30 W (pat) 186/02 Verkindet am
16. Februar 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angeqgriffene Marke 398 12 617

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die Beschlisse
der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 22. August 2000 und 18. Juni 2002 aufgehoben, soweit
die teilweise Loschung der Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 395 45 203 wird zurlickgewiesen.
Bezuglich des Widerspruchs aus der Marke 396 31 365 werden
die vorgenannten Beschlisse fur gegenstandslos erklart.

Grinde

Die Marke TROPIC ROYAL ist unter der Nummer 398 12 617 am 7. August 1998
ua fur "Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Praparate
fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke, Ba-
bykost; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel; Verpflegung von Gasten" in das
Register eingetragen worden. Die Vertffentlichung der Eintragung erfolgte am
10. September 1998.

Widerspruch erhoben hat am 20. November 1998 die Inhaberin der am
6. September 1996 fur "Frichte- und Kréutertees" eingetragenen Marke
395 45 203 Tropics. Den urspringlich auch aus der Marke 396 31 365 eingeleg-
ten Widerspruch hat die Widersprechende in der mindlichen Verhandlung zurtck-



genommen. Die Benutzung der Widerspruchsmarken ist im Beschwerdeverfahren

bestritten worden (Schriftsatz vom 12. Februar 2004).

Die Markenstelle fiur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-
nem Erst-BeschlulR3 beziiglich der oben der genannten Waren und Dienstleistun-
gen eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Loschung der angegriffenen Marke
aufgrund der Widerspriuche aus den Marken 395 45 203 und 396 31 365 ange-
ordnet. Ausgehend insoweit von teils identischen, teils &hnlichen Waren und einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken seien noch
strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jlngere, al-
lein durch den Bestandteil TROPIC gepragte Marke in klanglicher Hinsicht nicht
gerecht werde. Im Ubrigen sind die Widerspriiche wegen fehlender Waren-
/Dienstleistungséahnlichkeit zurlickgewiesen worden. Die Erinnerung des Inhabers

der angegriffenen Marke ist erfolglos geblieben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Er halt mit nahe-
ren Ausfuihrungen den Bestandteil TROPIC der angegriffenen Marke nicht fur al-
leinpragend, weil er fur Tee glatt beschreibend sei. Bei Vergleich der Marken ins-
gesamt sei die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemal,
die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. August 2000 und 18. Juni 2002 aufzuheben, soweit die teil-
weise Loschung der Marke angeordnet worden ist und auch inso-
weit die Widerspriche zurlickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen und regt vorsorglich an, die

Rechtsbeschwerde zuzulassen.



Sie halt mit naheren Ausfihrungen die angefochtenen Beschlisse der Marken-
stelle flr zutreffend. Insbesondere tritt sie der Auffassung entgegen, dass "Tro-
pen" bzw "tropisch” fur die hier maf3geblichen Waren eine schutzunfahige Angabe
sei. Sie hat in der mindlichen Verhandlung erklart, die Marke 395 45 203 werde

benutzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschliisse sowie

auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache begriindet.

Gegenstand der Entscheidung ist nur noch der Widerspruch aus der Marke
395 45 203 Tropics. Nachdem die Widersprechende in der mindlichen Verhand-
lung den Widerspruchs aus der Marke 396 31 365 zurtickgenommen hat, waren
insoweit zur Klarstellung die Beschlisse der Markenstelle flr gegenstandslos zu

erklaren.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wech-
selbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der
Marken, der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzei-
chnungskraft der Widerspruchsmarke, so daf ein geringer Grad der Ahnlichkeit
der Waren durch einen hohen Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen wer-
den kann und umgekehrt (st Rspr zB vgl BGH MarkenR 2002, 332, 333 — DKV/-
OKV; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 — ATTA-
CHE/TISSERAND jew mwN).



Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer deutlich reduzierten Kennzeich-
nungskraft und damit von einem deutlich unterdurchschnittlichen Schutzumfang
der Widerspruchsmarke aus. Denn "Tropics" ist das englische Wort fir "Tropen”
(vgl Langenscheidts Grofworterbuch Englisch S 1168) und zur Beschreibung der
maf3geblichen Waren geeignet. Unter "Tropen" versteht man die heil3e Zone zu
beiden Seiten des Aquators zwischen den Wendekreisen, die infolge des ganzjah-
rig von der Senkrechten nur wenig abweichenden Sonnenstandes mit hohen
Temperaturen gekennzeichnet ist und dementsprechend besondere tropische
Pflanzen beheimatet. Fir "Frichte- und Kréutertees", bei denen — wie auch die der
Widersprechenden in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Beispiele zeigen —
Mischungen mit tropischen Frichten und Krautern gebrauchlich sind (zB Mango,
Pfirsich, Maracuja, Jackfrucht, Passionsfrucht, Vanille, Minze, Ingwer, Yasmin,
SuRholz, Hibiscus), ist "Tropen" insoweit ein Oberbegriff und daher als Hinweis auf
die Beschaffenheit des Tees geeignet. Soweit die Widersprechende meint, dass
Tropics nur unter gedanklicher Hinzufigung des Wortes "Tee" beschreibende
Anklange eroffne, kann dem nicht gefolgt werden. Soweit im Rahmen der Beur-
teilung der Kennzeichnungskraft einer Marke ihre Schutzfahigkeit geprift wird,
erfolgt dies stets hinsichtlich der in Rede stehenden Waren und nicht losgeldst
hiervon, und erfordert insbesondere nicht die Nennung der Ware im Zeichen (vgl
8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Auch wenn —ungeachtet der aufgeworfenen Benutzungsfragen (die Nichtbenut-
zungseinrede ist verspéatet, vgl BPatG GRUR 1999, 350, 352 Ruoc/ROC) - zu
Gunsten der Widersprechenden von identischen und eng &hnlichen Waren -
ausgegangen wird, ist Verwechslungsgefahr zu verneinen. Bei Anlegung nicht
mehr ganz strenger Maldstdbe ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen

ausreichender Markenabstand in jeder Hinsicht gewahrt.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwech-
selbar in allen fir die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien; die

angegriffene Marke besteht aus zwei Wortern und vier Sprechsilben im Vergleich



zur aus einem Wort gebildeten, zweisilbigen Widerspruchsmarke. Im Schriftbild ist
die sich daraus ergebende unterschiedliche Lange der Vergleichsworter nicht zu
Ubersehen. Auch wenn die Widerspruchsmarke - formal betrachtet - in der ange-
griffenen Marke enthalten ist, fuhrt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren
Verwechslungsgefahr. Solches wiirde abweichend von dem Grundsatz, dal3 ein
Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Strébele/Hacker MarkenG
7. Aufl 8 9 Rdn 368), nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil TROPIC
die angegriffene Marke allein kollisionsbegrindend pragen wirde. Fir die Pra-
gung des Gesamteindrucks kommen kennzeichnungsschwache bzw schutzunfa-
hige Bestandteile nicht in Betracht; ebensowenig kann von einer Prdgung des
Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil ausgegangen werden, wenn
sich dieser nur als gleichwertig mit anderen Markenbestandteilen darstellt (vgl
Strobele/Hacker aaO 8 9 Rdn 376 mwN). Eine selbstéandig kollisionsbegriindende
Wirkung kommt TROPIC nicht zu. Denn "tropic" ist — neben der Bedeutung von
"Wendekreis" - im Englischen (neben tropical) ein Adjektiv mit der Bedeutung
"tropisch” (vgl Webster’'s Third New International Dictionary S 2452). Es ist inso-
weit dem inlandischen Publikum sogar wegen seiner weitgehenden Ubereinstim-
mung mit tropisch leichter verstandlich als tropical und ebenso wie das Substantiv
"Tropen" zur Beschreibung der mafigeblichen Waren geeignet, was hier eine all-
gemeine Kennzeichnungsschwache indiziert. Auf die obigen Ausfihrungen wird
verwiesen. Zwar trifft es zu , dass das Wort "royal” vielfach als Hinweis auf eine
gehobene Produktqualitat verwendet wird, wie auch die Nachweise der Marken-
stelle zeigen. Dies begrindet aber nicht eine Prdgung des Zeichens durch den
Markenteil TROPIC, sondern macht ihn gleichgewichtig. Denn zwischen zwei

beschreibenden Adjektiven besteht im Regelfall kein deutlicher Rangunterschied.

Verwechslungsgefahr scheidet damit aus, mit der Folge, dass der Widerspruch
aus der Marke 395 45 203 zurtickzuweisen ist.

Anhaltspunkte daflr, da aus sonstigen Grinden die Gefahr von Verwechslungen

bestehen kdnnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.



Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,
(8 71 Abs 1 MarkenG).

Flr eine Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen keine Griinde vor (8 83 Abs 2
MarkenG).

Dr. Buchetmann Winter Schramm
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