25 W (pat) 48/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 305 00 429

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der Richterin

Bayer sowie des Richters Merzbach
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 6. Januar 2005 angemeldete Wort-/Bildmarke

D
7

\
- " —_
V1A IPANS

istam 17. Mérz 2005 unter der Nummer 305 00 429 fur die Dienstleistungen

"Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware
und -software,

Klasse 44: medizinische Dienstleistungen

Klasse 45: personliche und soziale Dienstleistungen betreffend

individuelle Bedurfnisse"



in das Markenregister eingetragen worden.
Hiergegen hat die Widersprechende aus folgenden Marken Widerspruch erhoben:
1. ausderam 19. Juni 2000 u. a. fur die Dienstleistungen

"Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbil-
dungsseminaren fur die Administration in Krankenhausern und im
ambulanten Bereich, fir die Alten- und Heimpflege, im stationéren
und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, fur Arzte, Arzthel-
fer/innen und Pflegepersonal, fir die Mitarbeiter von Industrie und
Handel im Bereich Medizintechnik; Beratungs- und Consultingleis-
tungen fur Qualitatsmanagement und Logistik in Krankenh&ausern,
Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten, ambulanten
und stationaren Praxiskliniken; Verpflegung; Beherbergung von
Gasten; arztliche Versorgung; Gesundheits- und Schonheitspfle-
ge; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der
Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche
und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen fir die

Datenverarbeitung"

eingetragenen Wort-/Bildmarke 399 83 256

. Gesundhert fyrs Leben

2. aus der am 30. April 2004 u. a. fur die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen fur

Qualititatsmanagement und Logistik in Krankenh&usern, Pflege-



und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante
Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und
Ausstellungen fur Werbezwecke (insbesondere auch auf wissen-
schaftlichem Gebiet); Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfra-
gen, namlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Com-
puterbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten, Be-
reitstellung und Ubermittlung von Informationen zu Gesundheits-
fragen (soweit in Klasse 38 enthalten), insbesondere durch Bereit-
stellung von Informationen im Internet oder anderen Netzwerken,
Ausstrahlung von Informationen mittels Hor- und Fernseh-Rund-
funk, durch elektronische Nachrichtenibermittiung, durch E-Mail-
Dienste, durch Mobil-Funktelefondienst und/oder durch Nachrich-
ten- und Bildibermittlung mittels Computer; Bereitstellung von In-
formationen im Internet iber Anwendungsmdoglichkeiten von medi-
zinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verteilung von Broschiren, Zei-
tungen und Zeitschriften; Erziehung, Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von
Fort- und Weiterbildungsseminaren fur die Administration in Kran-
kenh&ausern und im ambulanten Bereich, fur die Alten- und Heim-
pflege, im stationaren und ambulanten Pflege- und Operationsbe-
reich, fur Arzte, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, fur die Mitar-
beiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Wei-
terbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veranstal-
tung von Fernkursen; Organisation und Veranstaltung von Semi-
naren, Kongressen und Ausstellungen fir Aus- und Weiterbil-
dungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion,
Filmvorfihrungen, Rundfunkdarbietungen (Ho6r- und Fernsehrund-
funk), Videofilmproduktion (auch auf CDs) sowie Herausgabe von
Druckereierzeugnissen zur Information und Beratung in Gesund-
heitsfragen; Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeu-

gungsmalnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen,



Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unter-
richts- und wissenschaftlichen Zwecken; Veroéffentlichung und Her-
ausgabe von Informationen tber Anwendungsmaoglichkeiten von
medizinischen Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Veroffent-
lichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informatio-
nen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen fur die Datenver-
arbeitung; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im medi-
zinischen und arztlichen Bereich; Vermietung von Datenverarbei-
tungsanlagen; Verpflegung von Gasten; Beherbergung von Gas-
ten; arztliche Versorgung, Gesundheits- und Schonheitspflege;
Dienstleistungen eines Arztes, namlich Durchfihrung von medizi-
nischen Vorbeugungsmaflnahmen im Rahmen von Informations-
veranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstel-
lungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen Zwecken,;
Dienstleistung auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirt-
schaft; medizinische Beratung uber Anwendungsmaoglichkeiten
von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleis-
tungen, namlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Be-
ratung Uber medizinische Vorbeugemalinahmen im Rahmen von
Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen
und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschatftlichen

