BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 297/03 Verkindet am
15. Februar 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 2 106 346

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 15. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck



beschlossen:

I. Die Beschwerden der Antragsgegnerin werden zurtckgewie-

sen.

II. Die Ruckzahlung der in den ursprunglichen Verfahren
24 W (pat) 298/03 und 24 W (pat) 299/03 entrichteten Be-
schwerdegebuhren wird angeordnet.

lll. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Wortmarke

SPA

ist fur die Waren

"Parfumerien, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege; Betrieb

von Badern, Schwimmbadern und Saunen”

am 8. August 2000 unter der Nummer 2 106 346 in das Register eingetragen wor-

den.

Die Antragsteller haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Loschung
der Marke 2 106 346 wegen absoluter Schutzhindernisse gemall §§ 50 Abs 1
Nr 3, 54 Abs 1 MarkenG (aF) beantragt, und zwar die Antragstellerin | mit Schrift-
satz vom 8. August 2001, die Antragstellerin Il mit Schriftsatz 16. Februar 2001,



der Antragsteller Il mit Schriftsatz vom 29. November 2001 und die Antragstelle-
rin IV mit Schriftsatz vom 11. Juni 2003.

Die Antragsteller haben ihre Loschungsantrage Ubereinstimmend damit begrin-
det, dal} die Marke entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden
sei. Das Wort "SPA" stelle einen bekannten Begriff aus dem Wellness-Bereich dar,
der von der lateinischen Abkurzung "sanus per aquam" (= gesund durch Wasser)
stamme. Er werde in Deutschland nachweislich beschreibend zur Bezeichnung
von Wellness-Angeboten und -Produkten in Schénheitsstudios und -instituten, ins-
besondere auch in Hotels, verwendet, in denen Nalbereiche, beispielsweise Ba-
der und Saunen, zur korperlichen Regeneration angeboten wurden und kosmeti-
sche Produkte zur erganzenden Behandlung zum Einsatz kdmen. In diesem Sinn
wurden die beteiligten Verkehrskreise dem Wort "SPA" fir die von der Eintragung
erfal’ten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen, weshalb der angegriffenen Marke jegli-
che Unterscheidungskraft fehle. Als ausschlieBlich aus einer Angabe bestehend,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder Bestimmung der in Rede stehenden
Waren und Dienstleistungen dienen kdnne, bestehe an ihr aul3erdem ein Freihal-
tebedurfnis. Die Antragstellerin Il tragt daruber hinaus vor, daf "SPA" ein einfa-
ches englisches Wort mit der Bedeutung "Mineralquelle, Heilquelle, Heil-/Kurbad"
sei und schon in diesem Sinn flr die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen
beschreibenden Hinweis auf die Art der Leistungen und die Bestimmung der Wa-
ren darstelle. Die Antragsteller Il und Ill stutzen ihren Antrag zudem darauf, dal}
"Spa" auch als Name einer als Kur- und Badeort bekannten Stadt in Belgien im
Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren und Dienstlei-
stungen dienen kénne und aus diesem Grund als freihaltebedurftige Angabe ge-

maf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ebenfalls nicht hatte eingetragen werden durfen.



Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin ist von der Markenabteilung 3.4. des
Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) uUber die Loschungsantrage in der
oben genannten Reihenfolge mit am 30. August 2001, am 21. Marz 2001, am
7. Januar 2002 sowie am 17. Juli 2003 zugestellten Bescheiden unterrichtet wor-
den. Die Antragsgegnerin hat den Lodschungsantragen mit jeweils am
3. September 2001, am 27. Marz 2001, am 28. Februar 2002 sowie am

19. August 2003 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatzen widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat mit drei Beschlissen vom
11. August 2003 - Aktenzeichen S 191/01, S 60/01 und S 299/01 - aufgrund der
Léschungsantrage der Antragsteller | bis Il sowie mit Beschluf3 vom 16. Juli 2004
— Aktenzeichen S 128/03 - aufgrund des Léschungsantrags der Antragstellerin IV
die Léschung der Marke 2 106 346 gemall § 50 MarkenG angeordnet. In den
Grunden der Beschlusse hat sie hierzu im wesentlichen ausgefuhrt, die zulassigen
Ldschungsantrage seien begrindet, weil die angegriffene Marke entgegen § 8
Abs 2 Nr1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und die Schutzhindernisse
noch fortbestiinden. Die angesprochenen Verkehrskreise wirden dem Be-
griff "SPA" keinen Hinweis auf die Herkunft der betroffenen Waren und Dienstlei-
stungen aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen, sondern lediglich einen
Hinweis auf die Art der angebotenen Dienstleistungen und die Bestimmung der
Waren. Der Begriff "SPA" habe mehrere Bedeutungen. Zum einen sei er der Na-
me einer belgischen Stadt mit Mineralquellen und einer Formel-1-Rennstrecke,
zum anderen der englische Ausdruck fur "Bad, Badeort" bzw "Mineralquelle". Wei-
terhin handle es sich um einen verhaltnismalig neuen, mit der Wellness-Welle
aus den USA in den Neunziger Jahren nach Deutschland gekommenen, jedoch
schon zum Eintragungs- und zum Loschungszeitpunkt im Inland verwendeten, er-
heblichen Teilen der inlandischen Verkehrskreise bekannten Oberbegriff fur Ge-
sundheits- und Wohlfuhlanwendungen sowie -einrichtungen, die einen Bezug zum
Medium Wasser aufwiesen (vgl Anl 1-5 der Beschlisse des DPMA). Auch wenn
seine Herkunft von der Abklrzung "SPA" fir "sanus per aguam", dem englischen

