BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 135/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung H 71 752/5 Wz

BPatG 152
10.99



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 4. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden so-

wie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Il. Kosten werden nicht auferlegt.

Grinde

Die Bezeichnung

Medi Dino

soll fur Dienstleistungen der Klasse 41 und verschiedene Waren der Klassen 5,
16, 20, 21 und 25, in der Klasse 25 fur "Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbe-
deckungen, Stirnbander" in das Markenregister eingetragen werden. Die Be-
kanntmachung der Anmeldung ist am 15. Dezember 1994 erfolgt. Widerspruch er-
hoben hat die Inhaberin der alteren, seit dem 6. Juni 1979 fur "Webstoffe, Bett-
und Tischdecken; Bekleidungsstiicke fir Damen, Herren und Kinder, einschliel3-
lich sportlicher Oberbekleidungsstiicke; Hemden, Strimpfe, Unterwasche, Nacht-

wasche; Teppiche und Matten" eingetragenen Marke 986 312

Timor.



Der Widerspruch ist zunachst ohne warenmalRige Beschrankung eingelegt wor-
den. Auf Anfrage hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren erklart, daf3
sich der Widerspruch lediglich gegen die Waren der Klasse 25 richte, namlich ge-
gen "Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Stirnbander" und der

Widerspruch im Ubrigen zuriickgezogen werde.

Nachdem die Anmelderin bereits vor der Markenstelle die Benutzung der Wider-
spruchsmarke in vollem Umfang bestritten hat, hat sie diese Einrede im Be-
schwerdeverfahren nach Vorlage von Benutzungsunterlagen fallengelassen, und
zwar in Bezug auf die Waren "Unterwasche, Damen- und Herren-Pyjamas, Fein-
strumpfhosen, Damen- und Herrensocken sowie Herren-Sportjacken".

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat die Verwechslungs-
gefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch in vollem Umfang zu-
rickgewiesen. Ausgehend von einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarke sei zwischen den Waren der Klasse 25 der angemeldeten
Marke und den Waren der Widerspruchsmarke teilweise Identitat mdglich. Die von
der Anmeldung beanspruchten Schuhwaren und die Kopfbedeckungen lagen noch
im Ahnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren. Ausgehend davon seien eher
strenge Anforderungen an die Zeichenunterschiede zu stellen. Soweit die Marken
in ihrer Gesamtheit als Einwortmarke und als aus zwei Wortbestandteilen
gebildete Kombinationsmarke gegenubergestellt wirden, kdnnten Verwechs-
lungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Dem Bestand-
teil "Dino" komme im Ubrigen innerhalb der angemeldeten Marke keine selbstan-
dig kollisionsbegrindende Stellung zu, so dal3 dieser Bestandteil der Wider-

spruchsmarke "Timor" nicht isoliert gegentbergestellt werden durfe.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben, die Verwechslungsge-
fahr zwischen den Marken zu bejahen und der angemeldeten

Marke die Eintragung zu versagen.

Im Bereich der Waren der Klasse 25 sei eine Begegnung der Marken auf identi-
schen oder hochgradig ahnlichen Waren mdoglich, so dal3 insofern sehr strenge
Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr sei zwar grundsatzlich auf den Gesamteindruck der Marken
abzustellen. Dieser Grundsatz sei aber nach der Rechtsprechung dahingehend
modifiziert worden, daR eine Ahnlichkeit und unmittelbare Verwechslungsgefahr
auch dann gegeben sei, wenn jeweils nur ein Bestandteil einer Marke mit der Ge-
genmarke identisch oder ahnlich sei. Vorliegend stelle der Bestandteil "Dino" der
angemeldeten Marke den pragenden bzw allein kollisionsbegrindenden Be-
standteil dar, da er in Verbindung mit den Waren als Phantasiebezeichnung ver-
standen werde und damit sehr kennzeichnungskréftig sei. Der weitere Bestand-
teil "Medi" weise demgegeniber insbesondere im Zusammenhang mit der Ver-
wendung von "Bekleidungssticken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen” einen
beschreibenden Charakter im Sinne von "Medizin" auf und sei kennzeichnungs-
schwach, zumal er in zahlreichen weiteren Kennzeichnungen der Klasse 25 ent-
halten sei. Die Markenwdrter "Dino" und "Timor" seien sowohl klanglich als auch

schriftbildlich zu &hnlich, weshalb die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Die Anmelderin beantragt,