Zwecken"

eingetragenen Wortmarke 303 63 899

medi-Verband



3.

aus der am 30. September 2004 u. a. fur die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen fir
Qualitatsmanagement und Logistik in Krankenhéusern, Pflege-
und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulanten
Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und
Ausstellungen fur Werbezwecke; Veranstaltung und Durchfiihrung
von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Mes-
sen und Ausstellungen zu Werbezwecken mit der Thematik der
Forderung, Erdrterung und Durchfiihrung von medizinischen Vor-
beugungsmalRinahmen; Informationsaufarbeitung zu Gesundheits-
fragen, namlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in
Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten;
Bereitstellung und Ubermittlung von Informationen zu Gesund-
heitsfragen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationen
im Internet und anderen Netzwerken; Bereitstellen von Informa-
tionen im Internet Uber Anwendungsmaoglichkeiten von medizini-
schen Heil- und Hilfsmitteln; Ausstrahlung von Informationen mit-
tels Hor- und Fernseh-Rundfunk, durch elektronische Nachrich-
tendibermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefon-
dienst und/oder durch Nachrichten- und Bildibermittlung mittels
Computer; Verteilung von Broschiren, Zeitungen und Zeitschrif-
ten; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;
Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbil-
dungsseminaren fur die Administration in Krankenh&ausern und im
ambulanten Bereich, fir die Alten- und Heimpflege, im stationaren
und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, fiir Arzte, Arzthel-
fer/innen und Pflegepersonal, fur die Mitarbeiter von Industrie und
Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbesondere
medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von Fernkursen; Or-

ganisation und Veranstaltung von Seminaren, Kongressen, Mes-



sen und Ausstellungen fir Aus- und Weiterbildungszwecke auf
wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorfihrungen,
Rundfunkdarbietungen (HOr- und Fernsehrundfunk), Produktion
von Videofilmen und CDs sowie Herausgabe von Druckereier-
zeugnissen zur Information und Beratung in Gesundheitsfragen;
Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeugungsmafnah-
men im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren,
Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts- und wis-
senschaftlichen Zwecken; Veréffentlichung und Herausgabe von
Informationen tUber Anwendungsmaglichkeiten von medizinischen
Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Vero6ffentlichung und
Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volks-
gesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Me-
dizin, Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung;
Rechtsberatung und -vertretung; Vermietung von Datenverarbei-
tungsanlagen; Verpflegung und Beherbergung von Gasten; arztli-
che Versorgung, Gesundheits- und Schoénheitspflege; Dienstleis-
tungen der Tiermedizin und Landwirtschaft; medizinische Bera-
tung Uber Anwendungsmaoglichkeiten von medizinischen Heil- und
Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, namlich Beratung in Ge-
sundheitsfragen; medizinische Beratung Uber medizinische Vor-
beugemalRnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen,
Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unter-

richts-, Werbe- und wirtschaftlichen Zwecken"



4.

eingetragenen Wort-/Bildmarke 304 12 304

ich fuhl mich besser.

aus der am 7. Oktober 2004 u. a. fur die Dienstleistungen

"Marketing, Marktforschung und Marktanalysen, Beratung Dritter
in der Organisation von Unternehmen, bei der Geschéftsfihrung
und in der Unternehmensverwaltung; Werbung fir Dritte, insbe-
sondere Rundfunkwerbung (HOr- und Fernsehrundfunk), Kino-
werbung; Organisation und Veranstaltung von Messen und Aus-
stellungen zu Werbezwecken; Informationsaufarbeitung zu Ge-
sundheitsfragen; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitaten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und
Weiterbildungsseminaren fir die Administration in Krankenh&u-
sern und im ambulanten Bereich, fur die Alten- und Heimpflege, im
stationdren und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, fur
Arzte, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, fiir die Mitarbeiter von
Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung,
insbesondere medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von
Fernkursen; Filmproduktion, Filmvorfihrungen, Rundfunkdarbie-
tungen (Ho6r- und Fernsehrundfunk), Verteilung von Broschiren,
Zeitungen und Zeitschriften; Organisation und Veranstaltung von
Seminaren und Kongressen, Messen und Ausstellungen fiir Unter-
richts- und wissenschaftliche Zwecke; Verpflegung; Beherbergung

