Kachschlagewerk: Ja
Amtliche Sammlung: ja (teilweise)

VwiG § 4 Avs.2, 3, §§ 5 Abs.4, 13 Abs.3. 3%; PatG 9 417 b, 4% bk
derma

In zeichenrechtlichen Widerspruchsverfahren kann die Pe~

hauptunyg, ein von Hause aus schutzunfdhiger Restsndteil

des Viiderspruchszeichens habe sich im Verkehr als Kenn-

zeichen der Viaren des VWidersprechenden durchgesetzt, grund-

sidtzlich nicht bveriicksichtigt werden.

Eine Ausnahme gilt fiir den Fall, duB diese Durchsetzung

tereits in einem den Zeichenbestandteil tetreffenden Ein-
tragungsverfahren festgestellt worden ist.

BGH, Beschl. v. 13. November 1964 - Ib zB 11/63 -

Bundespatentgericht
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Verkiindet am

14, November 1964

Zb,9 Justizangestellter
Urkunésteamter

der Geschidftsstelle

BeschlulB

— . G G S — S o ol Gy v G g P S e ey

In der tiarenzeichensache

der Firma KD rEENNED- und 'I_
. "GP & SE@D covH, KON .

A . @, zesetzlich vertreten durch inre Ge-
schiftsfiihrer Dr. Kurt W. und Direktor Wwalter
S_s Lol --

widersprechende und kechtsbeschwerdefiihrerin,
- vertreten durch: kechtsanwalt Ir. D -
gegen

die Firma MR covd, StGIEID-B, Sch@Pstr. @,
resetzlich vertreten durch ihre Geschdftsfiihrer

Dr. Dr. Relf Eduard Mugj D und Harmen
Henricus H{P.

Anmelderin und hechtsbtescnweirdegegnerin,

- vertreten durch: kechtsanwalt Ur. (IS -

hat dexr It~Zivilsenat des Bundesgerichtshcfs auf
die miindliche Verhendlung vom 13. Novemwner 7964
unter Mitwirkung der Bundesrichter Jungbtluth,
Pehle, Dr. Sprenkmenn, Dr, Mosl und ALff

beschlossen:

Die kechtsbeschwerde gegen den Beschlufi
des 24. Senats (Warenzeichen~Reschwerde-
senats I) des Bundespatentgerichts vom
1%. Januar 1963 wird auf Kosten der
hechtsbeschwerdefilhrerin zuriickgewiesen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

— . — Y —— g y—

I. Die kRechtsbeschwerdegegnerin, die pharma-
zeutische und chemische Erzeugnisse vertreibt,
hat beim Teutschen Patentamt am 22. November

1958 ein VWarenzeichen fiir "medizinische und kos-
metische Haut- und Haarpflegemittel, insbesondere
Puder, Cremes, (Ole, Seifen, Shampoo und Haarwas-
sexr"angemeldet. Das Zeichen gibt das Rild einer
aufgeklappten Faltschachtel wieder, die an mehre-
ren Stellen mit dem Worte "Babyderm" beschriftet
ist. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin
das ‘Viarenverzeichnis auf "medizinische und kos-
metische Hautpflegemittel, ndmlich Kindercreme"
beschrinkt.

Gegen die am 3%, Juli. 1959 bekanntgemachte An-
meldung hat die kechtsbeschwerdefiihrerin, die

eine PONENES- und TN vetreibt,
am 0, Oktbber 1956 aufgrund mehrerer fir sie ein-
getragener Warenzeichen VWiderspruch erhoten. Im
Beschwerdeverfahren hat sie nur noch den Wider-
spruch aus dem Zeichen "Kaloderma" (Nr. 339 528)
verfolgt, das seit dem 26. August 1895 besteht.

Die Priifungsstelle fiir die Warenklasse 34 hat
die ‘Utereinstimmung des angemeldeten Zeichens
mit den Zeichen der Widersprechenden, namentlich
auch mit dem Zeichen "Kaloderma', verneint.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Wider-
sprechenden ist durch BeschluB des 24. Senats
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(L.urenzeichen-Reschwerdesenats I) des vundoe-—
gatentgerichts zuriickgewiesen viorden. Gegen
diesen BeschluB richtet sich die hechtsbeschwer-
d¢, die der Beschwerdesenal wegen der grundsiéitz-
lichen Eedeutungz der in dem Beschlufl verneinten
Frage zugelassen hat, ob im patentamtlichen
und/oder patentgerichtlichen Verfahren die Be-~
havptung des Widersprechenden zu beriicksichtigen
sei, daB ein = nach der Auffassung des Patentamts
und des Bundespatentgerichts an sick nicht schutz-
fihiger - Bestandteil des %iderspruchszeichens

