BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 137/10
Entscheidungsdatum: 10. Mai 2011

Normen: 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
DUX/DOC'S

Enthalt eine Wort-Bild-Marke aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr
wegen klanglicher Zeichen&hnlichkeit in Betracht.

Die Aufmerksamkeit der Verbraucher ist zwar bei Uberlegten, geplanten Erwerbsvorgangen
ebenso gesteigert wie in Bereichen, in denen die Verbraucher, wie im Modebereich,
markentreu sind. Klanglich hat aber selbst der aufmerksame Verbraucher selten die
Gelegenheit, die Marke genauer zu prifen.

Eine klangliche Nahe zweier Marken reicht fir sich alleine aus, Verwechslungsgefahr
annehmen zu lassen.

Ein Ausschlu3 der klanglichen Verwechslungsgefahr infolge des Sinngehalts einer Marke
kommt allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenuberstehenden Marken keine allzu
groRe klangliche Ahnlichkeit aufweisen aber zumindest eine davon einen deutlichen
Sinngehalt.

Die klangliche Zeichenéhnlichkeit ist selbst dann nicht unbedingt zu vernachlassigen, wenn
die streitgegenstandlichen Waren tatsachlich tberwiegend auf Sicht gekauft werden.



27 W (pat) 137/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 14 559

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und
Richterin am Landgericht Werner
beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers des angegriffenen Zeichens wird

zurlckgewiesen.

Grinde

Gegen die am 6. Marz 2006 angemeldete und am 17. August 2006 flr
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,
soweit in Klasse 18 enthalten

Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

eingetragene farbige (orange, rot, weil3, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 14 559




haben die Widersprechenden am 19. Dezember 2006 aus ihrer am 1. April 1996

angemeldeten Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 150151

DOC’S

die seit 31. August 1998 u. a. fur

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Waren aus Leder und
Lederimitationen, namlich andere, nicht an die aufzunehmenden
Gegenstéande angepasste Behaltnisse sowie Kleinlederwaren,
insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlusseltaschen; Haute
und Felle; Reise- und Handkoffer, Sacke, Beutel, Rucksacke,
Tragtaschen, Blcher- und Schultaschen (vorstehende Waren aus
Leder, Kunstleder, Textilien und Kunststoffen); Behaltnisse,
namlich Reisenecessaires (Lederwaren); Regenschirme, Sonnen-
schirme und Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre und

Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungssticke, insbesondere Sport- und Frei-
zeitbekleidung, Strickwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsacce-
soires, namlich Kopf-, Hals- und Schultertiicher, Schals, Kapuzen,
SchweilRbander, Handschuhe, Strumpfhosen, Socken und Giirtel,

Schuhwaren und deren Teile

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat das angegriffene Zeichen mit Beschluss vom 11. De-
zember 2008 aufgrund dieses Widerspruchs aus der Marke EM 150151 geldscht
und die dagegen eingelegte Erinnerung des Inhabers des angegriffenen Zeichens
mit Beschluss vom 10. Juni 2010 zurtickgewiesen. Dazu ist ausgefuhrt, durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Warenidentitat



verlangten einen groRen Markenabstand, den die Vergleichszeichen nicht
einhielten.

Die klangliche Verwechslungsgefahr kdnne nicht auRer Acht gelassen werden, da
Markenware im Bekleidungssektor nicht generell hochwertig sei und nicht nur auf
Sicht gekauft werde.

Der Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke sei nicht geeignet, die Verwechs-
lungsgefahr zu beseitigen, da DOC’S zwar bei schriftbildlicher Wahrnehmung ein
Verstandnis als ,Doktor* nahelege, nicht aber bei klanglicher.

Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Inhaber des angegriffenen Zeichens am
19. Juni 2010 zugestellt.

Er hat am 19. Juli 2010 Beschwerde eingelegt und dazu ausgefuhrt, bei den
kurzen Markenwortern reichten die gegebenen Unterschiede im Schriftbild und
Sinngehalt aus, eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen. Zudem prage der
Bildbestandteil des Entenkopfes das angegriffene Zeichen. DUX wirke daneben
aulRerdem als Abwandlung des englischen Wortes ,duck” fiir Ente.

Allein die klangliche Ahnlichkeit sei nicht ausschlaggebend. Die Waren wiirden
ausschlief3lich auf Sicht gekauft; der Vertrieb erfolge zu 100% Uber Internet und
Kataloge.

