BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 88/03 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 12. Marz 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 399 56 508

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mindlichen Verhandlung vom 17. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortbildmarke




ist mit den Farben ,hellgelb, gelb, braun, beige, hellbeige, sandfarben, stahiblau,
graublau, dunkelgrau“ unter der Nummer 399 56 508 fur die Waren und Dienst-

leistungen

.Psychologische Beratung bei Einzelpersonen, Paaren, Teams
und Gruppen; Konfliktlésung bei Paaren; Konfliktmanagement bei
Teams; Coaching, ndmlich psychologische Beratung und Training
fur Fuhrungskrafte zur Férderung der Fuhrungsqualitat und der
emotionalen Intelligenz; Ehetherapie; Teamsupervision, namlich
Foérderung der Teamarbeit, Forderung der Effektivitat des Teams,
Aufdecken der Teamproblematik; Hypnose; Psychotherapie; Psy-
choanalyse; Verhaltenstherapie; autogenes Training; Dienst-
leistung eines Facharztes fir psychotherapeutische Medizin;
systemische Therapien; systemische Beratung; psychoanalytisch-
systemische Beratung und Therapie; Meditation; Mediation; Psy-

chopharmaka, auch fiir den Export bestimmt®

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefuihrte Register ein-
getragen worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritatsalte-

ren, fur die Waren

.,Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial,
Zahnflullmittel und Abdruckmassen fur zahnérztliche Zwecke;
Desinfektionsmittel”



am 29. September 1997 eingetragenen Wortmarke 397 32 340

doc

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 14. Januar 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 42 des DPMA den Widerspruch zuriick-
gewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die-
selbe Markenstelle, besetzt mit einem Angestellten des héheren Dienstes, mit Be-
schluss vom 15. Januar 2003 ebenfalls zurickgewiesen. In dem Erinnerungsbe-
schluss bestétigt die Markenstelle die Auffassung des Erstprifers, wonach zwi-
schen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG bestehe. Selbst im Hinblick auf die teilweise mdgliche ldentitat zwischen
den Waren ,Psychopharmaka® der angegriffenen Marke und den fur die altere
Marke registrierten Waren ,pharmazeutische Erzeugnisse” sowie einer — unter-
stellt — normal kennzeichnungskraftigen Widerspruchsmarke, werde die angegrif-
fene Marke den danach erhdhten Anforderungen an den einzuhaltenden Marken-
abstand gerecht. Insgesamt unterscheide sie sich im Klangeindruck durch den
Wortbestandteil ,Psy*, in (schrift-)bildlicher Hinsicht zusatzlich durch die auffallige
graphische Ausgestaltung deutlich von der Widerspruchsmarke. Eine ausnahms-
weise Pragung des Gesamteindrucks der jingeren Marke durch den eine Ver-
wechslungsgefahr allenfalls begriindenden Bestandteil ,Doc” kdnne nicht ange-
nommen werden. Soweit der Wortbestandteil ,PsyDoc* Uberhaupt aufgegliedert
werde, wirden die Verkehrskreise auch die beschreibenden Anklange von ,Psy*
als Kurzform von ,Psychologie” und von ,Doc* als Kurzform von ,Doktor* erken-
nen. Der Verkehr werde demnach ,PsyDoc* als einheitlichen Gesamtbegriff mit der
Bedeutung ,Psychologiedoktor* auffassen, bei dem der markenrechtliche Schwer-
punkt nicht allein auf dem Begriff ,Doc” liege. Ferner bestehe nicht die Gefahr,
dass die Marken gedanklich unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke miteinan-

der in Verbindung gebracht wirden. Die Benutzung der von der Widersprechenden



aufgefuhrten Serienmarken sei nicht liquide und die formale Registerlage lasse
keine zwingenden Schliisse auf die Verkehrsauffassung zu. Auch entsprachen die
Marken, die bis auf zwei Ausnahmen durch einen dem Begriff ,doc” nachgestellten