. L e
. R -
sich im Verkehr durchgesetzt habe. =

. e
II. 1. a) Der Beschwerdesenat ist der Prifungs-
tgtelle darin beigetreten, daB unmittelbare Ver-
wechslungen des Kennwortes "Eabyde;h" in dem an-
zerieldeten Zeichen mit dem Widerspruchszeiéﬁén
"Kaloderma" im klanglichon und wortbilélichen
Gesamteindruck nicht zu besorgen seicn. Der Ahn-
lichkeit der vortendungen "~derm" und "-derma®
allein, so0 hat es dargelegt, sei kéine entscﬁ§i~
dungserhebliche Bedeutung beizﬁmessén;ﬂDas viort
"Derma", das altgriechische Wort fur "Haut". stel-’
le fiir die hier in TFrage stehenden Hautpflege-
mittel eine viarenbeschreibende Fachtezeichnung
dar und sei deshalb uls eine dem Verkehr freizu-
haltende Restimmungs- und Beschaffenheitsangabe
wiederholt gemal § 4 Abs. 2 Nr. * W2G von der
Zintragung in die Warenzeichenrolle ausgeschlos-
sen worden. ¥enn es auf Wwaren bezogen werde, bei
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denen der RBegriff "Haut" teschreibend wirke, sei
‘dieses wort in seiner warenbeschreibenden Bedeu-
tung zuch weiten Kreisen des Verkehrs bekannt.
Eei einem anderen Teil des Verkehrs werde es,
selhst wenn seine genaue Bedecutung nicht erfait
werde, zumindest den Eindruck hervorrufen, daB
es sich um ein warenbeschreibend getrauchtes
Yort handele. Dies gelte auch dann, wenn das
%ort nicht adjektivisch, sondern als Zeichen-
bestandteil verwendet werde. Gerade auf den
Varengebieten der Arzneimittel und Korperpflege-
mittel seli es eine beliebte und bekannte {bung,
Fachworter zur Zeichenbildung heranzuziehen.
Yir waren der Klassen 2 und 34 beispielsweise
seien 50 den Bestandteil "“derma" oder "“derm"
enthaltende Viortzeichen eingetragen, die aus-
weislich der "hoten Liste" teilweise auch im
Verkehr benutzt wilrden. Arzneimittel und Kor-
perpflegemittel sté&nden sich dabei so nshe,
dal3 der Verkehr eine Eachbezeichnung, die auf
dem einen Gebiet gebraucht werde, bei einer Ver~
wendung auf dem anderen VWarensektor in dem glei-
chen Sinne verstehe. Hiernach sei nicht zu erwar-
ten, daB ein CGrofiteil des Verkehrs wegen der
Heranziehung des Fachwortes "derm(a)" das Kenn-
wort des angemeldeten Zeichens fiir ein vom Gegen-
- Zzelchen atgewandeltes, weiteres Zeichen der Wi-
dersprechenden halten oder irgendwelche betrieb-
lichen Zusammenhinge der Zeicheninhaber vermuten
werde.
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) Ireilich lassec sich nicht. ausschlieBen, daf3
2in ehenfalls noch beachtlicher Teil der breiteren
Kéduferschichtcen weder die Bedeutung des Zeichen-
bestandteils "-derma" als Fachwort (= Haut) kenne
noch den zindruck gewinnen werde, das V¥ort weise
auf eine Eigenschaft der Ware hin. Dieser Teil

des Verkehrs werde den Bestandteil '"derma" als
willkiirlich gebildet empfinden. &r werde dann aber
nach seinem natiirlichen Sprachgefiihl das Widerspruchsg-
zeichen als ein aus vier Silben zussmmengesetztes
Phantasiewort, das Kennwort des angemeldeten Zei-
chens dagegen als eine Wortbildung aus dem Stamm_
wort"Baby" und der klanglich an die bekanntereg,S5il-
be "therm" erinnernden Endung "derm" auifdssen°
Bel dieser Betrachtungsweise sei.trotz der Viieder-
kehr der Buchstabengruppe ngerm"-.in beiden Zeichen
keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diesesiﬁraebnis
stehe im Einklang mit der tisherigen-® patﬂnhamtll—
chen hechtsprechung, in der die Uberelnstlmmung
des widerspruchszeichens 339 528 mit verschﬁede—
nen anderen angemeldeten, die Bestandteile ﬁderm"
oder “"derma" enthaltenden Zeichen 1beispielsweise
"Cosmadermal", Kleenoderm", "ﬂOBMADERM" YEPhIS-
£0DbEiSA™) , aber auch die Ubereinstimmung sonsti-
ger Zeichen dieser Art ( z.B. "Iloderm" und
"Hidroderm") verneint worden sei.

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, so
fghrt der Beschwerdesenat fort, konne allerdings
moglichewroise anders ausfallen, wenn das Vorbringen
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der Wwidersprechenden zutreffe, das Viderspruchs-
Zeichen habe eine derart groBSe Verkehrsgeltung
erlangt, daB diese Verkehrsgeltung auf den Be~
standteil "-derma" ausstrahle, der daher auch in
der verkirztcn Fassung "derm" bereits als ein
Hinweis auf den Geschdftsbetrieb der VWiderspre-
chenden gewertet werde. Mit diesem Vorbringen
konne die Widersprechende indessen im vorliegenden
Widerspruchsverfahren-nicht gehtrt werden. Sie
leite damit ihre Berechtigung zum ¥iderspruch

aus einem auderzeichenrechtlichen Sondertatbe~
stand, nédmlich aus der Kennzeichnungskraft eines
Zeichenbestandteils infolge besonderer Benutzungs-
verhZltnisse her. Zur Priifung solcher wettbewerbs-
rechtlicher Tatbestiénde sei das Widerspruchsver-
fahren, das als vereinfachtes und beschleunigtes,
auf zeichenrechtliche Fragen beschrédnktes Verfah-
ren die Zahl der zivilgerichtlich zu entscheiden-
den Kollisionsfglle mindern solle, nach seinem
zweck und seiner gesetzlichen Ausgestaltung we-
der vorgesehen noch geeignet. Solange die Ver~
kehrsdurchsetzung nicht zu einem Zeichenschutz
nach § 4 Abs. 3 WiG gefiihrt habe, was bei dem
Vorte "derma" nicht der Fall sei, ktUnne sie viel-
mehr nur im ordentlichen Proz2»8 vor den Zivil-
gerichten geltend gemacht werden.