Wort "spa" fur "Badeort, Heilbad" oder als eigenes Kunstwort fir den aus den USA



stammenden Wellness-Trend nicht eindeutig geklart sei und die konkreten Defini-
tionen leicht voneinander abwichen, stehe im inlandischen Sprachverstandnis der
Begriff "SPA" fur die Wellness-Form unter besonderer Einbeziehung des Wassers.
So werde der Ausdruck seit langerer Zeit in Uberregionalen Zeitungen und Zeit-
schriften mit einem nicht unerheblichen Leserkreis beschreibend fur Wellness-Ein-
richtungen mit Badeabteilung verwendet (vgl Anl6, 7 u 8 der Beschlusse des
DPMA). In bezug auf die konkret geschutzten Dienstleistungen "Betrieb von Ba-
dern, Schwimmbadern und Saunen" wurden daher erhebliche Teile der angespro-
chenen Verkehrskreise die Bezeichnung "SPA" in ihrer beschreibenden Bedeu-
tung als Wellness-Begriff verstehen. Auch fur die geschutzten Waren der Klasse 3
"Parfumerien" und "Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege" wurden sie von ei-
nem beschreibenden Charakter des Begriffs "SPA" ausgehen, da dieser nach-
weislich zur Bezeichnung von pflegenden und kosmetischen Produkten verwendet
werde, die bei "SPA"-Behandlungen eingesetzt wirden (vgl Anl 9-12 der Be-
schlisse des DPMA; BPatG, PAVIS PROMA, 24 W (pat) 198/01 "MINERAL
SPA"). An der Bezeichnung "SPA" bestehe aul’erdem ein Freihaltebedirfnis iSd
§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, wobei diese Vorschrift auch dann eingreife, wenn zwar
eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten sei, eine solche Ver-
wendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kdnne. Vorliegend sei eine beschrei-
bende Verwendung des Begriffs "SPA" durch zahlreiche Mitbewerber sowohl fur
Badelandschaften und besondere Spa-Dienstleistungsangebote als auch flr Kos-
metikwaren aktuell sowie bereits im Zeitpunkt der Eintragung belegt worden (vgl
Anl 16-22 der Beschlisse des DPMA). Dem daraus resultierenden Freihaltebe-
durfnis an der Angabe "SPA" stehe das alleinige Nutzungsrecht der Antragsgeg-
nerin an den Quellen der Stadt "Spa" nicht entgegen. Denn fur die fraglichen Wa-
ren und Dienstleistungen, die - anders als Mineralwasser - keinen gegenstandli-
chen Bezug zu diesem Ort aufwiesen, bestehe kein Ausschliel3lichkeitsrecht zu-
gunsten der Antragsgegnerin. An der Annahme, dald die Marke entgegen § 8
Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei, kdnnten auch die von der An-
tragsgegnerin  angeflhrten Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) vom
25. Januar 2001 (GRUR 2001, 420 "SPA") sowie des Landgerichts (LG) Koln vom



11. April 2002, Az 310817/01 (vgl Patentamtsakte (PA) S 191/01, Teilll,
BIS91/S103 AnlAG6), und des Oberlandesgerichts (OLG) Kodln vom
10. Januar 2003 (GRUR Int 2003, 778 "Spa") nichts andern. Zum einen sei der
BGH - anders als die von Amts wegen ermittelnde Markenabteilung des Patent-
amtes - an die Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts gebunden gewe-
sen, der spatestens vom Februar 1998 stamme und schon deshalb keinen ver-
bindlichen Schluf3 auf das Verkehrsverstandnis zum malfgeblichen Eintragungs-
zeitpunkt zulasse. Im Ubrigen sei in den fraglichen Urteilen nur die Feststellung ge-
troffen, dald die geographische Herkunftsangabe "Spa" nicht zu einem Gattungs-
begriff denaturiert sei, jedoch keine explizite Feststellung zu den Schutzhindernis-
sen des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG. Bei der Beurteilung der Denaturierung ei-
ner geographische Herkunftsangabe nach § 126 Abs 2 MarkenG seien aber we-
sentlich strengere Anforderungen an den Grad der Kenntnis der Verkehrskreise zu
stellen, als bei der Beurteilung der fehlenden Unterscheidungskraft und des Frei-

haltungsbedurfnisses an einer beschreibenden Angabe.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Antragsgegnerin. Nach ihrer Auffas-
sung ist die Markenabteilung zu Unrecht davon ausgegangen, daf} der Eintragung
der angegriffenen Marke die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und
2 MarkenG entgegengestanden hatten. Die Antragsgegnerin stutzt sich dabei
weitgehend auf ihre bereits vor der Markenabteilung vorgebrachten Argumente.
So handle es sich bei dem Markenwort "SPA" anerkanntermallen um eine in
Deutschland bekannte geographische Herkunftsangabe, welche die in Belgien in
den Ardennen gelegene Stadt Spa bezeichne, deren Quellen bereits zu romischen
Zeiten genutzt worden seien. Diese Stadt sei im 19. Jahrhundert eines der wichtig-
sten Modebader Europas gewesen und heute zudem als Austragungsort von Au-
torennen bekannt. Da die Antragsgegnerin, eine der altesten und traditionsreich-
sten Mineralwasserfirmen in Europa, bis (mindestens) zum Jahr 2039 eine Mono-
polstellung an den Quellen der Stadt Spa besitze, die nicht nur das Wasser aus
diesen Quellen und die dortigen Badebetriebe, sondern auch Produkte, wie Kos-

metika, umfasse, die mit Wasser aus Spa hergestellt wirden (auszugsweise Kopie



des Vertrags mit der StadtSpa vgl ua PA S 191/01, Teill, AnlAG5 zu
Bl S34/S45), greife das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von vornher-
ein nicht ein, da ein Freihaltebedurfnis nicht an einer Angabe bestehen konne, die
niemand sonst benutzen durfe (vgl BPatG GRUR Int 1992, 62 "Vittel"). Dies habe
der BGH in seinem Urteil GRUR 2001, 420 "SPA" bezlglich der Kennzeich-
nung "SPA" entschieden, als er die Anmeldung und Benutzung verschiedener Zei-
chen mit diesem Bestandteil wegen einer IrrefGhrungsgefahr Uber die geographi-
sche Herkunft untersagt habe. Fraglich kbnne daher nur sein, ob eine Denaturie-
rung der hier wegen der Monopolstellung ausnahmsweise auch als Marke ge-
schitzten geographischen Herkunftsangabe eingetreten sei. Dies setze voraus,
dafd nur noch ganz unwesentliche Teile des Verkehrs in der Angabe einen Hinweis
auf die geographische Herkunft erkennen wirden, was jedoch nicht der Fall sei.
Wie der BGH und spater - nach dem hier maldgeblichen Eintragungszeitpunkt -
auch das LG KoIn in seinem Urteil 11. April 2002 sowie das OLG Koln mit Urteil
vom 10. Januar 2003 (GRUR Int 2003, 778 "Spa") festgestellt hatten, habe sich
die geographische Herkunftsangabe "SPA" nicht zu einem Synonym fur Fitness
und Wohlbefinden und einer entsprechenden Hotellerie und somit nicht zu einer
Gattungsbezeichnung nach § 126 Abs 2 MarkenG entwickelt. Der Umstand, daf®
"SPA" nicht beschreibend verstanden werde, spreche nach dem Urteil des
OLG Koaln auch gegen das Vorliegen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG. Ferner konnten weder die dem Beschlul3 der Markenabtei-
lung angefugten, noch die daruber hinaus von den Antragstellern eingereichten
sowie vom Senat recherchierten Belege nachweisen, dal} sich der Begriff "SPA"
im malfdgeblichen Zeitpunkt der Eintragung bzw auch aktuell zu einer generischen
Bezeichnung flr Dienstleistungen und Waren der in Rede stehenden Art entwik-
kelt habe. So werde in diesen Verwendungsnachweisen der Begriff "SPA" ohne
eindeutigen Inhalt fir verschiedenste Produkte und Dienstleistungen vollig vage
und willkurlich als verschwommener, diffuser, weitgehend inhaltsloser Modebegriff
eingesetzt. Im Ubrigen handle es sich teilweise um auslandische, fur die inlandi-
sche Verkehrsauffassung nicht mafigebliche Nennungen von "SPA", um kennzei-