von Gasten; arztliche Versorgung, Gesundheits- und Schénheits-



pflege, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der
Landwirtschaft; arztliche Informationsférderung, wissenschaftliche
Forschung auf dem Gebiet der Medizin; Erstellen von Program-
men fur die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung;
Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Beratungs- und Con-
sultingsdienstleistungen fur Qualitatsmanagement; Informations-
dienstleistungen, namlich Verbreitung von Informationen und Be-
ratung in Gesundheitsfragen; Informationen lber Anwendungs-
maoglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verbrei-

tung von Informationen zur Volksgesundheit"

als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer 2 414 696 eingetragenen Wort-

marke

World of medi
aus dem Firmenkennzeichen

"medi"

als notorisch bekannte Marke.
Die Markenstelle fiur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die Widerspriiche mit Beschluss vom 17. April 2007 wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr zurtickgewiesen.
Auch wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausgehe, dass
sich die angegriffene Marke und die registrierten Widerspruchszeichen bei
identischen Dienstleistungen begegnen koénnten, scheide eine Verwechs-

lungsgefahr mangels hinreichender Ahnlichkeit der Vergleichszeichen aus.

Zwar stehe einer Verwechslungsgefahr nicht die Ausgestaltung der angegrif-
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fenen Marke als Wort-/Bildmarke entgegen, da jedenfalls bei der Beurteilung
einer klanglichen Verwechslungsgefahr allein auf die Wortbestandteile der
Marke abzustellen sei, was auch fur das Widerspruchszeichen 304 12 304
gelte. Angesichts der deutlichen Unterschiede bei den Wortbestandteilen
komme eine Verwechslungsgefahr jedoch nur dann in Betracht, wenn der in
allen Zeichen ubereinstimmend enthaltene Bestandteil "MEDI/medi" den Ge-
samteindruck der Marken in kollisionsbegrindender Weise prage. Davon
kénne aber nicht ausgegangen werden. Denn der gemeinsame Bestandteil
"MEDI/medi" sei eine bekannte Kurzform von "Medizin" und als Hinweis auf
die Art und den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungs-
schwach, so dass die weiteren Wortbestandteile der angegriffenen Marke
und der registrierten Widerspruchszeichen den Gesamteindruck der Ver-
gleichszeichen gleichermalRen mitbestimmten. Hinsichtlich des Wider-
spruchszeichens EU 2 414 696 komme noch hinzu, dass die Bezeichnung

"world of medi" eine gesamtbegriffliche Einheit bilde.

Es sei auch nicht nahe gelegt, dass die Vergleichsmarken unter dem Ge-
sichtspunkt eines Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung ge-
bracht wirden. Die angegriffene Marke sei anders gebildet als die registrier-
ten Widerspruchsmarken, bei denen dem Bestandteil "medi" jeweils ein be-

schreibendes Wort oder ein Slogan voran- oder nachgestellt sei.

Der Widerspruch aus der notorisch bekannten Marke sei zuriickzuweisen, da
eine Notorietat der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden kdnne. Die

Widersprechende habe dazu keine Angaben gemacht.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem An-

trag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 17. April 2007 aufzuheben und die L6-

schung der angegriffenen Marke 305 00 429 zu veranlassen.

Sie macht geltend, dass im Gesamtbild der Widerspruchsmarken der Be-
standteil "medi" gegenliber den weiteren Wortbestandteilen deutlich hervor-
trete und fur die beteiligten Verkehrskreise das eigentliche Merkwort sei. Die
Widersprechende trete unter dem Firmenschlagwort "medi" in zahlreichen
Landern innerhalb und aul3erhalb Europas mit einer Vielzahl von Tochterfir-
men auf, die im medi-Verband zusammengefasst seien. Auch bei der ange-
griffenen Marke trete der Bestandteil "MEDI" besonders hervor, da der Zu-
satz "AS" vom Verkehr lediglich als Hinweis auf eine besondere Spitzenstel-
lung aufgefasst werde. Der Bestandteil "medi" der Widerspruchsmarken sei
hingegen keine beschreibende Angabe, sondern eine phantasievolle Ab-
wandlung, die sich auf verschiedene Begriffe, wie beispielsweise Medizin,
Medien, Meditation, mediterran etc. beziehen kénne. Bei den Widerspruchs-
marken handle es sich zudem um stark benutzte und beim Firmenkennzei-
chen um eine im Verkehr international durchgesetzte Marke. Der Verkehr
werde daher bei einer Begegnung mit dem Bestandteil "medi" eine Verbin-
dung zu den Widerspruchszeichen bzw. zur Firma der Widersprechenden

herstellen.