Dabeil kdnne unentschieden bleiten, ob der Durch-
sctzungseinwand ausnahmsweise auch im Wider-
spruchsverfahren Beachtung finden konne, wenn

die Durchsetzung ohne Schwierigkeiten aus Unter-
lagen eines Eintragungsverfahrens nach § 4 Abs.3 WZiG
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zu entnehmen sei. Die Durchsetzung des Zeichen-.
bestandteils "derma" durch die Viidersvrechende

sel némlich in einem solchen Verfahren noch

nicht festgestellt worden. Sie sei auch nicht
unstreitig. Vielmehr habe die Anmelderin das Vor-
btringen der Viidersprechenden bestritten und ihrer-
seits behauptet, seichen mit dem Bestandteil
v"derma" bzw. "derm" wiirden im Verkehr fir gzleiche
oder zleichartige Viaren in erheblichem Umfange
benutzt. Der Sachverhalt lasse sich daher in die-~
sem Punkte nicht ohne weitere, nicht elnfach durch-
zufithrende Ermittlungen und Bewelsernebungeh _
kldaren, fiir die das Widerspruchsverfahren nichi
geschaffen sei., o

III. 1. Die kechtsbeschwerde besnstandet in -
erster Linie, daB der Beschwerdesenat das Wort
"Derma" als eine warenbeschreibende: Eachbezelch-
nung gewertet hat, fiir die ein Irelhalbebedurxnlo
bestehe und die daher nur im Falle ihrer Durch-
sctzung als Kennzeichen fiir Waren eines besﬁimm«
ten Betriebes schutzfihig sei.. Sie meint, der Be-
schuérdqsenat habe hierbei unter Verletzung

der §§ *3 abs. 3 ViZG, 47 b, 41 h PatG das von

der Viidersprechenden vorgelegte, in esinem Zivil-
rechtsstreit der Widersprechenden zegen einen
Dritten eingeholte Gutschten des Instituts fur
Lemoskopie in Allensbach unberiicksichtigt ge-
lassen, mit dem die Widersprechende hatte duar-
tun wollen, daB die Worte "derm" und "derma" der
Masse der befragten Personen als Warenvegriif,
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insbesondere als Hinweise auf "daut" vollig un-
bekannt seien. '

2. Abgesehen hiervon hate der Beschwerdesenat
verkannt, daf bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr stets von dem Gesamtzeichen auszugehen
sei, in dem auch ein warenbeschreibender 7%Teil
betriebskennzeichend wirken konne. Der Beschwerde-
senat hdtte deshalb die Verwechslungsgefahr zu-
mindest nicht verneinen durfen, ohne sich mit der
krage der iiberragenden Durchsetzung des Viderspruchs- '
zeichens zu befassen, die sich aus dem erwdhnten
Gutachten und dem von der VWidersprechenden eben-
falls iiberreichten Gutachten der Gesellschaft

fiir Konsunforschung ergebe. Die vom Beschwerde-
senat angewendete, die Zeichen zergliedernde Be-
trachtungsweise sei demgegeniiber verfehlt; statt-
dessen hiitte gepriift werden miissen, ob fiir den
Verkehr nicht die Annahme nahe liege, der die
Betonung tragende und eigentlich kennzeichnen-

de Bestandteil "derm" in "Kaloderma" sei in dem
Zeichenwort "Babyderm" benutzt worden, um ein
neues, auf die spezielle Verwendung des Erzeug-
nisses hinweisendes Zeichen desselben Zeichen-
inhabers zu bilden.

3. Die Rechtsbeschwerde ist der Auffassung, daf
es bel RBeriicksichtigung dieser von ihr erhobenen
Beanstandungen auf die Ausfilorungen des Beschwer-
desenats iiber die Grenzen der Prifungspflicht
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im jiiderspruchsverfahren im vorliegenden Falle
nicht ankomme. Sie tritt aber unter Bezugnahme
auf dic kEntscheidung BGHZ 39, 266 -~ "Sunsweet"
auch diesen Ausfiihrungen entgegen und riigt
auch insoweit unter anderem die Verletzung der
§% 13 Abs. 3 WZG, 47 b, 4? h PatG.

IV. Die Angriffe der hechtsbteschwerde kdnnen
keinen Erfolg haben. '

1. a) s begegnet keinen rechtlichen Bedenkén;
vienn der Beschwerdesenat angenommen hat, hei degkj
liortbestandteilen "derma™ und “derm" handele” es
sich von Hause aus um warenbeschreihende ingaben,
die fiir sich allein nicht eintraguﬂééféhig seien
und auch in der Verwendung als Bestandteile von
arenzeichen fir den Verkehr grundsdtzlich frei-

- gehalten werden miiBten. In diesem Zusammenhﬁhg
isl nicht entscheidend und brauchte daher vom:
Beschwerdesenat nicht gepriift zu wexden, ob”die
Masse der Verbraucher die beiden:wOriteile in
ihrer Bedeutung kennt, oder ob sie sich, wie die
vYiidersprechende unter Bezugnahme auf die Ergeb-
nisse der beiden Verkehrsbefzagungen geltend
macht, hieriiber keine Vorstellung gebildet hat.
Zahlreciche als Restimmungs-~ oder Beschaffenheits-
angaben dienende Fachbezeichnungen werden dem
nreiten Verbraucherpublikum in ihrer Redeutung
nicht onne weiteres geldufig sein, ohne daB
2llein deshalb schon ihr warenbeschreibender
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Charakter und ein etwa daraus sich ergebendes
ireihaltebediirfnis verneint werden kénnten. Die
varenbeschreibende Bedeutung kann zwar dadurch
verioren gehen, daB die Bezeichnung sich im
Verkchr als Kennzeichen der Waren eincs Unter-
nehmens durchsetzt (§ 4 Abs. 3 WZG). Der bloBe
Unstand indessen, dafl jene Bedeutung nur einem .
~ zahlenmdBig mdglicherweise nicht iiberwiegenden -
Teil des Verkehrs bekannt ist, wdhrend die Begeich-
nung dem ibrigen Teil des Verkehrs begrifflich
iitterhaupt nichts, sagt, kann an der Eigenschaft
der Bezeichnung als einer freizuhaltenden Be-
stimmungs— oder Beschaffenheitsangabe nichts
iindern. Ler hechtsbeschwerde muB dabei entgegen-
gehalten werden, daf die Teile des Verkehrs,