chenmallige, das Markenrecht der Antragsgegnerin verletzende Benutzungsfor-



men, welche zum Teil von ihr angegriffen und gerichtlich untersagt worden seien,
oder um Verwendungen durch Lizenznehmer der Antragsgegnerin, wie insbeson-
dere das  Hotel B... in  B...-B... Recherchen  der  Antrags-
gegnerin hatten demgegenuber ergeben, dal Bader und Wellness-Einrichtungen
tatsachlich gerade nicht den Begriff "SPA" im Namen oder in der Beschreibung
fuhrten. Sie wurden also nicht nur ohne diesen Begriff auskommen, sondern statt
dessen zwanglos ein deutsches Wort oder den Begriff "Wellness" benutzen (vgl
Gerichtsakte (GA) 24 W (pat) 297/03, Bd |, Bl 45/46 Anl B9-B13). Dal’ auch aktuell
der ganz Uberwiegende Teil der Verbraucher den Begriff "SPA" mit der Stadt Spa,
dort stattfindenden Veranstaltungen oder den Produkten der Antragsgegnerin in
Verbindung bringe und nicht mit Bade- und Wellness-Einrichtungen, habe aulier-
dem eine im Auftrag der Antragsgegnerin von der GfK Marktforschung GmbH,
Nurnberg, im Januar 2005 durchgeflihrte Verkehrsumfrage ergeben. Danach
brachten 41% der Befragten die Bezeichnung "Spa" mit der Stadt Spa, 36% mit
Autorennen, 24% mit Mineralwasser, 7% mit Kosmetikprodukten und nur 10% mit
Bade- und Wellness-Einrichtungen in Verbindung (vgl GA 24 W (pat) 297/03,
Bd Ill, BI 202 Anl AGB 19).

Die Antragsgegnerin beantragt,

die angefochtenen Beschlisse der Markenabteilung aufzuheben

und die Loschungsantrage zuruckzuweisen.
Sie regt hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde im Hinblick auf zu entscheidende
Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung sowie zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung zuzulassen bzw dem EuGH die von ihr in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Die Antragsteller beantragen,

die jeweils ihren Antrag betreffende Beschwerde zurtickzuweisen.
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Sie reichen weiteres Material zum Beleg daflr ein, dal® "SPA" als ein Begriff aus
dem Wellness-Bereich auch schon zum fraglichen Eintragungszeitpunkt in dem
dargelegten Sinn beschreibend fur einschlagige Dienstleistungs- und Produktan-
gebote verwendet und von den angesprochenen Verkehrskreisen so verstanden
worden sei. Im Ubrigen stlitzen sie mit ihrer Argumentation die angefochtenen Be-
schlisse. Die Ergebnisse der von der Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren
vorgelegten Verkehrsbefragung stinden den von der Markenabteilung angenom-
menen absoluten Schutzhindernissen nicht entgegen. Die Befragung sei flr das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht reprasentativ, da nur Bewohner der
unmittelbar an Belgien angrenzenden Bundeslander Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen befragt worden seien. Auch sei die Fragestellung verfehlt, die zum
einen gestutzt bestimmte Antworten vorgebe und zum anderen nicht nach der Be-
deutung von "Spa" und einer markenrechtlichen Herkunftsfunktion frage. Damit
konne allenfalls belegt werden, dal® noch keine Denaturierung zu einer Gattungs-
bezeichnung nach § 126 Abs 2 MarkenG stattgefunden habe. Dies sei aber nicht
Voraussetzung fir die Annahme der Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2
MarkenG.

Mit Beschlul3 vom 9. November 2004 hat der Senat die Beschwerdeverfahren
24 W (pat) 297/03, 24 W (pat) 298/03, 24 W (pat) 299/03 und 24 W (pat) 208/04
zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden und
das Aktenzeichen 24 W (pat) 297/03 als fuhrendes bestimmt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der verbundenen
Verfahren, insbesondere auch auf die den Beteiligten vor der mindlichen Ver-

handlung tbersandten Recherche-Ergebnisse des Senats verwiesen.
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Die zulassigen Beschwerden der Antragsgegnerin haben in der Sache keinen Er-
folg. Nach Auffassung des Senats stand der Eintragung der angegriffenen Marke
"SPA" jedenfalls das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ent-
gegen, welches auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats Uber die Be-
schwerden gegen die Loschungsanordnung der Markenabteilung noch fortbesteht.
Insoweit ist die Loschung der Marke gemalfd § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 Satz 1 Mar-
kenG (aF) bzw § 50 Abs 1, Abs 2 Satz 1 MarkenG, in der seit dem 1. Juni 2004

geltenden - insoweit inhaltlich nicht veranderten - Fassung zu Recht erfolgt.

Nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merk-
male der Waren oder Dienstleistungen, fir welche die Eintragung beantragt wird,
dienen kdnnen. Als eine in diesem Sinn beschreibende Angabe hat die Markenab-

teilung die hier in Rede stehende Marke "SPA" zutreffend beurteilt.

Das Markenwort "SPA" hat zwei ursprungliche Bedeutungen. Zum einen ist es der
Name eines belgischen Kurortes in der Provinz Luttich mit Mineralquellen und ei-
ner nahe gelegenen Automobilrennstrecke, welcher im 18. und Anfang des
19. Jahrhunderts seine Blitezeit als mondanes Modebad hatte (vgl Brockhaus-En-
zyklopadie, Bd 20, 19. Aufl 1993, S 565). Zum anderen hat das Wort "spa" im ang-
lo-amerikanischen Sprachraum die Bedeutung "Heilquelle, (Bade)kurort, Bad,
Heilbad" (vgl PONS GroRwodrterbuch flr Experten und Universitat, Englisch -
Deutsch, 2001, S 800).

Ob das Wort "SPA" bereits in diesen originaren Bedeutungen im Verkehr zur Be-
schreibung der registrierten Waren und Dienstleistungen, insbesondere als Name
des belgischen Kurortes zur Bezeichnung der geographischen Herkunft, dienen

kann, lal3t der Senat dahinstehen. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH ist
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ein Wortzeichen nach der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Ein-
tragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner moglichen Bedeutun-
gen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt
(vgl EuGH GRUR 2004, 146, 147 f — Nr 32 — "DOUBLEMINT"; GRUR 2004, 674,
678 — Nr 97 — "Postkantoor"; GRUR 2004, 680, 681 — Nr 38 — "BIOMILD").