Es bestehe somit die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen. Zumindest sei
aufgrund der Vielzahl der beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim
Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt fir die Widersprechende einge-
tragenen Marken mit dem Bestandteil "medi" von einer mittelbaren Ver-

wechslungsgefahr auszugehen.
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Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen und ihr
die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden handele es sich bei dem
Ubereinstimmenden Bestandteil "MEDI/Medi" keinesfalls um eine phantasie-
volle Wortbildung. Vielmehr sei im hier maf3geblichen Waren- und Dienstleis-
tungsbereich ein Hinweis auf "Medizin" naheliegend. Die weiteren von der
Widersprechenden genannten Bedeutungsmoglichkeiten spielten hingegen
keine Rolle. Fir eine Durchsetzung von "medi" als Firmenschlagwort fehlten
jegliche Anhaltspunkte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss so-

wie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuléassig, hat in der Sache jedoch
keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen
Marke und den Widerspruchszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Da die Beschwerde ihrem Gegenstand nach keine Einschrankung enthalt, erfasst
sie die Zurickweisung samtlicher Widerspriiche einschlie3lich desjenigen aus
dem Zeichen "medi" als notorisch bekannte Marke. Samtliche Widerspriiche hat

die Markenstelle jedoch zu Recht zurlickgewiesen.

A. Widerspriche aus den registrierten Marken 399 83256, 30363 899,
304 12 304 und EU 2 414 696.
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Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bemisst
sich nach dem Grad der Ahnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und der
Ahnlichkeit der Marken sowie dem Grad der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke. Da Benutzungsfragen nicht angesprochen sind, ist dabei vom

jeweiligen Registerstand auszugehen.

Danach konnen sich die angegriffene Marke und die registrierten Widerspruchs-
zeichen auf identischen bzw. im engsten Ahnlichkeitsbereich liegenden Dienstleis-
tungen begegnen. So besteht Identitat bzw. eine enge Ahnlichkeit zwischen der
von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwick-
lung von Computerhardware und -software" und der bei samtlichen registrierten
Widerspruchszeichen eingetragenen Dienstleistung "Erstellen von Programmen
fur die Datenverarbeitung”. Identitat ist anzunehmen zwischen den "medizinischen
Dienstleistungen” der angegriffenen Marke und der fir samtliche Widerspruchszei-
chen eingetragenen Dienstleistung "arztliche Versorgung". Des weiteren enthalten
die Warenverzeichnisse der registrierten Widerspruchszeichen verschiedene Be-
ratungsdienstleistungen, die von dem weiten Oberbegriff "personliche und soziale
Dienstleistungen betreffend individuelle Bedtrfnisse" im Verzeichnis der angegrif-

fenen Marke erfasst werden, so dass auch insoweit eine ldentitat mdglich ist.

Weiterhin geht der Senat - unbeschadet einer mdglichen Kennzeichnungsschwa-
che des in allen eingetragenen Widerspruchsmarken enthaltenen Wortbestandteils
"medi" - von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchszei-
chen jedenfalls in inrer Gesamtheit aus.

Soweit die Widersprechende mit dem Vortrag, dass es sich bei den Widerspruchs-
zeichen um stark benutzte sowie bei "medi" um eine im Verkehr international
durchgesetzte Marke handele, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geltend
machen will, kann dem nicht gefolgt werden. Denn abgesehen davon, dass es
nicht um die Bekanntheit eines einzelnen Zeichenbestandteils wie "medi" geht,

sondern die gesteigerte Kennzeichnungskraft sich grundsatzlich auf das registrier-
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te Zeichen in seiner Gesamtheit beziehen muss, fehlt es an jeglichem Tatsachen
wie z. B. Umsatzzahlen, demoskopische Befragungen und Werbeaufwendungen,
die diese Rechtsbehauptung stiitzen und Ruickschlisse auf eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft einzelner oder mehrerer Widerspruchsmarke rechtfertigen wirden
(vgl. dazu Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 191).