die den Sinn der %ortbestandteile "derma" baw.
"derm" als iinweis auf "iaut" erfassen, also
vornchmlich die im Heilwesen tétigen und die

an der Herstellung und am Vertrieb von Hautpfle-
genitteln beteiligten Verkehrskreise sowie
dariiber hinaus alle Personen mit entsprechender
Allgemeinbildung, in ihrer Gesamtheit keineswegs
als unbeachtlich angesehen werden kignnen, auch
wenn bei der Verkehrsbefragung durch das Institut
fir Demoskopie Angehdrige dieser Verkehrskreise
nicht oder nur vereinzelt angesprochen worden
sein sollten. Ein Freihaltebediirfnis ist aber
jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein solcher
nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs die in
Betracht kommende Kennzeichnung in der in krage
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stehenden Verwendung ihrer otjektiven Redeutung
entsprechend als beschreibende Angabe versteht,
und wenn es vom Standpunkt namentlich der Fach-
kreige aus notwendiz erscheint, daB die Kennzeich-
aung in dieser Redeutung ungehindert tenuvtzt wer-
den kann (BGH GRUR %963, 630, 63?1 - Polymar /
Talymer; Baumbach-Hefermehl, Wettbevierbs- und
%srenzeichenrecht, &. Aufl. § 4 WZ&G Anm. 36).

Der Beschwerdesenat hat diese Voraussetzung fir
die Vortteile "derma" und “derm" aufgrund ihres
von ihm festgestellten tatsidchlichen Gebrauchs

in kachwortern und ¥Warenkennzeichnungen iurjéen
hier vorliegenden Fall bejaht, daf sie in bezug
auf Waren der Klassen 2 und 34 benutzt werﬂen,_
vtel denen der Begriff "Haut" warenbeschreibend -
wirkt. Dieser Reurteilungy, die iﬁﬁEinklang mit-
der stidndigen und einheitlichen patentamilichen
Pruxis steht, kann sus hechtsgrunden nlcnt enL~
gegengetreten werden. d

b) 4nders gls in dem in BGH GRUR 1963, 650 -
Polymar/Polymer -~ entschiedenen Falle, daB der
Einwand des Freihaltebediirfnisses gegenuber
und damit die hecntsoestandlgkelt des Zeichens
Uberhaupt geleugnet wird, ist dieser Einwand
im Widerspruchsverfahren zuzulassen, wenn er
sich nur gegen einen warenbeschreibenden Be-
standteil des Zeichens richtet, fiir den im

Eintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung
nichi festgestellt worden ist; denn in dieser
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Feschrénkung wird mit dem Einwand die durch die
Eintragung anerkannte Schutzfihigkeit des Wider-
cpruchszeichens als solchen nicht in Zweifel ge-
zogen, von der im Widerspruchsverfahren auszu-
Zehen ist, bei deren Priifung im Eintragungsver-
fahren aber der beschreibende Bestandteil gerade
auBer Betracht zu bleiben hatte.

c) Dem BReschwerdesenal ist nach alledem darin
beizupflichten, daB eine Verwechslungsgefahr

des Zeichenwortes "Babyderm" in dem angemeldeten
Zeichen mit dem Widerspruchszeichen “"Kaloderma"
dann, wenn sie allein aus dem Zeichenbestandteil
"derma" hergeleitet wiirde, den Widerspruch nicht
wiilrde rechtfertigen kdnnen, sofern nicht - was
spdter zu erdortern sein wird -~ dieser Bestandteil
des Widerspruchsgeichens fiir sich allein als Hin-
weis auf das Unternehmen des Widersprechenden durchgesetzt
worden wire und diese Durchsetzung im Y%iderspruchs- '
verfahren beriicksichtigt werden miiBte (vgl. § 4
Abs. 3 ViG).

2. Damit eriibrigt sich allerdings nicht die
Priifung, ot die Zeichenworte unabhiéingig von der
Lehsupteten Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils
"derma" nach ihrem fiir die Beurteilung maBgebenden
Gesamteindruck gleichwohl verwechselbar sind. Im
Ranmen des Gesamteindrucks kdnnen dabei die En~
dungen "derma" und "derm" auch dann nicht vollig
vernachléesigt werden, wenn "derma" sich nicht
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als Herkunftshinweis durchgesetzt hat; denn wenn auch

im Grundsatz Bestandteile eines zusammengesetzten Zel-
chens, die flr sich allein schutzunfihig sind, bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberiicksichtigt
bleiben miissen (BGHZ 21, 182, 186 - Funkterater; EGH
GRUK 1960, 83, 88 -~ Nihrbier), 50 ist es doch denkbvar,
daB durch sie der Gesamtoindruck mitbeeinfluBt wird

(PGH vom 12. Oktober 1962 -~ I ZR 19/61). Der Beschwerde-
senat hat.diesen Umstand entgegen der Ansicht der Rechts-
beschwerde nicht verkannt, sondern die Verwechselbarkeit
der Zeichenworte "Babyderm" und"Kaloderma" nach dem Ge-
samteindruck ausdriicklich untersucht. Da g@i*@ieser Un~-
tersuchung eine etwaige Verkehrsdurchset?ungﬂgés Be-
standteils “"derma" auBer Betracht zu bléiben hatte,
verstiefl es nicht gegen Verfahrens#orschriften, wenn

der Beschwerdesenat auch in diggém Zusammenhang nicht
auf die Ergebnisse der den Uberreichten Gutachten zu-
grunde liegenden Verkehrsbefragungen eingegangen ist;
denn diese Ergebnisse kdnnten erst Bedeu%ﬁng erlangen,
wenn die Zeichenworte auch dem Gesamteindf@ck nach nicht
verwechselbar sind und die Entscheidung dgher allein

von der Verkehrsdurchsetzung:des.ﬁhstandteils "dermag"

in dem Zeichen "Kaloderma' abhinge, die durch die Gut-
achten dargetan werden soll. |