Zutreffend hat die Markenabteilung insoweit festgestellt, dal} sich im Zuge der in
den Neunzigerjahren von Amerika nach Europa gekommenen Wellness-Welle in
Deutschland - neben den genannten - eine weitere Bedeutung des Wortes "SPA"
speziell im Wellness- und Beauty-Bereich entwickelt hat, die Merkmale der von
der angegriffenen Marke erfal3ten Waren und Dienstleistungen beschreibt. Wie
den aus der Fulle der von den Antragstellern eingereichten, der von der Marken-
abteilung und zum Teil vom Senat erganzend recherchierten, nachfolgend bei-
spielhaft aufgelisteten Verwendungsnachweisen zu entnehmen ist, werden mit
dem Begriff "SPA/Spa" oberbegriffsartig Einrichtungen, (Kur-) Anwendungen und
Behandlungen auf dem Wellness- und Beauty-Sektor bezeichnet, die nach dem
Motto "gesund durch Wasser" (lat = sanus per aquam) in unterschiedlicher Weise
die wohltuende oder heilende Wirkung des Wassers nutzen. Auch wenn insoweit
keine ganz einheitliche Verwendung oder Definition zu beobachten ist und sich
nicht mit Sicherheit sagen lalt, ob der Begriff ausschlieRlich auf die - Uberwiegend
zitierte - Abkurzung des lateinischen Ausspruchs "sanus per aquam" zurtickgeht
oder, was fur einen aus Amerika kommenden Wellness-Trend naheliegend ist,
auch auf das englische Wort "spa" fur "(Bade)kurort, Heilbad", kann der Bedeu-
tungsgehalt des Begriffs "SPA/Spa" gleichwohl in dem genannten weiten Sinn mit
hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Dabei handelt es sich im Ubrigen nicht
um ein Synonym fur den Begriff "Wellness" oder "Wohlfihleinrichtungen bzw —an-
wendungen”, sondern um die Bezeichnung eines Teilbereichs dieses Sektors, bei
dem das Medium Wasser mit einbezogen ist. Hierzu ist insbesondere zu verwei-

sen auf:
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1) Anlage 1 der Beschlisse des DPMA: "Lexikon Heyne Verlag (2000)" auf der
Internetseite des Deutschen Wellness Verbands www.wellnessverband.de
(Ausdruck v 5.3.2003):

—"Spa
Definition: Oberbegriff fiir Gesundheits- und Wohlfihlanwendungen und -ein-
richtungen, die einen Bezug zum Medium Wasser aufweisen.

Ursprung: Der Begriff Spa setzt sich aus drei Initialen zusammen und dient
als Abkurzung fur sanus per aquam (lat = Gesundheit durch Wasser). Der
Begriff beinhaltet durchaus auch Referenzen zur antiken Baderkultur. Spa-
Einrichtungen haben in der Regel einen Bezug zu dem Wellness-Element
Wasser. Der Begriff Spa-Hotel kommt urspringlich aus den USA und be-
zeichnet Einrichtungen, die Heilbaderbetriebe anbieten. In den USA gibt es
kein vergleichbares Kur- und Badersystem wie in Deutschland. Vor ein paar
Jahren schwappte der Begriff dann im Sinne eine Re-Imports nach Deutsch-
land Gber.

Methode: Spa-Einrichtungen bieten ua an: Dampfbader, Kneipp-Kuren oder
Thalasso-Behandlungen. Auch Korpertherapien im Wasser zahlen zu den
Anwendungen: ...";

2) Anl 2 der Beschlusse des DPMA: "Wellness - Lexikon der Therapien" auf der
Internet-Seite www.schwarzaufweiss.de (Ausdruck v 6.3.2003):

—"Spa: Das Wort stammt aus dem Lateinischen und ist die Abklrzung flr "sa-
nus per aquam" (gesund durch Wasser). Die wohltuende Kraft des Wassers
nutzen heute Kurbader, Wellnesszentren, Kliniken und Gesundheitshotels in
vielfaltiger Art von Perlduschen Uber Thermalwasser und Kneipp-Gussen bis
zu erlebnisorientierten Badelandschaften. ...";

3) Anl 5 der Beschlisse des DPMA: Internet-Seite der Wellness-Hotels-Deutsch-
land www.w-h-d.de (Ausdruck v 5.3.2003):

—"Was bedeutet eigentlich das Wort Spa? Oberbegriff fir Gesundheits- und
Wohlfihlanwendungen und -einrichtungen, die einen Bezug zum Medium

Wasser aufweisen. Der Begriff Spa setzt sich aus drei Initialen zusammen
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und dient als Abkurzung fir sanus per aquam (lat. = Gesundheit durch Was-
ser). ...";

4) Anlage 19 der Beschlusse des DPMA: "Pressemitteilung vom 09.06.1998 Er-
stes BABOR SPA Deutschlands" auf der Internet-Seite www.cliff-hotel.de
(Ausdruck vom 13.3.2003):

—"...Die Rugener Heidekreide gehort dabei zu den Besonderheiten der Beauty-
Angebote, die unter dem SPA-Motto SANUS PER AQUAM - "Gesundheit
durch Wasser" stehen. Diese Tradition, zu der neben der gepflegten Bader-
kultur im ausklingenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert bis heute das
Thermalkuren mit Mineralquellen gehorte, ist den wertvollen Eigenschaften
des Wassers zu verdanken. Heute hat sich SPA zu einem Synonym fur ein
exklusives Pflegeprogramm entwickelt, das Korper, Geist und Seele in Ein-
klang bringt. ...";

5) PA S 128/03, BI S 14: "Kosmetiklexikon — Netscape" auf der Internet-Seite
www.beautyfarm.de (Ausdruck v 26.3.2001):

—"Spa: Abkurzung fur "sanus per aqua" = Gesundheit durch Wasser. Steht fur
die Kombination von Thermenkur, Fitnel3- und Ernahrungsprogrammen, in-
nere Regeneration und Kosmetikbehandlungen.";

6) PA S 128/03, BI S 15: "Archiv: Medizinische Informationen — Marz 2000" auf
der Internetseite www.ekonline.de (Ausdruck 3.6.2001):

—"Neuer Wohlfuhltrend Day Spa erobert die FitneR3-Studios: ... Alles, was
Wohlflihlen und Entspannung férdert, wird derzeit ins Programm genommen.
Allem voran der neue Trend aus Amerika, das so genannte "Day Spa". Spa
ist die AbklUrzung fur "sanus per aquam" - Gesundheit durch Wasser - und

steht fur Massagebader mit Essenzen, Dampfsaunen und Kdérperbehandlun-

gen.";
7) PA S 128/03, BI S 21: Internet-Seite der Zeitschrift Brigitte www.brigitte.de
(Ausdruck v 24.5.2002):

—"Beauty-Trends Spa zu Hause ...
Gesundheit durch Wasser. Spa ist die Abklrzung fur "sanus per aquam".

Das ist Lateinisch und heif3t: gesund durch Wasser. Schon im alten Rom wa-
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ren warme Quellen und duftende Bader aulerst beliebt. Dem aktuellen Spa-
Trend aus Amerika haben wir zu verdanken, daf jetzt auch bei uns vernach-
lassigte Hotel-Pools und einfallslose Kosmetikinstitute aufgepeppt werden.
Inzwischen haben viel grolie Beauty-Firmen ihre spezielle Spa-Linie flr zu
Hause. ...";

8) PA S 60/01, 1. Bd, BI S 82: Das SPA Portal, Internet-Seite www.spaworld.de
(Ausdruck v 30.10.2000):

—"SPA: Abkurzung fur Sanus per Aqua. Spa steht fur Einrichtungen (Wellness-
hotels, Beautyfarmen usw.), die den Einklang und die Harmonie des ganzen
Korpers, der Seele und des Geistes anstreben. Ihr Angebot umfaldt: Fitnel3-
und Ernahrungsprogramme, Korper- und Gesichtsbehandlungen, Regenera-
tionsprogramme usw.";