Soweit danach angesichts der moglichen Dienstleistungsidentitéat insgesamt ein
deutlicher Markenabstand zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlich

ist, wird dieser durch die angegriffene Marke in jeder Hinsicht eingehalten.

Mal3gebend fir die Beurteilung der Markenahnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile
ist dabei zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszu-
gehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne
sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Stroébele/Hacker,
Markengesetz, 8. Aufl., 8 9 Rdnr. 111), wobei entsprechend dem Verbraucher-
leitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004,
943 - SAT.2).

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke
und die Widerspruchszeichen sich insgesamt nicht nur aufgrund ihrer unterschied-
lichen grafischen Ausgestaltungen, sondern auch bei den Wortbestandteilen offen-
sichtlich so deutlich unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann in
Betracht kommt, wenn dem in allen Vergleichsmarken tbereinstimmende enthal-
tenden Bestandteil "medi" eine selbstandig kollisionsbegriindende Stellung zuer-

kannt werden kodnnte.

Dem steht zwar nicht entgegen, dass es sich bei der angegriffenen Marke sowie
einem Teil der Widerspruchszeichen um Wort-/Bildmarken handelt. Denn jeden-

falls in klanglicher Hinsicht ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass bei
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einer Kombination von Wort und Bild der Verkehr sich regelmafdig an dem Wort-
bestandteil orientiert, weil dieser die einfachste Moéglichkeit der Benennung bietet
(vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 29 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405, 407
Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO). Eine klangliche Zeichenahnlichkeit kann dabei auch
unabhangig von Ahnlichkeiten im Schriftbild oder in begrifflicher Hinsicht fur die
Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr i.S. von 89
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausreichen (vgl. BGH MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 37 - idw;
MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).

Eine selbsténdig kollisionsbegriindende Stellung kénnte dem Ubereinstimmenden
Bestandteil "MEDI/medi" jedoch nur dann zuerkannt werden, wenn dieser ent-
weder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke sowie der Widerspruchszei-
chen derart pragt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und
den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 859,
860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO)
oder aber - unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sin-
ne - es sich um einen lediglich den Gesamteindruck der (mehrteiligen) Wider-
spruchsmarken pragenden Bestandteil handelt, welcher jedoch innerhalb des an-
gegriffenen Zeichens eine selbstandig kennzeichnende Stellung besitzt, die den
Eindruck hervorruft, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest
aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH
GRUR 2006, 859, 860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 12, 14 Tz. 33 - In-
terconnect; BGH MarkenR 2008, 405, 408 Tz. 34 - SIERRA ANTIGUO).

Jedoch wird bereits der Gesamteindruck der angegriffenen Marke weder durch
"MEDI" gepragt noch kommt diesem Bestandteil innerhalb dieses Zeichens eine
selbstandig kennzeichnende Stellung zu, so dass eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr als auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen den

Vergleichszeichen bereits aus diesem Grunde ausscheidet.
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Der Verkehr wird den Begriff "MEDI" entgegen der Ansicht der Widersprechenden
nicht als einen Hinweis auf den Betrieb der Widersprechenden auffassen. Aus-
schlaggebend dafir ist, dass es sich bei dem durch einen Punkt von dem weiteren
Wortbestandteil "AS" getrennten Bestandteil "MEDI" um ein im medizinischen
Bereich weit verbreitetes und haufig verwendetes Prafix mit der Bedeutung
"medizin” bzw. "medizinisch® handelt (vgl. BPatG PAVIS PROMA
27 W (pat) 115/07 v. 22.Juli 2008 - Mediline; HABM vom 22. Februar 2006,
R 0375/04-2 - medi24/medi), so dass der Verkehr darin in Zusammenhang mit den
von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen nur einen beschrei-
benden Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen bzw. deren Inhalt und
Thematik erkennen wird. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die "medizinischen
Dienstleistungen". Auch "personliche und soziale Dienstleistungen betreffend indi-
viduelle Bedurfnisse" kdnnen ihrem Oberbegriff nach den medizinischen Bereich
betreffen, z. B. in Form von Beratung und/oder Betreuung im Rahmen der Ge-
sundheitspflege. Ebenso kann die Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und -software" sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit
medizinischen Themen befassen. So erfasst dieser Dienstleistungsoberbegriff
z. B. die Entwicklung und Herstellung speziell fir den medizinischen Bereich be-
stimmter Hard- und Software. Soweit die beiden letztgenannten Dienstleistungen
dabei nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch fur eine Vielzahl anderer
Fachgebiete angeboten und erbracht werden kdnnen, steht dies nach Auffassung
des Senats einem beschreibenden Charakter und einer damit verbundenen Kenn-
zeichnungsschwache dieses Begriffs in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht
entgegen. Denn ahnlich wie bei der Prufung der absoluten Schutzfahigkeit eine
Bezeichnung fur einen Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff nicht eingetragen
werden kann, wenn sie fur eine unter diesen Oberbegriff fallende Spezialware
oder -dienstleistung nicht schutzfahig ist (BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR
2006, 850, 856 Tz. 36 - FUSSBALL WM 2006), ist auch die Kennzeichnungskraft
einer solchen Bezeichnung fur eine Waren- oder Dienstleistungsgattung gering