a) Was den Gesamteindruck der Zeichenworte anbelangt,
so ist dem Reschwerdesenat beizustimmen,.WEnn er die
Verwechslungsgefahr vorweg fir diejenigen beiden Grup-
pen von Verkehrsbheteiligten verneint hat, die in den
¥achworten "derma' oder "derm" entweder den Hinweis
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auf das deutsche Vort "Haut" oder doch wenigstens all-
semeln einen Hinwels auf eine LKigenschaft der Wware er-
zennen. Auf diese Verkehrskreise kann der Zeichenbe-
stgndteil "derma' vzw. "derm'" auch im hahmen des Gessmi-
bildes der Zeichen keinesfalls betriebskennzeichnend
virken. Die weiteren Zeichenbestandteile ("Kalo-" tzw.
"gby-"). aber haven, wie in dem angefochtenen Beschluf
rechtsfehlerfrei dargelegt wird, nach Schriftbild, Klang
und Sinn keine Beriihrungspunkte.

%) Unabhdngig hiervon hat der Beschwerdesenat die Ver-
wechslungsgefahr, und zwar richtig die im engeren wie

die im weiteren Sinne (vgl. BGHZ %9, 266, 270 und Leit-
satz 1 - "Sunsweet"), weiterhin fiir die von ihm eben-
folls uls nicht unbeachtlich angesenene dritte Gruppe

von Verkehrsbeteilizten gepriift, die in den Bestandtei-.
len "derma" oder "derm" btlofle Phantasiebildungen er-
blickt. Auf die Angriffe, mit denen die hechtsteschiwer-
de sich gegen die Periicksichtisung der beiden ersten
ruppen wvendet, kommt es daner nicht an.

Auch die vom Feschwerdesenat vorgenommene Beurteilung
unter dem Blickwinkel der dritten Gruppe kann aus Rechts-
grinden nicht beanstandet werden. Bedenken kionnten sich
allerdings insofern ergeben, als in dem angefochtenen Be-
schlu an zwei Stellen von einem "Vergleich" der beiden
sich gegeniiberstehenden Zeichen gesprochen wird. Dies
konnte den Anschein erwecken, als habe der Beschwerde-
senat angenommen, der Kdufer habe die mit den beiden
Jeichen versehenen Erzeugnisse gleichzeitig vor fugen

und konne die Zeichen alsdann unmittelbar miteinander
verzleichen. Eine‘solche Betrachtunzsweise wdre rechtlich
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verfehlt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

hat vielmehr von der srfahrungstatsache auszugehen,

daB die Zeichen im Verkehr jedenfalls im kegelfalle
nicht nebeneinander auftreten, also keinen unmittel-
baren Vergleich gestatten. ke ist deshalb auch im
VWiderspruchsverfahren zu untersuchen, ob der Betrachter,
der das Widerspruchszeichen fliichtig in sich aufgenom-
men hat, aufgrund seiner mrinnerung beim spiédteren An-
klick des angemeldeten Zeichens der Gefahr einer Ver-
wechslung der Zeichenworte unterliegt, sei es, daB er
diese Worte fiur identisch hiélt oder doch die damit ge-
kennzeichneten Waren demselbten Betrisbe zuschreibt,

sei es, dafl er zumindest engere Be21ehungenf2w1schen
den Betrieben vermutet, aus denen die Waren stdmmen.

Die Griinde des angefochtenen Beschlusses‘Lassen_1ndes—
sen in ihrem Zusammenhalt erkennen, daB der Beschwerde-
senat ungeachtet der gewidhlten Aﬁgdrucksweise diesen
grundsatz beachtet und die Untersuchung zudtreffend
darauf abgestellt hat, wie die Angehtrigen des Verkehrs-
xreises, dem der Bestandteil "derma" dem Slnngehalt
nach nichts zu sagen vermag, aufgrund ihres natiirlichen
Sprachgefilhls das Widerspruchszeighen in de} Erinnerung
behalten, und wie sgie aufgrund dleqer Grinnerunxz das
Kennwort des angemeldeten Zeichens suffassen. Der Be-
schwerdesenat hat dabei nicht, wie die Kechtsbeschwerde
meint, eine zergliedernde Betrachtung an die Stelle der
getotenen Priifung des Gesamteindrucks gesetzt. Er hat
die beiden Zeichenworte nur zu dem Zweck in ihre Bestand-
teile zerlegt, um den natiirlichen Silbenzusammenhang
und SprachfluBl zu veranschaulichen, der fiir den Gesamt-
eindruck jenes Verkehrskreises den Ausschlag gibt. Hier-
gegen ist rechtlich nichts einzuwenden. Die Auffassung



- 6 -

des Beschwerdesenats, daB danach die (bereinstimmung

der Zeichen in der Buchstakenfolge "derm" auch fiir die-
sen Verkehrskreis keine Verwechslungsgefshi begriinde,
18kt keinen kechtsfehler erkennen: Eine unmittelbare
Verwechslung der Zeiehén scheidet wegen der grundlegen-
den Abhelchungen it den Bestandtellen "KaIc-" und "Baby-"
ven varnenerein aus. Sle w1rd audh von der W1der3prechen—
Jofahr konntg aleo nur- dadureh begrundet werden, daB
enuwcder d@é aqgemeldete Zelchen fur ¢ine Abwandlung
dey %1der8pruchezelchens gehdlten oder vermutet wird,
4w1bchen dén Zelcheninhaberlnnen bestanden betrlebllche
Zuaammethnge.'ﬁei der Vernelnung dleser belden Mowllcn—
keiten: hagt der Besdhwerdesenat das ents cheidende Gewicht
darauf- gelegt, daB der Durchnchnlttsbetrdchter, der die
Dedeutung des. WOrtes'"Derma" nicht kenne,,das “1dersprucns~
zeichen . als e;n‘aus_den Silben "ka", "lo", "der™ und "ma"
bestehendes Phaniaéiéworf:ohﬁe'bestimmten“sinngehalt
empfinde,‘wéhrgnd in ‘dem angemeldeten Zeichen das Vort
"Baby" einen jedermani-gelidufigen Begriff wiedergebe