9) PA S 60/01, 1. Bd, Bl S32: Internet-Seite der IKD reisen
www.spavacation.com (Ausdruck vom 31.10.2000):

—Spa Vacation. Das Wort "Spa" stammt aus dem Lateinischen und ist die Ab-
klirzung von "sana per aquam" - gesund durch Wasser. Die wohltuende Kraft
des Wassers nutzen heute Kurbader wie Wellnesszentren, Kliniken wie Ge-
sundheitshotels. Klassisch wie Kneipp oder erlebnisorientiert. Prickelnde
Perlduschen, sprudelndes Quellwasser, wonnig warmes Thermalwasser.
Wasser im Spa umschmeichelt erst lhren Korper, dann lhren Geist und
schlielich lhre Seele.";

10) PA S 60/01, 1. Bd, BI S 218 Anl A12: "Der Wellness-Wegweiser von A-Z" auf
der Internet-Seite des FUR SIE Magazins www.fuer-sie.de (Ausdruck v
6.12.2001):

—"SPA: Abklrzung fur "sanus per aquam" (Gesundheit durch Wasser) steht
heute fir die Kombination von Thermenkur, Massagen, Fitness- und Ernah-
rungsprogrammen, seelischer Regeneration und Beauty-Behandlungen.";

11) GA 24 W (pat) 297/03, Bd I, Bl 96 RE1: "Glossar Schonheit von A-Z" auf der
Internet-Seite www.beautyone.de (Ausdruck 21.10.2004):
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—"Spa: Abkurzung flr lateinisch "sana per aquam", gesund durch Wasser.
Wellnesseinrichtung, bei der Anwendungen mit der wohltuenden Kraft des
Wassers im Vordergrund stehen.";

12) GA 24 W (pat) 297/03, Bd |, Bl 96 RE2: "NDR Wellness ABC - Von Akupres-
sur bis Yoga" auf der Internet-Seite www1.ndr.de (Ausdruck vom 21.10.2004):

—"Spa: Zahlreiche Hotels werben seit einiger Zeit mit dem Zusatz "Spa". Spa
ist eine Abklrzung und bedeutet auf Lateinisch "sana per aquam", das heif3t
"gesund durch Wasser". Gemeint ist damit, dal} das Haus Uber Einrichtungen
wie Schwimmbad, Sauna und Whirlpool oder auch Thermalwassereinrichtun-
gen verfugt. ...";

13) GA 24 W (pat) 297/03, Bd I, BI 96 RE10: Internet-Seite www.kiez-berlin.de
(Ausdruck 24.10.2004):

—"Die Formel "Gesund durch Wasser" gab es schon im alten Rom. Dort hief3
sie lateinisch "Sanus per aguam", kurz "Spa". Wasser in allen Formen findet
sich deshalb in jedem Meridian Spa wieder - in den kleinen Wellen im Pool,
als Perlen auf der Haut, Dampf in den Thermen, eiskalter Schauer oder ge-
bettet in den platschernden Springbrunnen des Ruheraums. Vor allem durch

Wasser das Wohlbefinden zu steigern, war und ist Ziel eines Spas. ...".

In dieser Bedeutung verstanden, bezeichnet das Markenwort "SPA" die unter der
angegriffenen Marke eingetragenen Dienstleistungen "Betrieb von Badern,
Schwimmbadern und Saunen" unmittelbar ihrer Art nach als den Betrieb eines
Spa, da Bader, Schwimmbader und Saunen zu den typischen Einrichtungen eines
solchen gehodren (vgl oben Nachweise 1), 2), 6), 9) u 12) sowie ua auch GA
24 W (pat) 297/03, Bd I, BI 96 RE5 u RE9). In bezug auf die registrierten Waren
"Parfumerien, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege”, bei denen es sich um Par-
fumerie- und Kosmetik-Produkte handeln kann, die speziell im Rahmen von Spa-
Behandlungen oder -Anwendungen eingesetzt werden, beschreibt "SPA" deren
bestimmungsgemalen Verwendungszweck (vgl Belege Uber spezielle Spa-Pro-

dukte oben Nachweis 7) sowie ua auch Anlage 9 u 10 der Beschlisse des DPMA;
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VA S 60/01, 1. u 2. Bd, Anl A22 u A23 zu BI S247/259; GA 24 W (pat) 267/03,
Bd I, BI 96 RE12, 13 u 14).

Soweit der Begriff "SPA/Spa" eine gewisse Unscharfe und einen etwas allgemei-
nen Aussagegehalt aufweist, weil er nicht genau erkennen |aRt, welche konkreten
Behandlungen, Anwendungen oder Produkte im einzelnen angeboten werden,
steht dies der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen. Denn
es liegt im Wesen des Begriffs "SPA/Spa" als einer im dargelegten Sinn weit ge-
falRten Sammelbezeichnung fir ein relativ breites, nicht exakt festgelegtes Lei-
stungsspektrum des Wellness- und Beauty-Sektors, dal’ er die fraglichen Dienst-
leistungen oder Waren nicht im einzelnen exakt beschreibt, sondern sie lediglich
verallgemeinernd einer bestimmten Kategorie oder Bestimmung zuordnet. Gerade
bei solchen Oberbegriffen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unscharfe unver-
meidbar, um den gewunschten moglichst weiten Bereich waren- oder dienstlei-
stungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu koénnen (vgl BGH
GRUR 2000, 882, 883 "Bucher fur eine bessere Welt").

Des weiteren erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht,
dal} die Angabe, aus der die Marke besteht, in dem fur die Entscheidung Uber die
Schutzfahigkeit mal3geblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung bereits tatsachlich zu be-
schreibenden Zwecken fur die von der Marke erfal’ten Waren oder Dienstleistun-
gen verwendet wird. Es genugt vielmehr, wie sich schon aus dem Wortlaut der
Vorschrift ergibt, dal’ die in der Marke liegende Angabe zu diesem Zweck "dienen
kann", was auch anzunehmen ist, wenn eine derartige Benutzung als Sachangabe
nach den gegebenen Umstanden vernunftigerweise fir die Zukunft zu erwarten ist
(vgl EuGH GRUR 1999, 723, 726 — Nr 31 — "Chiemsee"; GRUR 2004, 674, 676 —
Nr 56 — "Postkantoor"; GRUR 2004, 680, 681 — Nr 38 - "BIOMILD"; BGH
GRUR 2000, 882, 883 "Bucher fur eine bessere Welt"; GRUR 2001, 735, 737
"Test it."; GRUR 2003, 882, 883 "Lichtenstein"). Die tatsachlichen Verhaltnisse

zum Eintragungszeitpunkt lie3en eine derartige Zukunftsprognose in bezug auf die



-18 -

Bezeichnung "SPA" als eine in der fraglichen Bedeutung beschreibende Angabe

ZU.