oder sie fehlt sogar ganz, wenn diese fir eine darunter fallende Spezialware
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und/oder -dienstleistung gering ist bzw. fehlt (vgl. BPatG PAVIS PROMA
25 W (pat) 145/01 v. 23. Dezember 2002 - LEO/Le0).

Bei einer Wahrnehmung von "medi" in Zusammenhang mit (Dienstleistungs-)-
Produkten aus dem Medizinbereich wird der Verkehr diesen Begriff auch nicht
statt mit "Medizin" bzw. "medizinisch” mit den Begriffen "Medien, Meditation" oder
"mediterran” in Verbindung bringen, so dass auch eine schutzbegriindende bzw.
normale Kennzeichnungskraft begriindende Unbestimmtheit nicht gegeben ist.
Abgesehen davon dirfte entsprechend der Rechtslage bei der Prifung von
Schutzhindernissen flr die Feststellung einer Kennzeichnungsschwache insoweit
sogar ausreichen, dass lediglich eine der Bedeutungen fir die beanspruchte Wa-
ren/Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (EuGH, GRUR 2004, 146
Tz. 33 - DOUBLEMINT, GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397,
398 Tz. 15 - SPA ).

Aufgrund des sofort und ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Charakters
des Bestandteils "MEDI" sowie seiner haufigen Verwendung als abkirzende Form
des Wortes "Medizin" bzw. "medizinisch” besteht fur den Verkehr daher kein An-
lass, den weiteren, durch einen Punkt von "MEDI" getrennten, aber sonst grafisch
und gréflenmalig identisch ausgestalteten Wortbestandteil "AS" im Gesamtein-
druck der angegriffenen Marke zu vernachlassigen. Er wird diesen Wortbestandteil
gleichermalRen wahrnehmen, ohne einem der Bestandteile eine pragende oder
auch nur selbstandig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens beizumes-
sen. Dies gilt unabhangig davon, ob er den Bestandteil "AS" als frihere Schreib-
weise des Begriffs "Ass" identifiziert (vgl. DUDEN Deutsches Universalwérterbuch,
6. Aufl. S. 179) und die Wortfolge "MEDI.AS" entsprechend dem Bedeutungsge-
halt dieses Begriffs als (schlagwortartigen) Hinweis auf ein medizinisches Spitzen-

produkt versteht.

Soweit im Einzelfall auch kennzeichnungsschwachen Elementen innerhalb eines

jungeren Zeichens im Fall einer Kombination mit einem bekannten Unterneh-
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mens,- Firmen- oder Serienkennzeichen eine eigenstandige, produktbezogene
Kennzeichnungsfunktion gegeniber dem weiteren (Wort-)Bestandteil zuerkannt
wird (vgl. BGH, MarkenR 2008, 12, 15 Tz. 35 - Interconnect; MarkenR 2008, 436,
439 Tz. 38 - Pantohexal), kommt dem vorliegend keine Bedeutung zu, da der wei-
tere Bestandteil ".AS" des angegriffenen Zeichens nicht als Unternehmens,- Fir-
men- oder Serienbestandteil erkennbar ist (vgl. dazu auch die Entscheidung BGH,
MarkenR 2008, 440, 443 Tz. 39 - Pantogast, in welcher der BGH dem tbernom-
menen Bestandteil "Panto” bei Kombination mit der - ebenfalls beschreibenden -
Sachangabe "gast" anders als im Falle der Kombination mit dem Firmenbestand-
teil "hexal" zu "Pantohexal" keine selbstandig kennzeichnende Stellung innerhalb

des angegriffenen Zeichens zuerkennt).