Die Abweichungen im einzigen Vokal wirden allerdings ohnehin Verwechslungen
ausschliefen.

Zudem handle es sich bei Bekleidung um Waren von erheblichem Wert; die
Verbraucher wirden besonders auf die Marke achten und auch kleinere Un-
terschiede erkennen.

Die Bedeutungen der Zeichen seien voéllig unterschiedlich. Die Widerspruchs-
marke sei ein Kirzel fir ,Doctor”, wahrend die angegriffene Marke auf eine Ente

verweise, was die bildliche Darstellung noch verstarke.



Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt sinngeman,

die Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und
den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 150 151

zurickzuweisen.

Demgegenuber beantragen die Widersprechenden,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie sind der Auffassung, bildliche Divergenzen traten hier hinter den klanglichen
Gemeinsamkeiten zurtick. Ein abweichender Begriffsinhalt trete klanglich nicht in
Erscheinung, zumal DUX keinerlei Bedeutungsinhalt aufweise. Die klanglichen

Ubereinstimmungen reichten aus, Verwechslungsgefahr zu begriinden.

1)
Da der Inhaber des angegriffenen Zeichens keine mundliche Verhandlung bean-
tragt hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne

mindliche Verhandlung entschieden werden.

2)

Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde des Inhabers des ange-
griffenen Zeichens hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht auch nach
Auffassung des Senats eine markenrechtlich relevante klangliche Verwechs-
lungsgefahr.

Auf den Widerspruch aus einer alteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, 8§ 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke unter anderem zu l6schen, wenn

zwischen beiden Zeichen die Gefahr von Verwechslungen besteht.



Zwischen den fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mal3geblichen Fak-
toren, also Ahnlichkeit zum Einen der Marken und zum Anderen der mit ihnen
gekennzeichneten Waren sowie Kennzeichnungskraft der alteren Marke, besteht
eine Wechselwirkung. So kann etwa ein héherer Grad an Ahnlichkeit der Waren
oder eine erhdhte Kennzeichnungskraft der alteren Marke einen geringeren Grad
an Ahnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR 2005, 1042 -
Thomson Life; BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone).

Nach diesen Grundsatzen hat die Markenstelle zutreffend die Verwechslungs-

gefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht.

a)

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Frage steht, ist bei der
Beurteilung der Warenahnlichkeit fir die Widerspruchsmarke von den im Register
eingetragenen Waren auszugehen. Darunter finden sich alle Waren des ange-
griffenen Zeichens, so dass Warenidentitat vorliegt.

b)

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner die Kennzeichnungskraft
der prioritatsdlteren Marke von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kenn-
zeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene.

Die Widerspruchsmarke DOC’S hat als durchschnittlich kennzeichnungskraftig zu
gelten. Anhaltspunkte fiir eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind ebenso
wenig ersichtlich wie fiir eine Minderung. Eine Bedeutung als ,Arzte* fiihrt im
Rahmen der streitgegenstandlichen Waren nicht zu einer beschreibenden Aus-
sage und damit auch nicht zu einer Minderung der Kennzeichungskraft und des

Schutzumfangs.

c)
Infolge der ungeschmalerten Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke und

der gegebenen Warenidentitdt mussten die Unterschiede zwischen den Marken



zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr sehr ausgepréagt sein. Die Ver-
gleichszeichen halten diesen erforderlichen Abstand in klanglicher Hinsicht jedoch

nicht ein.

aa)

Bildlich unterscheiden sich die Marken aufgrund der Schreibweise sowie der
graphischen Gestaltung des angegriffenen Zeichens ausreichend. Die Wider-
spruchsmarke weist die im angegriffenen Zeichen enthaltenen Bildelemente nicht
auf, und schriftbildlich weicht der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens
DUX von der Widerspruchsmarke DOC’S in der Buchstabenzahl ab. AuRerdem
weicht die Endung C'S sowohl von den runden Formen her als auch durch den
Apostroph vom X des angegriffenen Zeichens deutlich ab.

bb)

Zwar ist das angegriffene Zeichen als Wort-Bild-Marke eingetragen; enthalt eine
solche Marke aber aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr
wegen klanglicher Zeichenahnlichkeit in Betracht - anders als bei Marken, die nur
aus einer Graphik bestehen (BGH GRUR 2006, 60, lll.4.e - coccodrillo) oder bei
denen nur diese schutzfahig ist (vgl. BPatG Mitt. 2004, 315, 11.3.b - Frish).

