BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 129/99 Verkindet am
4. Juli 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 625 454

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 4. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die international fur "chaussures (a l'exception des chaussures orthopédiques)"
registrierte Marke 625 454 "DRTERMANS" soll in Deutschland Schutz erhalten.
Hiergegen hat die Inhaberin der ua fur "Schuhwaren und deren Teile" eingetrage-
nen Marke 2 007 980 "DR. MARTENS" Widerspruch eingelegt.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist vom Inhaber der angegriffenen Marke
bestritten worden.

Die Markenstelle fur Klasse 251R des Patentamts hat den Widerspruch in
zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen
fehlender Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen, ohne auf Fragen der Benutzung
einzugehen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dafd trotz Warengleichheit und auch,
wenn man zugunsten der Widersprechenden eine hohe Kennzeichnungskraft ihrer
Marke unterstelle, der Abstand der Vergleichszeichen fir ein sicheres Ausein-
anderhalten ausreiche. Sie seien klanglich und schriftbildlich hinreichend ver-
schieden. In klanglicher Hinsicht stiinden sich die Worter "DRTERMANS" und - da
regelmaRig vollstandig wiedergegeben - "DOKTOR MARTENS" gegenuber, die



offensichtlich nicht verwechselbar seien. Andererseits liege es, obgleich die
angegriffene Marke mit einer ungewoéhnlichen Konsonantenfolge beginne, nicht
nahe, sie iSv "Dr. Termans" aufzufassen und zu artikulieren; es sei uniblich und
fur den Verkehr daher ungelaufig, dafld ein Doktortitel ohne Punkt oder sonstigen
optischen Absatz fest mit dem Namen verbunden werde. Aber selbst wenn man
eine solche Benennung nicht ausschliel3en wolle, sei nicht mehr mit einer rele-
vanten Zahl von Verwechslungsfallen zu rechnen. Zum einen lie3en sich die Be-
zeichnungen "Dr. Termans” und "Dr. Martens" noch hinreichend auseinanderhal-
ten, zumal "Martens" ein recht gelaufiger deutscher Familienname sei und einen
ganz anderen Klangcharakter als "Termans" mit der in Nachnamen héaufig vor-
kommenden Endsilbe "-man(s)" aufweise. Zum anderen stiinden bei den hier
maf3geblichen Waren (Schuhe), die regelmalig auf Sicht gekauft wirden, klangli-
che Zeichenbegegnungen ohnehin nicht im Vordergrund. Schriftbildlich seien die
Unterschiede aber erst recht offensichtlich, da die angegriffene Marke ein einheit-
liches Wort darstelle, wahrend die Widerspruchsmarke klar in zwei Teile gegliedert
sei. Von einer einfachen Silbenumstellung, wie die Widersprechende argu-

mentiere, kdnne hier nicht gesprochen werden.

Gegen den Erinnerungsbeschluf3 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.
Sie verweist zur Begrindung auf die bestehende Warengleichheit und macht
nochmals Ausfuhrungen zur Benutzung bzw angeblich hohen Bekanntheit ihrer
Marke. Sie ist der Ansicht, dal3 wegen der schweren Aussprechbarkeit der jinge-
ren Marke der Verkehr sie immer in "Doktor" und "Termans" zerlegen werde. Sie
legt dann zum wiederholten Male die ihrer Ansicht nach eine Verwechslungsge-
fahr begrindenden Gemeinsamkeiten der Vergleichswoérter dar (gleiche Silben-
und Buchstabenzahl, gleiche Laute, lediglich andere Reihenfolge, weshalb im
Grunde nur eine "Silbenrotation" vorliege). Auch bildlich seien die Vergleichsmar-
ken nicht sicher auseinanderzuhalten. Aus ihrer Sicht sei es "vollig offensichtlich”,
dal3 der Inhaber der angegriffenen Marke sich an den weltweit guten Ruf der Wi-

derspruchsmarke anhangen wolle. Dies werde auch daraus deutlich, dafl3 der



Markeninhaber in anderen Landern seine Marke in der Form "Dr. TERMANS" an-

melde (bzw anmelden lasse).

Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten. Er hat die Benutzung der Wider-
spruchsmarke weiter in Frage gestellt, da nichts tber die Legitimation des Benut-
zenden gesagt, aber auch nicht klar sei, in welcher Form die Widerspruchsmarke
im Inland benutzt werde. Er hat dariber hinaus ausdrucklich einen erhghten
Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in Deutschland bestritten, zumal auch
das diesbezlgliche Vorbringen der Widersprechenden nicht schlissig sei.
Hinsichtlich der Frage der Verwechslungsgefahr schliel3t er sich nach wie vor der
Meinung der Markenstelle an.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde mulfite in der Sache erfolglos bleiben, da die Vergleichsmarken
nicht verwechselbar im Sinne von MarkenG 8 9 Abs 1 Nr 2 sind, wenn es sich da-
bei vielleicht auch um einen Grenzfall handeln mag.