Bestandteil gekennzeichnet seien, in ihrer Bildung nicht der angegriffenen Marke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die unter Hinweis
auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 27. Juli 2000, 25 W (pat) 180/99
,DOC Pharma/doc”, vortragt, dass die Widerspruchsmarke ,doc* wenigstens fiur
Arzneimittel durchschnittliche Kennzeichnungskraft beanspruchen kénne. Das
Markenwort ,doc” sei in der angegriffenen Marke identisch enthalten und prage
Uberwiegend deren Gesamteindruck. Der Bildbestandteil kdnne zumindest die
klangliche Unterscheidbarkeit nicht fordern. Sowohl fiir die mtndliche Wiedergabe
als auch fur das Behalten der Marke in der Erinnerung seien die Wortbestandteile
gegeniber graphischen Elementen von weit Gberwiegender Wichtigkeit, weshalb
zum Markenvergleich der Wortbestandteil ,PsyDoc* der angegriffenen Marke he-
ranzuziehen sei. Dessen Aufgliederung ergebe sich schon durch den mittleren
GroRRbuchstaben ,D“. Wahrend ,Psy“ als Kurzform von ,Psychologie” einen be-
schreibenden Anklang aufweise, sei ,Doc” keine Kurzform von ,Doktor“, sondern
ein kennzeichnungskraftiges, mit der Widerspruchsmarke identisches Markenwort.
Doch selbst wenn ein Teil des Verkehrs in der angemeldeten Marke eine Kurzform
fur ,Psychologiedoktor” oder ,Psychologie-Doc” erkennen sollte, sei der Bestand-
teil ,Doc* darin als pragend zu bewerten. ,Psy” stelle insoweit nur ein bedeutungs-
einschrankendes Vorwort dar, welches die Verwendung der Marke ,Doc*” fir ein
bestimmtes pharmazeutisches Fachgebiet ausweise. Es bestehe aul3erdem die
Gefahr, dass die Marken gedanklich als Serienzeichen miteinander in Verbindung
gebracht wirden. Darauf, ob die weiteren ,doc“-Marken der Widersprechenden
bzw. der ihr angeschlossenen Firmen im Verkehr prasent seien und daher Einfluss
auf die Auffassung des Verkehrs haben kénnten, komme es nicht an, da die Wi-
derspruchsmarke der angegriffenen Marke nicht als notorisch bekannte, sondern
als Registermarke entgegengehalten werde. |. U. sei eine entsprechende Serie auf

dem Markt, wie die angefligte Seite aus dem Internet-Auftritt des Jahres 2000 be-



lege. Unerheblich sei, dass ein Teil der Serienmarken den jeweiligen Zusatz dem
Bestandteil ,doc" nachgestellt hatten, da die Widerspruchsmarke ,doc* zur Serien-

bildung vorne und hinten ergéanzt werden konne.

Die Widersprechende beantragt (sinngeman),

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und
die Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen, mit der Mal3-
gabe, dass der Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen der
Klassen 41 und 42 der angegriffenen Marke zuriickgenommen

wird.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Er schliel3t sich den Griinden des Erinnerungsbeschlusses der Markenstelle vom
15. Januar 2003 an und verweist i. U. auf sein bisheriges Vorbringen vor der Mar-
kenstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken keine
markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr gemaf? 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG, so dass die Zuriickweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle zu
Recht erfolgt ist (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).



Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfassend vorzunehmen.
Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Wa-
ren-/Dienstleistungsidentitdt oder -ahnlichkeit, der Markenidentitat oder
-ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl.
u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) ,Sabel/Puma“; GRUR Int. 1999, 734,
736 (Nr.18-21) ,Lloyd*; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr.40) ,Marca/Adidas";
GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) ,THOMSON LIFE*; BGH GRUR 2004, 865, 866
~Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 ,MEY/Ella May").