Beim Zusammentreffen von Wort und Bild in einer Marke misst das Publikum
namlich hauptséchlich dem Wortbestandteil als einfachste und klrzeste Be-
zeichnungsform Unterscheidungskraft bei und benennt die Marke damit.

Mangels einer Kennzeichenschwéche des Markenteils DUX ist die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr nicht auf die Graphik beschrankt. Die lateinische Bedeutung
.Fuhrer* hat im vorliegenden Zusammenhang keine die Kennzeichnungskraft
schmalernde Wirkung, zumal sie nur wenigen Verbrauchern bekannt sein durfte.
Der Schriftzug DUX besitzt auch im Verhdaltnis zu der Graphik eine so hohe
Kennzeichnungskraft, dass die Graphik im Verhaltnis zum Wortbestandteil, der gut
zwei Drittel des Zeichens ausmacht, nicht dominant ist und nicht jede Gefahr einer
Verwechslung aufgrund von Ahnlichkeiten der in den zu vergleichenden Marken



enthaltenen Bestandteile DUX und DOC'’S in Bezug auf ihren Klang ausschlie3en
kann (anders EuG MarkenR 2005, 530 - Limoncello).

Insoweit stehen einander hier DOC’S und DUX gegenuber. Sie zeigen eine starke
Ubereinstimmung in der Aussprache, wobei die klangstarken Endungen jeweils
[ks] gesprochen werden. Die unterschiedlichen Vokale O (bei DOC’S) und, je
nachdem ob das Zeichen englisch oder deutsch ausgesprochen wird, A oder U
(bei DUX) fallen daneben in den kurz artikulierten, einsilbigen Zeichen kaum auf.
Der Beurteilung der klanglichen Ahnlichkeit von Wortern sind alle dem Sprach-
gefuhl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aus-
sprachemaoglichkeiten zugrunde zu legen. Die hier denkbaren Varianten der
Aussprache von DUX sind zu DOC'S jeweils klanglich sehr ahnlich. Die Vokale O

und A bzw. O und U sind namlich klangverwandt.

Die Waren richten sich zwar auch an Verbraucher, die sich nicht nur flichtig mit
den entsprechenden Angeboten befassen, sondern sorgféltiger als ein durch-
schnittlich aufmerksamer Verbraucher prifen und auswahlen. Trotzdem wird ein
grof3er und damit fir die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichender Teil
des angesprochenen Publikums die klanglichen Unterschiede nicht wahrnehmen.

Die Aufmerksamkeit ist zwar bei Uberlegten bzw. lange geplanten Erwerbs-
vorgangen ebenso gesteigert wir in Bereichen, in denen die Verbraucher, wie im
Modebereich, markentreu sind. Klanglich hat aber selbst der markenbewusste
Verbraucher selten die Gelegenheit, ohne Weiteres eine Wiederholung in An-
spruch zu nehmen, wahrend er optisch einen zweiten Blick auf die Marke werfen

kann.

cc)

Die gegebene klangliche N&he reicht fur sich allein aus, Verwechslungsgefahr
annehmen zu lassen. Fir die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechs-
lungsgefahr war es schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes aus-

reichend, dass in einer Richtung, Bild, Klang oder Sinn, ausreichende Uber-



einstimmungen bestehen. Dies gilt nach tGberwiegender Ansicht, der sich auch der
Senat angeschlossen hat (Mitt 2007, 79 - Martina), ebenso fur das nunmehr
anzuwendende Markengesetz (BGH GRUR 1959, 182 - Quick; GRUR 1992, 110 -
dipa/dib; GRUR 1992, 550 - ac-pharma; GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 1999,
733 - Lion Driver; GRUR 1999, 990 - Schlussel; GRUR 2003, 1044 - Kelly;
GRUR-2004, 79 - Zwilling/Zweibrider; GRUR 2004, 783 - Neuro-Vibolex/Neuro-
Fibraflex; GRUR 2005, 326 -il Padrone/il Portone; GRUR 2006, 60 - coccodrillo;
GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 714 sowie 719 - idw; GRUR 2008,
803 -Heitec; GRUR 2008, 903 - Sierra antiguo; OLG Kdln GRUR-RR 2007, 388 -
Ohne Dich ist alles doof; OLG Miinchen GRUR-RR 2008, 6 - BPI).