und die Endung "—derm" gegenﬁber n.derma" verkiirzt sei,
wodurch sich der Sprachrhythmus der Bezelchnung verandure.
Die Viurdigung der hier" hexvorgehobenen Unsténde durch
den Beschwerdesenat steht im Elnklang mit den in der
kechtsprechung des Bundesgerichtshofs fir die ¥rage der
Verwechslungsg efahr ‘entwickelten Peu1t011ungSJ1und&atzen.
Sie liegt im ub115en weltgehend auf tatsdchlichem Gebiet
und ist insoweit der hechtsbeschwerde nlcht zugédnglich.
Jedenfalls rcchtiertlgen jene Umstande zumindest in ih-

- rer Gesamtheit den Schluf, daB die belden Zeichenworte
nicht verwechseltar sind. Dies gilt auch fiir den Fall,
dall dem \iiderspruchszeichen als ganzem eine starke
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Verkehrsgeltung zugebilligt wird. Gegen die Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens
spricht dabei schon vorweg die Erwdgung, daB das charak-
teristische Merkmal eines Zeichens, welches bel etwaigen
Serienzeichen den Zeichenstamm.zu bilden natte, im Zwei~
fel ﬁberhaupt nicht in einem fiir sich sllein schutzun-
fshigen Bestandteil gesehen werden kann (RGH GKUR 1964,
28, 30 -~ Electrol). Zu Unreeht glaubt die kechtsbeschwex-
de einen Widerspruch darin zu sehen, daB der BReschwerde-
senat bei der Erdrterung des warenteschreitrenden Chiarak-~
ters der jeweiligen zweiten Vorthiélfte die Begtandteile
“jerma" und “"derm" gleich behandelt, dageven.ggi der
Priifung der Verwechslungsgefahr das Fehlen des Eqdvokals
ng" in vderm" als eine der rechtlich in Betracht zu
ziehenden Abweichungen gewertet hat., Die kechtsbeschwer—
de 1d8t hier auBler acht, daB der Beschwerdesenat bei

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im éérliegendén
Zusammenhang gerade von dem Verkehrskreis. ausgeht dem
die warcenbeschreibende Bedeutung, in der die- End81lben
lirereinstimmen, nicht geldufig ist und. der 1n;d1esen
Silben mithin nur Phantasiebildungen :erblickes kann.

5.) Da der Beschwerdesenat nach slledem mit rechi-
lich nicht angreifbarer Begriindung die Uvereinstimmung
(Verwechselbarkeit) der beiden Zeichenworte nach ihrem
Gesamteindruck auch fiir den ¥all verneint hat, daB im
Kahmen dieses Eindrucks der Bestandteil "derma" im
Viiderspruchszeichen mitberlcksichtigt wird, héngt die
Entscheidung davon ab, ob, wie der angefochtene Re-
schlu es ausdrickt, die Widersprechende fiir das Wider-
spruchszeichen eine auf den von Hause aus schutzunfihigen
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Testandteil "derma" ausstrahlende Verkehrsgeltung errungen
hal, die so stark ist, dsf bereits die verklirzte tndunz
"d2rm" in einem anderen, im liorigen nach Schriftrildg,

flang und Sinn vollig abweichenden Zeichen die Zefuhr

von Verwechslungen im engeren oder weiteren Sinne herauf-
beschwort. Angesichts der Verschiedenheiten hei den sonsti--
gen Zeichenbestandteilen und der Verédnderung auch des
livereinstimmenden Teils durch Vieglassung des Endvokals "a"
in "Babyderm" wiirde dies voraussetzen, dal der warenbe-
schreibende Zeichenbestandteil "derma" fiir sich sallein
schon den Charakter eines Hinweises auf die Herstellerin
von "Kaloderma" angenommen ndtte (vgl. PGH GRKUk 1957,

339, %41 - Venostasin). Dann muB jedoch vorweg die -~ vom
Reschwerdesenat verneinte - krage beantwortet wewrden, in-
vwieweit eine vom %idersprechenden behauptete Verkehrsdurch-~
setzung eines von Hause zaus nicht schutzfidhigen Restand-
teily des Widerspruchszeichens einer Priifung im patent-
amtlichen Widerspruchsverfahren idberhaupt zuginglich ist.

&) In dem Beschluf BGHZ 39, 266 -~ "Sunsweet", auf gden
die Hechtsbescuwerde sich fiir ihren Htandpunkt beruft,

hat der erkennende Senat wedexr diese noch die allgemeinere
Iraxzc entschieden, ot die sogensnnte Benutzungslage Uber—
hauvpt zu den entscheflungsvoraussetzungen gehort, die im
viderspruchsverfahren in jedem Einzelfalle zu ermitteln
sind. Lr hat darin nur zum Ausdruck gevracht, dab dann,
wenn in diesem Verfahren die Benutzungslage gepruft wird,
die Priifung in vollem Umfange durchgefiihrt, also beispiels-
weice auf entsprechendes substantiiertes Vorbringen des
Anmelders auch darsuf cerstreckt werden muB, ob etwa die
Kennzeichrungskraft des Widerspruchszeichens durch
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Renutzung dhnlicher 4eichen Dritter fir zgleiche oder
Zleichartige Viaren geschwicht ist. Dieser Grundsatz muBte
nerausgestellt werden, weil das Bundespatentgericht

in der damaligen Beschwerdeentscheidung zwar die Kenn-~
zeichnungskraft gewiirdigt hatte, die dem dortigen Vider-
spruchszeichen aufgrund seiner Benutzung im Verkehr zukam,
dabeli aber nicht ndher auf das Gegenvorbringen des An-
melders liter die Schwichung dieser fennzeichnungskraft
durch im Gebrauch befindliche Drittzeichen eingegangen
var. Dagegen liBt der Beschlufl ausdriicklich offen, ob

es vertretbar sei, die Benutzungslage im Widerspruchs-
verfahren nuxr dann zu berilicksichtigen, wenn siengich
ohne eingehendere Beweiserhebung kléren 1lHB8t. -