Ausschlaggebend hierfur erachtet der Senat, dal} eine - wenngleich noch eher

vereinzelte - tatsachliche beschreibende Verwendung der Angabe "SPA/Spa" in

der hier in Rede stehenden Bedeutung bereits vor August 2000 nachweisbar war

(vgl hierzu oben Nachweise 1) u 4) sowie

- Anl 16 u 18 der Beschlisse des DPMA: Zwei Artikel Uber das Douglas Beauty
Spa im Park Hotel Bremen in dem Douglas Magazin "Come in", 11/1999 u
7/2000;

- VA S60/01, 1. Bd, Bl S26: Mitteilung in "prima Carina", 8/99: "Wellness im
Kaufhaus. "Day Spas" sind in. ...";

- VA S60/01, 1. Bd., Bl S27: Mitteilung im "Parfimerie Journal", 5/99:

—"Douglas Beauty Spa in Bremen. Am 1. September 1999 erotffnete Douglas
sein erstes "Beauty Spa" im Park Hotel in Bremen. ...";

- VA S 60/01, 1. Bd, Bl S38: Internet-Seite www.the-leading-spa-group.de (Aus-
druck v 30.10.2000):

—"LUXUX SPAs grinden Kooperation - Stuttgart - Zwei Inhaberinnen bedeuten-
der LUXUX SPAs in Deutschland grindeten im Juli 1999 zusammen mit der
Inhaberin der SPA AGENCY (Marketing- und PR-Agentur fur SPA Hotels) Ga-
briele Kruse, die "THE LEADING SPA GROUP". ...").

Far einen, wie die Antragsgegnerin meint, uberwiegend kennzeichenmafigen Ge-
brauch gibt es in den Verwendungsbelegen keine hinreichenden Anhaltspunkte.
Im Gegenteil spricht die zum Teil erfolgte Erlauterung des Begriffs "Spa" (vgl zB
oben Nachweis 4)) gerade fir dessen beschreibende Verwendung. Auch unter
Berucksichtigung des Umstandes, dal} der Begriff nachweislich schon im Ausland,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, zur Bezeichnung entspre-
chender Wellness-Einrichtungen vor allem in Hotels gebrauchlich war (vgl oben
Nachweis 1) sowie auch VA S 60/01, 1. Bd, Bl S19: Artikel "SPA-Institute in den
USA und in Deutschland" in der Zeitschrift "Profi Kosmetik", 9/99), war die Wer-
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tung nahegelegt, dal® die Angabe "SPA/Spa" im Rahmen der aus den Vereinigten
Staaten nach Deutschland importierten Wellness-Welle kunftig auch hier im ver-
starkten Umfang zur Beschreibung einschlagiger Wellness-Dienstleistungen und —
Produkte mit Bezug zu dem Medium Wasser eingesetzt und von den beteiligten
Verkehrskreisen, die derartige Dienstleistungen und Produkte anbieten oder in An-
spruch nehmen bzw erwerben, in beachtlichem Umfang in der dargelegten be-
schreibenden Bedeutung verstanden werden wird. Dies rechtfertigt ruckblickend
auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke die Beurteilung, daf}
das Wort "SPA" in der fraglichen Bedeutung zur Bezeichnung von Merkmalen der
vom Registerschutz erfallten Waren und Dienstleistungen dienen konnte, selbst
wenn es zu diesem Zeitpunkt noch nicht umfanglich in der genannten Weise be-

schreibend verwendet worden sein sollte.

Diese Prognose hat sich in den der Markeneintragung folgenden Jahren bis zum
aktuellen Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Loschungsantrage im Beschwerde-
verfahren bestatigt, da seither die Bedeutung des Spa-Sektors sowie die Zahl der
Angebote an Spa-Anwendungen, Spa-Einrichtungen und Spa-Produkten in
Deutschland erheblich zugenommen hat (vgl hierzu etwa:

- GA 24 W (pat) 297/03, Bd |, Bl 96 RE3: Internet-Seite www.keramag.de (Aus-

druck v 21.10.2004):

—"Neues "Wellness-Journal" ... Pressemitteilung vom 30.05.2003 ... Ratingen -
Immer mehr Deutsche begeistern sich fur gezieltes Aqua-Training. Die Spa-
Bewegung (lateinisch = gesund durch Wasser) ist zu einer zentralen Saule
des allgemeinen Wellness-Trends geworden. ...";

- GA 24 W (pat) 297/03, Bd I, Bl 96 RE11: Beilage "wohlfiihlen", 1-2004, der Sid-

deutschen Zeitung, S 24 oben:

—"Sanus per aquam: Der Spa-Faktor ist aus modernen Wellness-Hotels, wie
dem Hotel "Mardavall" auf Mallorca oder der "Ubergossenen Alm" im Salzbur-

ger Land mit ihnrem Heubad nicht mehr wegzudenken.";
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- VA S 60/01, 2. Bd, BI S352 f: Die Artikel "Die Zukunft hei’t "Spa" und "Wissen
macht Spas" in dem Fachmagazin "spa manager", 1/2003, wo zB von "Spa-
Branche, Spa-Konzepten, Spa-Business" und "Spa-Industrie” die Rede ist;

- VA S 128/03, BI S62 Anl 10: "Messekalender 2004 fur die Kosmetik-Branche"
auf der Internet-Seite www.messecenter.de (Ausdruck v 5.2.2004):

—"...05.03.04 bis 08.03.04 Lifetime Frankfurt a.M. - Int Fachmesse fur SPA und

Wellness...";
sowie ua GA 24 W (pat) 297/03, Bd I, Bl 96 RE4-9 u RE12-16 und oben Nachwei-
se 2), 3), 5),7), 10), 11), 12) u 13).

Darauf, dal® den Mitkonkurrenten moglicherweise noch andere Ausdricke zur Ver-
fugung standen oder stehen, um auf die Art oder Bestimmung einschlagiger Wa-
ren oder Dienstleistungen als solcher des Spa-Sektors hinzuweisen, kommt es
nicht an. Denn fur die Anwendung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG spielt es keine
Rolle, ob gleichwertige oder sogar gebrauchlichere Angaben existieren, mit denen
dieselben Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet
werden kénnen (vgl EuUGH GRUR 2004, 674, 676 ff — Nr 57 und 101 — "Postkan-
toor"; GRUR 2004, 680, 681 — Nr 42 — "BIOMILD").

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG stehen ferner nicht die vom
Bundesgerichtshof sowie spater ebenfalls vom LG und OLG Kdln getroffenen
Feststellungen in den oben zitierten Urteilen entgegen, dal® es sich bei dem
Wort "Spa" um eine geographische Herkunftsangabe gemall § 126 Abs 1 Mar-
kenG handle, wobei der Sachvortrag der Beklagten (in den jeweiligen Verfahren)
nicht ausreichend sei, um von einer Umwandlung zu einer Gattungsbezeichnung
iSd § 126 Abs 2 MarkenG auszugehen. Anders als die Umwandlung einer geogra-
phischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung, an die strenge Anforde-
rungen zu stellen sind und die erst dann vorliegt, wenn nur noch ein ganz uner-
heblicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographi-
sche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl BGH GRUR 1989, 440,
441 "Dresdner Stollen I"; GRUR 2001, 420, 421 "SPA"), setzt die Annahme einer
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beschreibenden Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG insoweit keine einhellige
Verkehrsauffassung voraus. Der Grund hierfur ist in dem unterschiedlichen Geset-

zeszweck der jeweiligen Bestimmungen zu sehen.