Die mit einer zu grof3zugig angewendeten Neutralisierung verbundene Reduktion
der Verwechslungsgefahr infolge klanglicher Zeichenahnlichkeit wirde zu einer
massiven Einschrankung des Markenschutzes fuhren, wie sie jedenfalls auf
nationaler Ebene weder aus praktischen Griinden geboten noch rechtspolitisch
wiunschenswert ist (Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rn. 183, 185).

Dass allein die klangliche Ahnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann,
bestétigt der Europaische Gerichtshof in der Zirh/Sir-Entscheidung (MarkenR
2006, 160). Soweit er in dieser Entscheidung zu einer Neutralisierung der
klanglichen Ahnlichkeit durch sonstige Unterschiede kommt, ist fraglich, ob er
insoweit von einer - zumindest auf den dort in Rede stehenden Waren- und
Dienstleistungssektoren der Klassen 3, 5 und 42 - generellen Neutralisierung der
optischen oder akustischen Ahnlichkeit durch den Sinngehalt einer der zur
vergleichenden Marken ausgeht, was friheren Entscheidungen (vgl. EuUGH GRUR
1998, 387 - Sabél/Puma; GRUR Int. 1999, 734 -Lloyd) widersprechen wiirde. Ein
Ausschluss der Verwechslungsgefahr infolge des erkennbaren Sinngehalts einer
Marke kommt daher allenfalls in Betracht, wenn die einander gegentberstehenden
Marken keine allzu groRe klangliche Ahnlichkeit aufweisen, aber zumindest eine
davon einen deutlichen Sinngehalt (so wohl auch EuGH GRUR 2006, 237 -
Picasso; Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,, 8 9 Rn. 182) Angesichts der

hier vorliegenden hochgradigen klanglichen Ahnlichkeit vermdgen die Sinngehalte



-10 -

der Vergleichsmarken (Arzte bzw. Enten bzw. lat. Fihrer) die Verwechs-
lungsgefahr nicht zu neutralisieren. Der unterschiedliche Sinngehalt kann namlich
nicht zum Tragen kommen, weil die angegriffene Marke akustisch wie die
Widerspruchsmarke wahrgenommen wird. Damit vermag das Publikum beide
Zeichen nicht anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzu-
grenzen, weil es die Marken infolge Verhdrens mit demselben Sinngehalt
wahrnimmt.

Hier kommt hinzu, dass der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens DUX in
der deutschen Sprache keine Bedeutung hat. Auch sind weder das lateinische
,dux® (FUhrer) noch die Namen einer Stadt in Bohmen und diverser Kiinstler in
Deutschland allgemein bekannt. Ohne die Graphik des Entenkopfes tritt auch die
englische Bedeutung nicht sehr deutlich hervor. Gleiches gilt fir DOC’S ohne den

klanglich ja nicht in Erscheinung tretenden Apostroph.

Auf die durch den Inhaber des angegriffenen Zeichens beabsichtigte Vertriebsart
kann es schon deshalb nicht ankommen, weil diese durch die Markenanmeldung
nicht festgelegt ist und sich jederzeit andern kann. Die klangliche Zeichen-
ahnlichkeit ware vorliegend aber selbst dann nicht zu vernachlassigen, wenn die
streitgegenstandlichen Waren tatsachlich Uberwiegend auf Sicht gekauft wirden
(BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2005, 326 -il Padrone/il Portone;
GRUR 2008, 714 sowie 719 - idw; Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 9
Rn. 188). Dem Kauf auf Sicht gehen namlich oft muindliche Nachfragen,
Empfehlungen, Werbespots und Bestellungen voraus, wobei es jeweils zu
klanglichen Verwechslungen kommen kann (vgl. BPatG, Beschluss vom
7. Marz 2007, Az: 29 W (pat) 34/05 - Vatan/SatAn; Beschluss vom 20. Februar
2008, Az: 24 W (pat) 105/05, BeckRS 2008, 03284 - medec/medac).

Zudem wird bei einer nur optischen Wahrnehmung einer Marke auch deren
klanglicher Charakter unausgesprochen aufgenommen, was die Erinnerung an
klanglich ahnliche Marken wecken kann. Die klangliche Verwechslungsgefahr

beruht insoweit nicht auf unmittelbarem Horen, sondern auf ungenauer Erinnerung
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(BPatG BIPMZ 1981, 412 - evit/Elit; GRUR 1998, 59 - Coveri; Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., 8 9 Rn. 188 m. w. Nachw.).

3)
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8§ 71 Abs. 1
MarkenG).

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Me