Die Kennzeichnungsschwache des Bestandteils "MEDI" dirfte auch einer pra-
genden Stellung des Ubereinstimmenden Wortbestandteils "medi" innerhalb der
registrierten Widerspruchszeichen entgegenstehen, so dass die Widersprechende
auch aus diesem Grunde keine Rechte aus der Ubereinstimmung der Zeichen in
dem Bestanteil "MEDI/medi" herleiten konnte. Die im Identitdts- und engsten
Ahnlichkeitsbereich zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegenden
Dienstleistungen dieser Marke konnen ihrem Gegenstand nach ebenfalls fir me-
dizinische Zwecke erbracht werden bzw. sich inhaltlich und thematisch mit medi-
zinischen Fragen beschaftigen. Auch insoweit hat der Verkehr daher grundsatzlich
keine Veranlassung, diese Zeichen auf "medi” zu verkirzen oder diesen Bestand-
teil als selbstandig kennzeichnend wahrzunehmen; vielmehr wird er sich an den
weiteren Wortbestandteilen gleichermal3en orientieren. Dies gilt in Bezug auf die
Widerspruchsmarken 303 63 899 "medi-Verband” und "EU 2 414 696 "world of
medi" um so mehr, als diese einen gesamtbegrifflichen Aussagehalt vermittein.
Letztlich bedarf es aber im Hinblick darauf, dass sowohl eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr wie auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bereits
deshalb ausschieden, weil dem Bestandteil "MEDI" bereits im Gesamteindruck der
angegriffenen Marke keine selbstandig kollisionsbegriindende Stellung beigemes-
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sen werden kann, keiner abschlielenden Entscheidung, wie und ggf. in welchem

Umfang dies bei den Widerspruchszeichen zu beurteilen wére.

Der Bestandteil "MEDI" ist auf Seiten der angegriffenen Marke aufgrund seines
beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwéa-
che auch nicht geeignet, als kennzeichnungskraftiger Stammbestandteil einer
Zeichenserie zu wirken, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter
dem Gesichtspunkt einer Serienmarke ausscheidet. Die Widerspruchsmarken er-
wecken zudem nicht nur wegen ihrer unterschiedlichen grafischen Gestaltung,
sondern auch aufgrund der Art der jeweiligen Abwandlungsbestandteile nicht den
Eindruck einer einheitlichen Serie. So weichen die einen gesamtbegrifflichen Ein-
druck hervorrufenden Marken "World of Medi" und "medi-Verband" in ihrer Zei-
chenstruktur deutlich von den tbrigen Widerspruchsmarken ab, bei welchen dem
Begriff "medi" jeweils eine sloganartige Wortfolge ("Gesundheit furs Leben" bzw.
"ich fuhl mich besser") angefugt ist. Einer Verwechslungsgefahr unter diesem Ge-
sichtspunkt steht ferner entgegen, dass die Widersprechende eine Benutzung der
einzelnen Marken der Zeichenserie nicht belegt hat, wovon aber die Annahme
einer Verwechslungsgefahr in Form des gedanklichen Inverbindungbringens auf-
grund des Bestehens einer Zeichenserie abhangt (vgl. EuGH MarkenR 2007, 427,
432 Tz. 64 - BAINBRIDGE).

Im Hinblick auf die unterschiedliche Charakteristik des als Wort-/Bildmarke ausge-
stalteten angegriffenen jingeren Zeichens sowie aus den dargelegten Grinden
bietet auch die aktuelle Entscheidung 32 W (pat) 125/07 v. 26. Februar 2009

- "'medi-LIVE-talk" fir den Senat keinen Anlass flr eine abweichende Beurteilung.

B. Soweit sich die Beschwerde mangels Einschrankung auch gegen die Zu-
rickweisung des Widerspruches aus einer notorisch bekannten Marke "medi"
richtet, konnte sie ebenfalls keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende die
Notorietat des Zeichens im Inland weder vor der Markenstelle noch im Beschwer-

deverfahren naher dargelegt hat.
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Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlass,

8§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems Bayer Merzbach

Hu