Die Waren ,Psychopharmaka, auch fur den Export bestimmt* der angegriffenen
Marke, gegen die sich der Widerspruch nach dessen teilweiser Zuriicknahme im
Beschwerdeverfahren nur noch richtet, liegen im Identitatsbereich der fir die Wi-

derspruchsmarke geschitzten pharmazeutischen Erzeugnisse.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beurteilt der Senat fur die vor-
liegend in Rede stehenden pharmazeutischen Erzeugnisse als noch durchschnitt-
lich. Nicht zu verkennen ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass es sich bei
dem Markenwort ,doc” um die im Englischen und Amerikanischen gebrauchliche
familiare Kurzform des englischen Wortes ,doctor” fur ,Doktor, Arzt“ handelt (vgl.
Langenscheidts Worterbuch Englisch, 1999, S. 181 f.). In dieser Bedeutung ist das
Wort ,Doc* gerade in den letzten Jahren verstarkt auch in Deutschland bekannt
geworden, wie etwa die gelaufige Bezeichnung des Arztes des Ful3ballclubs FC
Bayern Munchen, Herrn Dr. Muller-Wohlfahrt, als ,(FC) Bayern-Doc” oder die
Kennzeichnung der Arzte bei der FuRRballweltmeisterschaft 2006 mit der Aufschrift
.Doc" zeigen. Zwar wird der Gebrauch der saloppen familiaren Kurzform ,doc” in
Zusammenhang mit Pharmazeutika, insbesondere Psychopharmaka, die i. d. R. in

einer sachlichen Sprache unter Verwendung korrekter Fachtermini beschrieben



und beworben werden, von den beteiligten Verkehrskreisen, vor allem den Fach-
kreisen, nicht als ernsthafter Hinweis auf die Herkunft der Mittel von einem Arzt
und damit nicht als konkret merkmalsbeschreibende Angabe aufgefasst werden.
Wegen des insoweit verfremdenden, eher assoziativen Zusammenhangs mit den
fraglichen Waren sowie der diesbezlglich dem Wort ,doc” i. S. v. ,Doktor” in Al-
leinstellung nur zu entnehmenden relativ vagen Aussage ist der Marke eine ge-
wisse Eigentumlichkeit und Originalitdt nicht abzusprechen (s. auch BPatG v.
27.7.2000, 25W (pat) 180/99 ,DOC Pharmal/doc*; DPMA Beschliisse V.
28.9. 2004 und 7.4.2006 in den Léschungsverfahren S. 207/02 und S. 34/05
Ldsch. 397/32 340.9/05 ,doc”). Allerdings kann der Widerspruchsmarke ,doc” im
Hinblick auf den neben dem betrieblichen Herkunftshinweis gleichwohl auch zu-
tage tretenden beschreibenden Anklang an einen Doktor oder Arzt im Verhaltnis
zu einem normal kennzeichnungskraftigen (Fantasie-)Wort ohne mitschwingender
beschreibender Bedeutung nur ein verminderter, im unteren Bereich des Durch-
schnitts liegender Grad an Kennzeichnungskraft beigemessen werden (vgl. dazu
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 186). Eine Steigerung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung im Ver-
kehr hat die Widersprechende nicht geltend gemacht und hierfir auch keine Un-
terlagen eingereicht.

Auch wenn unter Berlcksichtigung der aufgezeigten kollisionsrelevanten Um-
stande an den von den Vergleichsmarken einzuhaltenden Abstand noch eher
strenge Anforderungen zu stellen sind, erachtet der Senat die vorhandene Ahn-
lichkeit der Marken fur zu gering, um eine markenrechtlich beachtliche Verwechs-

lungsgefahr bejahen zu kdnnen.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit ist maRgeblich auf den von den Marken her-
vorgerufenen Gesamteindruck unter Bericksichtigung der unterscheidungskrafti-
gen und dominierenden Elemente abzustellen. Entscheidend kommt es insoweit
darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren

oder Dienstleistungen wirken, der eine Marke regelmaRig als Ganzes wahrnimmt



und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EUGH a. a. O. (Nr. 23)
.Sabel/Puma“, a.a.O. (Nr.25) ,Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr.29)
~MATRATZEN*; GRUR 2006, 413, 414 (Nr. 19) ,ZIRH/SIR*; BGH GRUR 2006, 60,
62 (Nr. 17) ,coccodrillo®). In ihrer Gesamtheit betrachtet unterscheidet sich die an-
gegriffene Marke von der widersprechenden Einwortmarke unverwechselbar durch
den grélRenmaRig dominierenden, aulRerst markanten Bildbestandteil, der einen
felsigen, zerklufteten, weil3-beigen Kistenabschnitt vor blauem Himmel und blau-
grauem Wasser darstellt. Dabei zeigt der im Vordergrund stehende, in die linke
Bildhalfte hineinragende groRRe Felsklotz das eingemeil3elte, braune Profil eines
nach rechts blickenden Mannergesichts mit einem dunkel-grau abgeschatteten
Auge. Zudem grenzt der am unteren Bildrand Uber dem Wasser platzierte gelbe
Schriftzug ,PsyDoc" durch den zusétzlichen Eingangswortbestandteil ,Psy“ die
angegriffene Marke auch insoweit bildlich, klanglich und begrifflich von der wider-

sprechenden Einwortmarke ,doc” ab.

Zwar schlief3t der Grundsatz, dass die Marken jeweils als Ganzes miteinander zu
vergleichen sind, nicht aus, dass unter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile
einer komplexen Marke fir den durch die Marke im Gedé&chtnis der angesproche-
nen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kdnnen, mit
der Folge, dass bei Ubereinstimmung von Marken in den jeweils pragenden Be-
standteilen die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen
ist (vgl. EuGH a.a.O. (Nr.32) ,MATRATZEN® a.a.O. (Nr.29) ,THOMSON
LIFE*; BGH a. a. O. ,Mustang”; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 18) ,Malteserkreuz®).
Eine solche im Gesamteindruck pragende Bedeutung ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs dann anzunehmen, wenn der betreffende Zei-
chenbestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen bestimmende Kennzeich-
nungskraft aufweist, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamt-
eindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779
,URLAUB DIREKT"; GRUR 2004, a. a. O. ,Mustang”). Dies trifft nach Auffassung
des Senats fur den hier in Rede stehenden, mit der Widerspruchsmarke Uberein-

stimmenden Wortbestandteil ,Doc” in der angegriffenen Marke jedoch nicht zu.
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Soweit sich die Widersprechende auf den in der Rechtsprechung anerkannten
Erfahrungssatz beruft, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestand-
teilen der Verkehr i. d. R. dem Wort als einfachster und kirzester Bezeichnungs-
form die gréRere Bedeutung beimisst (vgl. u.a. BGH GRUR 1996, 198, 200
~Springende Raubkatze"; a. a. O (Nr. 20) ,coccodrillo®), kann sich dieser Grund-
satz nur auf die klangliche, nicht auch auf die (schrift)bildliche Verwechslungsge-
fahr auswirken. Denn nach der Rechsprechung des Bundesgerichtshofs ist nicht
davon auszugehen, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung
einer Wort-Bildmarke ausschlie3lich an dem Wortbestandteil orientiert, ohne den
Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen, soweit es sich bei dem Bild-
bestandteil nicht nur um eine nichtssagende oder gelaufige und nicht ins Gewicht
fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 241,
244 lLions“; GRUR 2002, 1067, 1069 ,DKV/OKV*; a.a.O. (Nr. 30) ,Malteser-
kreuz“). Angesichts der Individualitat und Eigenpragung sowie der grol3enmallig
beherrschenden Stellung des Bildelements in der angegriffenen Marke kann eine
im Schriftbild pragende Bedeutung des Wortbestandteils ,PsyDoc" in keinem Fall

angenommen werden.

