O., S. 287 rechte Spalte).

Der Widerspruchsmarke ,Tropica“ kommt aufgrund der engen Anlehnung an den
fur die eingetragenen Waren ,Spirituosen“ beschreibenden Begriff ,Tropical* eine
deutlich verminderte Kennzeichnungskraft zu. Wie bereits die Markenstelle in zu-

treffender Weise ausgefiihrt und auch durch eine Internetrecherche belegt hat,



stellt ,Tropical“ in Zusammenhang mit (haufig auch alkoholischen) Getréanken ei-
nen gelaufigen Hinweis auf die Zusammensetzung aus tropischen Frichten dar
(vgl. auch Google, Suchbegriff ,Tropical Getranke®). Hinzu kommt, dass aufgrund
der Eintragung einer Vielzahl von Drittzeichen mit dem beschreibenden Bestand-
teil ,Tropical“ in den betreffenden Warenklassen 32 und 33 ein gewisser Origina-
litatsmangel dieses Begriffs anzunehmen ist, der zur Annahme einer verminderten
Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf geringfigige Abwandlungen zu fiihren
vermag (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 316, 318).

Aufgrund der deutlich verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
»1ropica“ reicht selbst im Bereich einer bestehenden Warenidentitat ein nur durch-
schnittlicher Zeichenabstand zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr aus. In
Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen, die sich im mittleren bzw. entfernten
Ahnlichkeitsbereich bewegen, ist sogar ein unterdurchschnittlicher Zeichenab-
stand zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichend.

Diesen erforderlichen Zeichenabstand halten die Vergleichsmarken ein; eine un-

mittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben.

Zwar ist fur den markenrechtlichen Vergleich zweier Zeichen grundsatzlich deren
Gesamteindruck mafRgeblich; insbesondere ist eine zergliedernde Betrachtungs-
weise zu vermeiden (BGH GRUR 2000, 608, 610 ARD-1; BGH GRUR 2001, 1161,
1163 CompuNet/ComNET). Jedoch kann einem Markenbestandteil eine selbstan-
dig kollisionsbegriindende Wirkung zukommen, wenn er den Gesamteindruck der
mehrgliedrigen Marke préagt (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 RAUSCH/ELFI
RAUCH; BGH GRUR 2001, 1158, 1160 Dorf MUNSTERLAND). Kennzeichnungs-
schwachen Elementen fehlt in der Regel die Eignung, den Gesamteindruck einer
Marke zu pragen. Dies gilt auch dann, wenn sie blickfangartig herausgestellt sind
(vgl. BGH GRUR 1990, 681, 684 Schwarzer Krauser, BGH GRUR 1992, 203, 205
Roter mit Genever, BGH GRUR 1998, 927, 928 COMPO-SANA).



Bei dem Zeichenteil ,Tropical* in der angegriffenen Marke handelt es sich in Be-
zug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen um einen beschreibenden
Begriff, der auf eine bestimmte tropische Geschmacksrichtung der Getranke bzw.
auf ein tropisches Ambiente oder Angebot bei den Dienstleistungen hinweist. Eine
pragende Wirkung kommt diesem Bestandteil daher nicht zu. Durch die gréf3en-
malige Herausstellung gegentber den Wortelementen ,J6rg Bade® ergibt sich
keine andere Betrachtungsweise. Selbstandig kollisionsbegrindend wéare der Zei-
chenteil ,Tropical“ nur dann, wenn er kennzeichenmaf3ig nach Art einer Marke
hervorgehoben wére und der Verkehr darin nicht mehr nur den bloRen Sachhin-
weis, sondern auch ein betriebliches Herkunftskennzeichen erkennen wurde. Ins-
besondere ware dies anzunehmen, wenn ein Begriff beachtlichen Teilen des Ver-
kehrs unbekannt wéare und deshalb als reines Fantasiewort aufgefasst wirde
(BGH GRUR 1998, 930, 931 Flaminger/Falinger).

Da aber der Begriff ,Tropical“ in Bezug auf die eingetragenen Waren bzw. Dienst-
leistungen ohne weiteres in seiner beschreibenden Bedeutung erkannt wird, liegt
die Annahme eines Herkunftshinweises durch die angesprochenen Verkehrskreise
fern. Es ist davon auszugehen, dass fur nicht nur unbeachtliche Teile des Ver-
kehrs der Namenszug ,Jorg Bade“ - obwohl es sich um eine Firmenbezeichnung
handelt, die die Aufmerksamkeit eher auf eine vorhandene Produktkennzeichnung
lenkt - eine zuséatzliche Unterscheidungshilfe darstellt, weshalb der allein pragende

Charakter des weiteren Bestandteils , Tropical“ zu verneinen ist.

Selbst wenn in Teilen des Verkehrs der Namenszug ,JO0rg Bade® bei der Benen-
nung vernachlassigt und der Zeichenbestandteil , Tropical” in der jungeren Marke
herausgegriffen wird, ist der zusatzliche Endkonsonant ,|“ im Zeichenteil der an-
gegriffenen Marke geeignet, eine klangliche Verwechslungsgefahr auszu-
schlielBen. Wie bereits dargestellt, erscheint die Widerspruchsmarke ,Tropica*
namlich aufgrund der engen Anlehnung an die beschreibende Angabe ,Tropical®
als kennzeichnungsschwach, sodass bereits kleine Unterschiede geeignet sind,

klangliche Verwechslungen auszuschlielen. Bei einer Marke, die nur sehr ge-



ringfligig von einer beschreibenden Angabe abweicht, beschrankt sich der
Schutzbereich auf die konkrete Abwandlung, so dass kein Verbietungsrecht ge-
genuber dem beschreibenden Begriff selbst hergeleitet werden kann (vgl.
Strobele/Hacker, a. a.0., 8§ 9 Rdnr. 323; BGH GRUR 2002, 68, 69 COMFORT
HOTEL).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet demnach aus. Anhaltspunkte fur

eine mittelbare Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die Beschwerde konnte mithin keinen Erfolg haben.

Es sind keine Griinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 Satz 2 Mar-

kenG abzuweichen, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

gez.

Unterschriften