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach §§ 126 ff MarkenG verfolgt in
erster Linie das Ziel, eine Irrefuhrung Uber die geographische Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen zu vermeiden (§ 127 Abs 1 MarkenG), wobei es flr eine
solche Irreflhrung genugt, wenn eine Angabe geeignet ist, bei einem nicht ganz
unbeachtlichem Teil der beteiligten Verkehrskreise unrichtige Vorstellungen Uber
die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen (BGH
GRUR 1999, 251, 252 "Warsteiner I"; GRUR 1999, 252 "Warsteiner II"). Dieser
Schutzzweck der Vermeidung von Herkunftstduschungen entfallt von vornherein
demnach erst, wenn nur ein ganz unbeachtlicher, zu vernachlassigender Teil der
betroffenen Verkehrskreise die betreffende Angabe noch als geographischen Her-
kunftshinweis und nicht als Gattungsbezeichnung versteht. Die Bestimmung des
§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verfolgt demgegeniber das im Allgemeininteresse liegen-
de Ziel, dalk samtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden kon-
nen und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke nur einem einzelnen Unterneh-
men vorbehalten bleiben (vgl EUGH GRUR 1999, 723, 725 — Nr 25 — "Chiemsee";
GRUR 2004, 674, 676 — Nr 54, 56 — "Postkantoor"; GRUR 2004, 680, 681 — Nr 35,
36 — "BIOMILD"). Mit der Versagung der Eintragung einer Wortmarke als einer
Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Angabe
nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wird daher nur eine Fehlmonopolisierung der inso-
weit waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Angabe zugunsten eines einzel-
nen Unternehmens verhindert. Ein dem Wort dartber hinaus nach §§ 126 ff Mar-
kenG zukommender Schutz als geographische Herkunftsangabe bleibt davon hin-

gegen unberuhrt.
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Wie bereits ausgeflhrt, setzt die Eignung eines Begriffs als beschreibende Anga-
be iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht voraus, dal® dieser beschreibende Sinnge-
halt die ausschlieRliche Bedeutung ausmacht. Somit kann ein Wort, das gleichzei-
tig eine geographische Herkunftsangabe darstellt, nicht erst dann in einer ihm ori-
ginar zukommenden oder sich nachtraglich entwickelten weiteren Bedeutung zur
Beschreibung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen die-
nen, wenn es nur (noch) von einem ganz unerheblichen Teil der Verkehrskreise
als geographischer Herkunftshinweis verstanden wird. Vielmehr ist es jedenfalls
dann im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung der betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen geeignet, wenn es von einem beachtlichen Teil der angesprochenen
Verkehrskreise — auch - in dieser weiteren beschreibenden Bedeutung verstanden
wird. Dal® das Wort "SPA" mittlerweile von den beteiligten Verkehrskreisen in er-
heblichem Umfang in der in Rede stehenden beschreibenden Bedeutung aufge-
falt wird, und dies bereits im Eintragungszeitpunkt absehbar war, ist nach den
obigen Ausfuhrungen aufgrund der einschlagigen Verwendungsnachweise eindeu-

tig belegt.

Etwas anderes ergibt sich insoweit nicht aus der von der Antragsgegnerin einge-
reichten Verkehrsbefragung Uber die Herkunftsfunktion der Bezeichnung "Spa" der
GfK Marktforschung GmbH vom Januar 2005. Auf die gestutzte, Mehrfachbenen-
nungen zulassende Frage "Woran denken Sie, wenn Sie die Bezeichnung "Spa"
hoéren oder lesen?" hatten bei dieser Umfrage 23,7% der Befragten "Mineralwas-
ser", 6,5% "Kosmetische Produkte", 41,4% "Stadt Spa in Belgien", 9,9% "Bade-
und Wellness-Einrichtungen”, 36,4% "Autorennen (Formel 1)", 5,2% "Sonstiges"
und 21,7% "Weild nicht/Kann nichts dazu sagen" angegeben. An der Aussagekraft
des Gutachtens fur die Frage, ob einer in Deutschland Registerschutz beanspru-
chenden Marke ein Eintragungshindernis entgegensteht, ergeben sich schon im
Hinblick darauf starke Bedenken, dal® nur Personen in zwei Bundeslandern, und
zwar in den beiden unmittelbar an Belgien angrenzenden Landern Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz, befragt wurden. Aufgrund dieser regionalen Ein-

schrankung bestehen Zweifel, ob mit der Umfrage Uberhaupt ein fur die maflgebli-
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che Verkehrsauffassung in ganz Deutschland reprasentatives Ergebnis erzielt
werden konnte. Abgesehen davon ist das Gutachten jedenfalls deshalb fur die hier
vorzunehmende Beurteilung einer beschreibenden Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr2
MarkenG nicht verwertbar, weil in der Fragestellung jeglicher Bezug zu den Waren
und Dienstleistungen der angegriffenen Marke fehlt. Die Eignung einer Angabe,
zur Beschreibung von Merkmalen bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu die-
nen, kann aber nicht isoliert, sondern nur in bezug auf die fraglichen Waren oder
Dienstleistungen festgestellt werden. AuRerdem ist zu berlcksichtigen, dal® bei
der Beurteilung einer beschreibenden Angabe auf die jeweils beteiligten Verkehrs-
kreise abzustellen ist, dh auf Verbraucherseite in erster Linie auf diejenigen Perso-
nen, welche Waren oder Dienstleistungen der registrierten Art erwerben oder in
Anspruch nehmen. Die Verbraucher, die Wellness-Angebote in Anspruch nehmen,
stellen aber im Verhaltnis zu der Gesamtheit der Konsumenten eine (noch) relativ
kleine Gruppe dar (vgl GA 24 W (pat) 297/03, Bd I, Anl AS 69 zu Bl 165/184: In-
ternet-Seite www.medialine.focus.de (Ausdruck 20.1.2005): hier die unter der Ru-
brik "FOCUS Marktanalysen - Fitness und Wellness" dargestellte Statistik GUber die
"Entwicklung der Wellness-Angebote", welche flir die Jahre 2000-2002 bei den
Mannern und Frauen, die haufig/regelmalig von Wellness-Angeboten Gebrauch
machen, bezuglich der einzelnen aufgefuhrten Angebote "Beauty-, Schonheits-
farm", "Solarium", "Dampfbad, Sauna", "Wohlfuhlprogramm zu Hause", Wellness-

Studio, Spa" Prozentzahlen zwischen 0,5% und 11,8% ausweist).