Rt

Auch der vorliegende Fall ndtigt nicht dazu, diese Fra-
ze abschlieBend zu entscheiden. Denn*es geht hier nicht
derum, ob die Verwechselbarkeit der sich im Verfahren
gegeniiberstehenden 4cichenworte durch die Benutzungs-
verhdltnisse Ubterhaupt in irgendeiner “else bgeinfluBt
worden sein konnte; vielmehr wilrde die etwa vorzunehmen-
de I xufung sich allein damit zu be¢assen haben, ob ein
zeichens sich im Verkehr als Herkunftahlnwels durchge-
setzt hat. Die Untersuchung kann sich deshaldb darauf bve-

schrinken, ob im Widerspruchsverfahren fUr diese Pri-~
fung Raum ist.

b) In der Hlteren patentamtlichen Praxis wurde dies
schlechthin verneint (KPA PMZ 1929, 151). Wahrend in
c=1;>'eitc-:r'e1f1 EntSCheidungen der tatséchlichen'Benutzung
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idafe namentlich unter dem Gesichtspunkt Beachtung
zecchenkt wurde, ot ein neu angemeldetes 4eichen

als Abwandlung eines im Verkehr vesonders bekannten
segenzeichens aufgefaBt werden konne (vgl. DPA PiiZ 1953,
120; 405; GRUK 1955, 154), hat das Yatentamt auch in
der Folgezelt daran festgehalten; daf die Durchsetzung
eincs nicht schutzfihigen Bestandteils des dlteren Zei~
chens der jlingeren Anmelduny im ¥iiderspruchsverfahren
nicht entgegengehalten werden kdnne (DPA PMZ 1954, “47;
Mitt. 1956, 233). Der Beschwerdesehat 2 t des Deutschen
Patentamts hat in seinem ReschluB vom 9. Oktober 1958
(P14Z2 1959, 119 - Ingelheim) diesen grundsitzlichen
Standpunkt nochmals bestdtisgst, jedoch eine iusnshne

fir den ¥all zugelassen, daB die Durchsetzung des Zeichen~
testandteils aus den beim Patentamt vorhandenen Unter-
lazen ohne weitere crhebungen festgestelliy werden kann.
In dem jetzt angefochtenen PeschluB folgt das BRundes-
patentgericht gleichfalls der bisherigen Spruchpraxis,
die es noch niher zu begrinden sucht, wédhrend es die
Perechtizung der Ausnahme dahipgeétellt 1ldB8t, weil

die Voraussetzungen dafiir im Streitfalle ohnehin nicht
gegeben seien.

c) Es kann auf sich beruhen, ok den Darlegungen

des Beschwerdescnats, die sich zum Teil auf die Priifung
nicht nur der Durchsetzung schutzunfiéhiger Zeichente-
standteile, sondern der Benutzungslage literhaupt bve-~
zichen, in ihrer Allgemeinheit und in allen Einzelheiten
gefolsgt werden kidnnte. Flir die allein enischeidungser-—
hebliche lrage, or im \iiderspruchsverfahren der etwaigen
Verkehrsdurchsetzung eines schutzunfiéhigen Bestandteils



des \;iderspruchszeichens nachgegangen werden mufll, ist
der angefcchtenen intscheidung jedenfalls im krgebnis
beizutreten.

Der Gegenstand des patentsmtlichen Verfahrens in Zei-
chensachen wird durch die Vorschritfien des Warenzeichen-
gesetzes bestinmt. In diesem Gesetz ist die Prifung, ot
eine der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 aufgefiihrten, von Hause
aus schutzunfihigen Bezeichnungen (wie hier die Reschaf-~
fenheitsangabe "derma®) kraft Verkehrsdurchsetzung
Schutzfahigkeit erlangt hat, dem Verfahren zugew1csen,
in den iber die Eintragung der betrefienden agzelchnung
zu befinden ist (§ 4 Abs. 3 WZG). Im Elderspruch&verfahu
ren andererseits 1st die Ubereinstimmung (Verweehselbdr—
keit) der sich gegeniiberstehenden seichen (s 5 £bs. 4
WZ3) in ihrer angcmeldeten, fiir die.Eintragung bestimni-
ten Gestalt, d.h. in der Gestalt zu'untefsuchen; in der
die Zeicnen aufgrund der dem “1ntragungsverfahren vor-
chaltenen Prifunz schutzfihig quchelnen. Inwlewelt
nuch der Ausnahmevorschrift des § 4 Abs. 3 WZG ein
4eichen schutzfidhig ist, aus dem ein Widersthch gegen
eine spiter angemeldete Kennzeichnuﬂgahergeléitet wird,
richtet sich hiernach im kahmen"derjpufentamtlichen
Beurteilung grundsiétzlich nach dem Ergebnis des Ver~
fahrens, das die Eintragung dieses Widerspruchszeichens
zunm Gegenstand hatte oder hat. ¥%enn dem Patentamt in
diesem Verfahren die Verkehrsdurchsetzunz eines von
Hause aus schutzunfdhigen Bestandteils dieses Zeichens
nicht unachgewiesen wurde oder wird, braucht dieser Re-
standtell auch bei der Beurteilung eines auf das Zei-
chen gustiitzten wWiderspruchs gegen eine spidtere Anmel-
dung nur in dem Umfange beriicksichtigt zu werden, in
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e lrage dagegen, ob der schutzunfdéhige Bestandteil
wie etwa eine Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangabe -
fir sich allein kraft Verkehrsdurchsetzung Kennzeich~-
nungskraft erlangt hat, und ob daher die Ubereinstimmung
des ¥Widerspruchszeichens mit dem spidter angemeldeten
Zeichen in diesem Bestandteil unabhhéingig von dem Ge-
samteindruck und sogar - wie hier -~ trotz sonstiger
srundlegender Atweichungen der 4eichen die Gefahr von
Verwechslungen begriindet, muB im patentamtlichen Videx-
spruchsverfahren grundsitzlich offen bleilten. Sie tve-
trifft nicht mehr die Utereinstimmungz (Verwechselbar-
izeit) der Zeichen in ihrer eingetragenen oder zur Ein-
tragung Jestimmten Gestalt, mit der die patentamtliche
Priifung sich zu befassen hat, sondern eine daraus
herausgeltste weitere Kennzeichnung, die, obwohl sie
von Hause aus schutzunfdhig ist, gleichwohl 2zu einer
Art Stammzeichen fiir den Betriet des Widersprechenden
erhoben werden soll., Die Entscheidung dariiber, ob