Im Hinblick auf eine mogliche phonetische Verwechslungsgefahr ist zu bertck-
sichtigen, dass gerade in Bezug auf die in Rede stehenden Waren ,Psychophar-
maka“ die Wortkombination ,PsyDoc" wegen ihrer erkennbaren Anlehnung an
.Psychologie/Psychologischer/Psychiatrie Doktor/Arzt* deutlich beschreibende
Anklange enthalt, und ihr deshalb nur eine entsprechend verminderte Kennzeich-
nungskraft zukommt. Insoweit bestehen bereits Zweifel an einer im — phoneti-
schen — Gesamteindruck der angegriffenen Marke tUberwiegend pragenden Funk-
tion des Wortbestandteils ,PsyDoc" gegeniber dem dominanten, zweifellos kenn-
zeichnungskraftigen Bildelement (vgl. hierzu auch Strobele/Hacker, a. a. O., 89
Rdn. 276). Keinesfalls kann jedoch eine pragende Bedeutung allein des Wortele-
ments ,Doc* angenommen werden. Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt
hat, steht dem bereits entgegen, dass es sich bei dem Wortbestandteil ,PsyDoc*,

trotz der Binnengrof3schreibung des ,D*, erkennbar um eine einheitliche zusam-
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mengehorige (Gesamt-)Begriffsbildung und nicht um zwei separate Markenwdorter
handelt. Dies ergibt sich nicht nur aus der Zusammenschreibung, sondern auch
aus dem Charakter des Eingangselements ,Psy“ als Vorsilbe (z.B. in
.Psy|chologe, Psy|chiatrie, psy|chisch*) sowie dem Sinnanklang an einen ,Psy-
chologie/Psychologischen/Psychiatrie Doc/Doktor/Arzt". Auch wenn die Vorsilbe
,PSy” in eine beschreibende Richtung weist, wirde ihr Weglassen zu einer Veran-
derung der Bedeutung der einheitlichen Begriffskombination ,PsyDoc* fuhren,
weshalb der Gesamteindruck dieses Wortbestandteils und somit der der ange-
griffenen Marke insgesamt von dem Wortelement ,Psy“ mitbestimmt und nicht al-
lein von dem Wortelement ,Doc* gepragt wird (vgl. BGH GRUR GRUR 1999, 586,
587 ,White Lion*; GRUR 2004, 589, 599 ,Kleiner Feigling). Im Ubrigen vermittelt
in der angegriffenen Marke nicht nur das Wortelement ,Psy* beschreibende An-
klange, wobei die korrekte Abktrzung fiur ,Psychologie, psychologisch, Psychiatrie
etc.” ,P(p)sych.” und nicht ,P(p)sy.“ lautet (vgl. DUDEN, Das Wérterbuch der Ab-
kirzungen, 2005, S. 323), sondern ebenfalls das Wortelement ,Doc* als der, wie
oben dargelegt, auch in Deutschland gelaufigen Kurzform des englischen Wortes

,doctor” fur ,Doktor* oder ,Arzt".

Eine durch intensive Benutzung erhdohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke ,doc”, die sich ggf. - starkend - auf die Kennzeichnungskraft des Uberein-
stimmend in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortbestandteils ,Doc* auswir-
ken und die Annahme einer pragenden Bedeutung rechtfertigen kénnte (vgl. BGH
GRUR 2003, 880, 881 ,City Plus*; GRUR a. a. O., 514 ,MEY/Ella May“, GRUR
a.a. 0., 61 ,cocodrillo®), ist - wie bereits erwahnt - von der Widersprechenden in

dem Verfahren nicht dargetan worden.