Weiterhin vermag sich der Senat, ebenso wie die Markenabteilung, nicht dem Vor-
bringen der Antragsgegnerin anzuschlielen, dall nach der Rechtsprechung des
Bundespatentgerichts (vgl BPatG GRUR Int 1992, 62 "Vittel"; GRUR 1993, 395,
396 "ROMIGBERG II") ein Freihaltungsbediirfnis der Mitbewerber iSv § 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG im vorliegenden Fall deshalb ausscheide, weil der Antragsgegnerin
an den Quellen der Stadt Spa vertraglich exklusive Ausbeutungsrechte zustiinden,
welche den Betrieb von Thermalbadern und die Herstellung anderer Produkte mit
einschléssen, die Wasser aus Spa enthielten. Gegenlber dieser Argumentation

bestehen bereits insoweit Bedenken, als nach der Rechtsprechung des EuGH ei-



-24 -

ne zur Beschreibung wesentlicher Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstlei-
stungen geeignete Angabe vom Markenschutz ausgeschlossen ist, ohne dal} Uber
ihren beschreibenden Charakter hinaus zusatzliche Anhaltspunkte flr ein konkre-
tes Freihaltungsbedurfnis erforderlich sind (vgl EuGH GRUR 1999, 723, 726 —
Nr 35 — "Chiemsee"). Insoweit kdnnte eine mdglicherweise auch hinsichtlich des
Betriebs von (Schwimm-)Badern und Saunen in Spa sowie ParfUmerien und Mit-
teln zur Korper- und Schonheitspflege mit Wasser aus Spa bestehende rechtliche
Monopolstellung der Antragsgegnerin das Schutzhindernis nur beseitigen, wenn
dadurch der Tatbestand des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht mehr erfillt ware, weil
angesichts der maligeblichen Umstande des Einzelfalls die Angabe "SPA" nicht
mehr fur die Allgemeinheit zur Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstlei-
stungen im Verkehr dienen kdnnte. Diese Voraussetzung fehlt im vorliegenden
Fall schon deshalb, weil sich die vorgetragenen Monopolstellung der Antragsgeg-
nerin lediglich auf eine Bedeutung der Angabe "SPA" als Bezeichnung der geogra-
phischen Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen bezieht. Nur in-
soweit kdnnte deshalb die Verwendungsmadglichkeit der Angabe "SPA" flr andere
Unternehmen aufgrund der behaupteten Ausschliel3lichkeitsrechte der Antrags-
gegnerin tatsachlich eingeschrankt sein. Die Verwendung der Angabe "SPA"
durch dritte Unternehmen in der hier in Rede stehenden weiteren Bedeutung zur
Bezeichnung der Art oder Bestimmung einschlagiger Dienstleistungen und Waren
kann dagegen von derartigen AusschlieBlichkeitsrechten der Antragsgegnerin
nicht tangiert werden, da "Spa"-Einrichtungen und -Produkte im dargelegten Well-
ness-Sinn nicht auf solche einer bestimmten geographischen Herkunft, insbeson-
dere nicht auf Produkte und Leistungen aus dem belgischen Badeort Spa, be-

grenzt sind.

Nicht zu Uberzeugen vermag auch die Argumentation der Antragsgegnerin, dal}
das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG schon im Hinblick darauf aus-
scheide, dal} aufgrund des vom BGH anerkannten Schutzes von "SPA" als geo-
graphischer Herkunftsangabe nach §§ 126 ff MarkenG und der Monopolstellung

der Antragsgegnerin an Badebetrieben in Spa und Kosmetika mit Wasser aus Spa
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niemand aulder der Antragsgegnerin die Bezeichnung "SPA" fur die in Rede ste-
henden Waren und Dienstleistungen benutzen durfe. Denn nach § 127 Abs 1 Mar-
kenG ist die Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe fur Waren oder
Dienstleistungen, die aus einem anderen Ort stammen als dem, der durch die
geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, nicht in jedem Fall untersagt,
sondern nur dann, wenn bei der Benutzung eines solchen Ortsnamens die Gefahr
der Irrefuhrung Uber die geographische Herkunft besteht. Die Gefahr der Irrefuh-
rung ist dabei aber nach den Umstanden des Einzelfalls zu beurteilen, insbeson-
dere auch im Hinblick auf evtl aufklarende Zusatze oder sonstige Merkmale, die
einer geographischen Zuordnung entgegenwirken (vgl Ingerl/Rohnke, Markenge-
setz, 2. Aufl, § 127 Rdn 5).

Soweit sich die Antragsgegnerin aulerdem noch darauf beruft, dald verschiedene
Marken mit dem Bestandteil "Spa" und jeweils weiteren glatt beschreibenden An-
gaben vom Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Model-
le) (HABM) eingetragen bzw solche Markenanmeldungen veroffentlicht worden
seien, was zeige, dal} auch das HABM mit Blick auf die englische Sprache "SPA"
nicht als beschreibende Angabe bewerte, laf3t sich hieraus keine entscheidungsre-
levante Indizwirkung gegen das Bestehen eines Schutzhindernisses nach § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG fur die hier zu beurteilende Marke herleiten. So ist nach der
Rechtsprechung des EuGH die zustandige Behorde eines Mitgliedsstaats durch
die amtliche Entscheidung eines anderen Mitgliedsstaates (bzw des HABM) selbst
dann nicht gebunden, wenn eine mit der in Rede stehenden Marke identische
Marke fur identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist. Dies
bildet zwar einen Umstand, der von der zustandigen Behdrde eines anderen Mit-
gliedsstaats unter samtlichen Tatsachen und Umstanden, die in die Beurteilung
einzubeziehen sind, berucksichtigt werden kann, der jedoch fur ihre Entscheidung,
die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zuruck-
zuweisen nicht mafigebend sein kann (vgl EuGH GRUR 2004, 428, 431 f — Nr 61-
63 — "Henkel").
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Fir eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemaf § 71 Abs 1

MarkenG besteht keine Veranlassung.

Die Ruckzahlung der in den urspringlichen Verfahren 24 W (pat) 298/03 und
24 W (pat) 299/03 entrichteten Beschwerdegebihren wird gemal § 71 Abs 3 Mar-
kenG aus Billigkeit angeordnet. Aus Grunden der Verfahrensbkonomie ware es fur
die Markenabteilung angezeigt gewesen, zumindest die Loschungsverfahren be-
treffend die zeitnah zueinander im Jahr 2001 gestellten Antrage der Antragsteller |
bis Ill, die alle drei auf die Léschung der Marke 2 106 346 wegen absoluter
Schutzhindernisse nach § 50 Abs 1 Nr 3 (aF) iVm § 8 Abs 2 MarkenG gerichtet
waren und uUber welche die Markenabteilung am selben Tag durch drei Beschlus-
se entschieden hat, entsprechend § 147 ZPO zur gemeinsamen Entscheidung zu
verbinden. Im Hinblick auf diese unékonomische Verfahrensweise war die An-
tragsgegnerin gezwungen, gegen alle drei die Loschung der Marke anordnenden
Beschlusse der Markenabteilung Beschwerde einzulegen, und nicht nur - wie im

Fall der Verbindung - gegen einen Beschlul}.

Der Senat IaRt die Rechtsbeschwerde gemal} § 83 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG we-
gen zu entscheidender Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung und zur Fort-
bildung des Rechts zu. Im Hinblick auf die Zulassung der Rechtsbeschwerde hat
der Senat von einer Entscheidung daruber abgesehen, den Fall wegen etwaiger
entscheidungserheblicher Rechtsfragen uber die Anwendung des Gemeinschafts-

rechts dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art 234 EG vorzulegen.

Strobele Guth Kirschneck
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