Bei der Prufung der Verwechslungsgefahr kann nicht von einem erhdhten Be-
kanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, wie er von der Wi-
dersprechenden behauptet worden ist. Zum einen hat der Markeninhaber einen
solch erhdéhten Schutzumfang ausdricklich bestritten; zum anderen ist das Vor-
bringen der Widersprechenden hierzu keineswegs schlissig oder gar so klar, daf3
sich daraus - trotz Bestreiten - eindeutig eine erhdhte Kennzeichnungskraft er-
gabe. So ist in dem von ihr (bereits im Verfahren vor der Markenstelle) vorgeleg-
ten Material manchmal von "Dr. Martens" oder "Doc Martens", oft aber auch nur
von "Doc" oder "Doc's" die Rede, so dald Uberhaupt nicht klar ist, welche Kenn-

zeichnung nun eigentlich besonders "bekannt" sein soll. Andererseits ergibt sich



- worauf auch der Markeninhaber hingewiesen hat - aus einigen Unterlagen, dal3
das von der Widersprechenden vertriebene Produkt gerade im Inland wohl eher
weniger beworben worden ist als in anderen Landern. Fur die Annahme eines er-
hohten Bekanntheitsgrades - der im tbrigen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung
(bzw hier der Registrierung) der jungeren Marke vorliegen mufRte (vgl zB
Althammer/Strébele, MarkenG, 5. Aufl 8 9 Rdn 21) - sind hier jedenfalls keine
ausreichenden Anhaltspunkte erkennbar.

Selbst wenn man aber zugunsten der Widersprechenden - wie dies auch die Er-
innerungspruferin getan hat - von einer gut eingefiihrten Marke ausgeht, fuhrt dies
nicht zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr. Eine solche ist klanglich mit
Sicherheit ausgeschlossen, wenn man die angegriffene Marke in ihrer registrierten
Form der (phonetisch wie "DOKTOR MARTENS" in Erscheinung tretenden)
Widerspruchsmarke gegeniberstellt. Es ist zwar richtig, daf3 die jingere Marke mit
einer ungewohnlichen Konsonantengruppe beginnt; das hat aber nicht zur Folge,
dall man dieses Wort nunmehr zwangslaufig in "Dr." und "Termans" aufspaltet, da
die zasurlose Verbindung des Doktortitels mit dem Namen mindestens ebenso
ungewohnlich, besser gesagt, ganzlich ungebrauchlich ist. Im Gbrigen kann man
auch - wie dies bei einem Senatsmitglied der Fall war - bei einer erstmaligen
Begegnung mit der jingeren Marke versucht sein, diese wie "ORTERMANS" zu
lesen. Die Artikulation "Dr. Termans" wird nach allem nicht allzu oft vorkommen,
wenn man sie andererseits auch nicht ganz ausschlielen kann. Da nun aber auch
die Bezeichnungen "Dr. Termans" und "Dr. Martens" keineswegs zwangslaufig zu
verwechseln sind, wie dies eingehend von der Markenstelle dargelegt worden ist,
auf deren Ausfiihrungen zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen
wird, da auBBerdem bei den hier maRgeblichen Waren der Kauf auf Sicht im
Vordergrund steht, sind klangliche Verwechslungen der Vergleichszeichen
jedenfalls nicht mehr in entscheidungserheblichem Umfang zu erwarten. Auch im
Schriftbild heben sich die Marken hinreichend voneinander ab, da einerseits der

gewohnte Anblick eines Namens mit vorangestelltem "Dr.", andererseits ein



einheitlich erscheinendes Wort den unterschiedlichen Charakter der Zeichen

bestimmt.

Zu einer anderen Entscheidung kann auch nicht der Hinweis der Widersprechen-
den fuhren, der Markeninhaber versuche sich offensichtlich an den "weltweit guten
Ruf" der Widerspruchsmarke "anzuh&ngen”, zumal er in anderen Landern eine
andere Schreibweise der Marke ("Dr. TERMANS") verwende. Im vorliegenden
Fall, in dem nach registerrechtsahnlichen Grundsatzen tber einen Widerspruch
gemal MarkenG § 42 zu entscheiden ist, sind der Kollisionsprifung die Marken in
ihrer registrierten Form zugrunde zu legen. Es ist nicht undenkbar, dafd in einem
wettbewerbsrechtlichen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, bei dem
maoglicherweise abweichende Einzelheiten einer konkreten Art und Weise der
Verwendung einer Marke berlcksichtigt werden kénnen, eine andere Beurteilung

naheliegen konnte.

Die Beschwerde war nach allem zuriickzuweisen.

Wegen der Kosten wird auf MarkenG 8§ 71 Abs 1 verwiesen.

Hellebrand Friehe-Wich Albert

br/Hu