Ferner betrifft der vorliegende Sachverhalt keine der in dem Urteil
,THOMSON LIFE" des Européischen Gerichtshofs genannten, u. U. ebenfalls eine
Verwechslungsgefahr begrindenden Fallgestaltungen, bei denen eine Aaltere
Marke in einer jingerer zusammengesetzten Marke benutzt wird, in der sie zwar

nicht den dominierenden Bestandteil bildet, gleichwohl aber eine selbstandig
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kennzeichnende Stellung behalt (vgl. EuGH a.a. O. (Nr. 30, 31) ,THOMSON
LIFE"; s. auch BGH a. a. O. (Nr. 18) ,Malteserkreuz®). In der jingeren Marke ist
der mit der Widerspruchsmarke tbereinstimmende Bestandteil ,Doc” nicht, wie in
den vom Europaischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof entschiedenen
Fallen, mit einem Unternehmenskennzeichen oder einer bekannten Marke des
Inhabers der jingeren Marke aneinandergereiht. Vielmehr ist das Wortelement
.Doc” mit der Vorsilbe ,Psy” zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen, in
der es nur einen Teil dieser einheitlichen Kennzeichnung bildet, nicht aber die

Stellung einer selbststandigen Kennzeichnung einnimmt.

Zu Recht hat die Markenstelle schlie3lich die Gefahr verneint, dass die beiden
Marken unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichenbildung gedanklich miteinan-
der in Verbindung gebracht werden kdnnten. Die von der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs entwickelte Rechtsfigur der sog. mittelbaren Verwechslungs-
gefahr, die unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jiingeren
mit der alteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz
gefunden hat, beruht auf der dem Verkehr bekannten Ubung mancher Unterneh-
men, sich eines Stammzeichens fur alle Waren zu bedienen und dieses - dabei als
solches erkennbar bleibende - Stammzeichen fir einzelne Warenarten zu deren
Kennzeichnung abzuwandeln. Dabei reicht das Vorhandensein eines uberein-
stimmenden Elements in beiden Marken noch nicht zur Annahme einer mittelba-
ren Verwechslungsgefahr aus. Vielmehr ist zusatzlich erforderlich, dass diesem

Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der alteren Marke zukommt.

Hiervon kann vor allem ausgegangen werden, wenn ein Markeninhaber im Ver-
kehr bereits mit dem fraglichen Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener ent-
sprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (vgl. u. a. BGH GRUR 1999,
587, 589 ,Cefallone”; GRUR 2002, 542, 544 ,BIG"). Insoweit mussen aber auch im
Widerspruchsverfahren die tatsachlichen Voraussetzungen einer entsprechenden
Verwendung derartiger Serienmarken im Verkehr  liquide" sein (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 9 Rdn. 322), so dass der blof3e Hinweis der
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Widersprechenden auf verschiedene im Register eingetragene Marken mit dem
Bestandteil ,doc* grundsatzlich nicht geniigt. I. U. hat eine Recherche des Senats
im Markenregister des DPMA ergeben, dass im Bereich der hier relevanten Wa-
renklasse 5 auch zahlreiche Marken Dritter eingetragen sind, die ebenfalls den
Wortbestandteil ,D(d)oc" enthalten.

In diesem Zusammenhang ist aul3erdem anzumerken, dass die - derzeitige - Wi-
dersprechende, die A... AG in B..., nicht Inhaberin der

angefuhrten ,doc"-Marken (Nr. 396 35 362 ,doc cellfree”, Nr. 395 23 517 ,docsport
energy”; Nr. 395 13 747 ,doc sport Fit Aminos“ (gel6scht), Nr. 395 13 749 ,doc
sport Helix*, Nr.395 13 744 ,docsport relax S* (geldscht), Nr. 395 13 750 ,doc
Helix"; Nr. 394 00 161 ,docSport“; Nr. 395 23 780 ,Physio-doc”; Nr. 398 42 468
,dOoCSPORT mega-doc” und Nr. 398 50 725 ,Megadoc") ist, diese Marken vielmehr
- soweit sie nicht geldscht wurden - bei der Rechtsvorgangerin und vormaligen
Widersprechenden, der C... GmbH in D...,

verblieben sind. Nachdem die Widersprechende nicht dargelegt hat, ob und in-
wieweit rechtliche oder wirtschaftliche Verbindungen zu der Rechtsvorgéngerin
und Inhaberin der in Rede stehenden ,doc"-Marken existieren, erscheint bereits
die Zurechnung der betreffenden Marken zu der - jetzigen - Widersprechenden

fraglich.