die Voraussetzungen fir einen solchen Bedeutungswan-
del eines btloBen Zeichenbestandteils erfiillt sind,
f411lt nicht mehr in den Bereich des zeichenrechtli-
chen Widerspruchsverfahrens.

zutreifend hat datel der Pescnwerdesenat 2 b des
Deutschen Patentamts in seinem schon erwéhnten Re-
schluf vom 9. Oktober 1958 (PMZ 1959, 119 - Ingel-
heim) eine Ausnahme fiir den Fall gemacht, daB in ei-
nem nicht qas ¥iderspruchszeichen als ganzes, sondern
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Zerade den von Hause aus schutzunfé@higen Bestand-

teil dieses Zeichens betreffenden selbsténdigen patenti-
amtlichen Eintragungsverfahren die Verkehrsdurch-
setzunz dieses Bestandteils bereits rechtskriafiig
festgestellt worden ist und diese lkeststelluns nach
dem zeitlichen Zusammenhang unvedenklich auf den
Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens bezogen werden
kann, gegen dessen Eintragung Widerspruch erhoben wird.
Diese Ausnahme rechtfertigt sich allerdings nicht

schon aus der Erwidgung, dad die Verkehrsdurchsetzung
und damit die nachtrﬁgiich eingetretene Schutzfdhig-
keit des seichenbestandteils sich in einemigolchen
Falle ohne weiteren Zeitaufwand ermittelnﬁiaﬁﬁfund
diese Ermittlung deaher das Widerspruchsweérfahen nicht
verzogert. Entscheidend ist vielmehr,,daB'die_an sich
gerechtfertigte, aus dem Sinn des.patentamtlichen Ver-
fahrens sich ergebende Beschrénkung der Rplifung auf die
Zeichen in ihrer angemeldeten bzw,ﬁgingeffagenen Gestalt
nicht dazu filhren darf, einen duréh”rebhtékréftige pea-
tentemtliche oder patentgerichtliche Entscheidung fest-
gestellten und danach entweder dfﬁenkundiggn odex doch
jedenfalls amts- oder gerichtshekannten Sachverhalt un-
beachtet zu lassen, aus dem eindeutig heivorgeht, daB
Jene Beschriénkung des Widerspruchsverfahnrens ein sach-
lich unrichtiges Ergebnis zur Folge hiitte, das im Wege
eines anschlieBenden Zivilprozesses sofort wieder be-~
richtigt werden miiBte. Der allgemeine Grundsatz, daB
Rehtrden und Gerichte nicht gewissermaBen "sehenden
Auges" eine gweifelsfrei unrichtige Entscheidung er-
lassen dlirfen, gilt auch fir das patentamtliche und
patentgerichtliche Verfahren. ks ist fiir dieses Verfah-
ren sogar von tvesonderer RPedeutung; denn die'Klérung
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des Tatbestandes liest hier in den Hdnden einer Pehir-
ge und eines Gerichts, die beide im hochsten Jrade spe
zislisiert sind und bei ihren von Amts wegen zu treffen-
cen Feststellungen in weilt groBerem Umfange ihre cige-
nen Erfahrungen und ihre besondere Sazchkunde mitspre-
chen lassen kodnhen, sals dies in der kegel der Prozel-
richter vermag. Im vorliegenden Falle koumen diese
Uberlegungen jedoch nicht zum Tragen. Die unter den
Beteiligten stark umstrittene Verkehrsdurchsetzung

des schutzunfdanigen Bestandteils "derma" des Wider-
spruchezeichens ist bisher iu keinem Verfahren fest-
sestellt worden und kann nichtv als offenkundig gelten.
Rel dieser Sachlage war der Bescanwerdesenat nicht ge-
névigt, dem Vorbringen der Widersprechenden liber diese
Verkehrsdurchsetzung nachzugehen. Vielmehr ist ihm bei-
sutreten, wenn er die dahingehende Priifung einem von
der widersprechenden etwe anhidngig zu machenden %ett~
vewerbsprozel iiberlassen, im Widerspruchsverfanren je-
doch aufgrund seiner hereits erdrterten, rechtlich
einwandfreien sonstigen Erwdgungen die Zeicheniiberein-
stimmung verneint hat.

Auf die weitere Frage, ob im kalle der Verkehrsdurch-
setzung des Restandteils "derma" das Zeichen "Kaloder—
ma" und das Zeichenwort "Rabyderm" als verweciaselbar
hiitten angesehen werden miissen, kam es d¢anach nicht
mehr an.
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V. Nach dem Vorhergehenden muilte die kechtsbe-
schwerde erfolglos bleiben. Die Kostenentscheidung
berunt auf § 13 Abs. 5, Satz 2 WiG, § 41 y 4Abs. 1
Satz 2 PatG.

Jungbluth Pehle Sprenkmenn  Mdsl AlLfE