Aber selbst wenn man entsprechende rechtliche oder wirtschaftliche Verbindun-
gen zwischen der Widersprechenden und der Inhaberin der ,doc"-Marken unter-
stellt sowie aul3erdem eine Verwendung der Marken im Verkehr annimmt, wie sie
sich jedenfalls fur einen Teil der Marken dem zu den Akten eingereichten Aus-
druck einer Internet-Seite www.docsport.de/produits.htm (mit Datum 13. 07. 00)
entnehmen lasst, besteht nach Auffassung des Senats nicht die Gefahr, dass die
angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke irrtimlich als eine - wei-
tere - Marke einer ihnen bekannten ,doc"-Serie dem Unternehmen der Widerspre-
chenden oder einem wirtschaftlich damit verbundenen Unternehmen zurechnen

werden. Worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, entspricht die ange-
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griffene Marke namlich nicht dem aus den Verwendungsformen im Verkehr er-
kennbaren vorherrschenden Markenbildungskonzept, bei dem der Bestandtell
.,doc” jeweils das vorangestellte Eingangswort bildet, dem optisch abgesetzt ein
- meist beschreibender - Zusatz (z. B. SPORT, dynamic, energy, relax) nachfolgt.
Die einzige Ausnahme, das Zeichen ,Megadoc”, in dem ,doc” den hinteren Wort-
teil bildet, vermag den Eindruck eines solchermalien einheitlich gebildeten Zei-
chenserie nicht zu Uberlagern, zumal ,Megadoc” - soweit aus den in das Verfahren
eingefuhrten Unterlagen ersichtlich - lediglich als Unterkennzeichen zu der Marke
.docSport" entsprechend der eingetragenen Marke Nr. 398 42 468 ,docSPORT
mega-doc” eingesetzt wird. Das typische Merkmal der von der Widersprechenden
geltend gemachten ,doc“-Zeichenserie liegt mithin gerade in der Voranstellung
des Bestandteils ,doc”, wodurch dessen beschreibender Begriffsgehalt i. S. v.
.Doc(K)tor* zurtickgedrangt wird. Durch die Hintanstellung des Bestandteils ,Doc*
in der angegriffenen Marke nach dem die Bedeutung als Kurzwort fur ,Doc(k)tor®
zudem sinnverstarkend erganzenden Wortelement ,Psy“ steht fir den Verkehr
demgegentber der oben dargelegte beschreibende Charakter des Gesamtbegriffs
.PsyDoc" im Vordergrund und liegt der Gedanke an eine weitere Marke der fragli-
chen ,doc“-Zeichenserie fern. Der Hinweischarakter des Bestandteils ,,D(d)oc* auf
das Unternehmen der Widersprechende bzw. die Inhaberin der genannten
,doc“-Marken wird nicht zuletzt auch dadurch in gewisser Weise abgeschwaécht,
dass auf dem inlandischen Markt zumindest noch eine in der Presse haufig er-
wahnte niederlandische Versandapotheke unter der ebenfalls den Bestandteil
.Doc“ enthaltenden Bezeichnung ,Doc Morris* Pharmazeutika vertreibt (vgl. Wiki-
pedia - Die  freie  Enzyklopadie http://de.wikipedia.org/wiki/DocMorris  zu

.DocMorris").
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Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens aus Billigkeitsgriinden aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.
Unterschriften