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

Es sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Die angemeldete Marke bestehe aus

den gleichwertigen Zeichenbestandteilen "Medi" und "Dino" und bereits der Zei-



chenbestandteil "Medi" verhindere die Verwechslungsgefahr. Dieser Bestandteil
sei schliel3lich bereits in Alleinstellung geschitzt. Auch wenn er in weiteren Mar-
ken vorkomme, bestimme dieser erste vielbeachtete Zeichenbestandteil doch we-
sentlich das Gesamtbild der angemeldeten Marke. Im Ubrigen sei auch die Be-
zeichnung "Dino" und die Widerspruchsmarke "Timor" nicht verwechselbar &hn-
lich. AuBerdem unterliege das Wort "Timor" als geographische Bezeichnung fur
eine Insel im sUdostasiatischen Raum einer immanenten Kennzeichnungsschwa-
che, wenn es nicht sogar I6schungsreif sei. Schlie3lich sei "Dino" die gelaufige
Abklrzung fur Dinosaurier und "Timor" eine geographische Angabe, woraus sich
auch ein deutlicher begrifflicher Unterschied zwischen den Marken ergebe. Der
Widersprechenden seien die Kosten aufzuerlegen, da der Widerspruch von An-

fang an aussichtslos gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschlul3 der Markenstelle sowie
auf die Schriftsatze der Beteiligten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulassig, insbesondere statthaft sowie
form- und fristgerecht eingelegt, 8 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat den
Widerspruch aus der alteren Marke gegen die noch nach 85 Abs 2 WZG be-
kanntgemachte Anmeldung zu Recht nach 88 152, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG bzw
8 158 Abs 4 Satz 1 MarkenG zurtickgewiesen. Es besteht auch nach Auffassung
des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG,
der nach 88 152, 158 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG Anwendung findet.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen, insbesondere die Entscheidung, von wel-
chen Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die nur beschrankt

aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede im Rahmen der Integrationsfrage



auszugehen ist, kdénnen dahinstehen, da auch bei einer vollstandigen Be-
rucksichtigung aller Waren der Widerspruchsmarke nach Registerlage eine Ver-
wechslungsgefahr nicht gegeben ist.

Ausgehend davon stehen den mit dem Widerspruch noch angegriffenen Waren
der angemeldeten Marke "Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,
Stirnbander" die Waren der Widerspruchsmarke nach Registerlage, namlich
"Webstoffe, Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstiicke fur Damen, Herren und
Kinder, einschliellich sportlicher Oberbekleidungsstiicke; Hemden, Strimpfe, Un-
terwasche, Nachtwasche; Teppiche und Matten" gegeniber. Danach kdnnen die
Marken teilweise zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet werden. In Bezug
auf die Anmeldewaren "Schuhwaren" ist allerdings schon zweifelhaft, ob diese mit
den Widerspruchswaren tberhaupt @hnlich sind (vgl dazu die Entscheidung des
BGH GRUR 1999, 164 "JOHN LOBB", bei welcher der BGH die Waren&hnlichkeit
zwischen "Bekleidungsstiicken” und "Schuhen” verneint hat). Aber auch insoweit
eruibrigen sich nahere Untersuchungen zur Frage der Warenahnlichkeit und zum
Warenabstand im einzelnen, da schon bei Warenidentitdt und einer un-
eingeschréankten Berucksichtigung breiter Verkehrskreise eine Verwechslungsge-
fahr nicht bejaht werden kann.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus,
da entgegenstehende Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind. Aus dem Umstand, dal3
"Timor" auch ein geographischer Begriff ist, der die zu Indonesien gehdrende
grof3te der kleinen Sundainseln im stidostasiatischen Raum bezeichnet, was auch
inlandischen Verkehrskreisen im Hinblick auf die seit einiger Zeit schwelenden
Konflikte wegen der Unabhangigkeitsbestrebungen von "Ost-Timor" in gewissem
Umfang bekannt geworden sein durfte, rechtfertigt es nicht, eine Schwachung der
Kennzeichnungskraft oder gar eine Schutzunfahigkeit der Widerspruchsmarke
anzunehmen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil nicht ersichtlich ist, daf3 der

Begriff "Timor" als Herkunfts- oder sonstige Sachangabe fir einschlagige Waren



verwendet wird oder ernsthaft in Betracht kommt. Ein solcher Zusammenhang
erscheint eher fernliegend und konnte auch von der Anmelderin nicht aufzeigt

werden.

Die Ahnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung
derart ausgepragt, dal3 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des 89 Abs 1
Nr 2 MarkenG zu bejahen wére. Auch wenn ausgehend von normaler Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke angesichts teilweise moglicher Warenidentitat
und angesprochener breiter Verkehrskreise insoweit strenge Anforderungen an

den einzuhaltenden Markenabstand gestellt werden, sind diese vorliegend erfullt.

Zunachst scheidet eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher
Hinsicht offensichtlich aus, wenn die gegentberstehenden Bezeichnungen in ihrer
Gesamtheit bei einigermalien gleichmafiger Beriicksichtigung samtlicher Be-
standteile nach den fir den Gesamteindruck sonst maf3geblichen allgemeinen Kri-
terien verglichen werden. Sie unterscheiden sich in allen fur die Beurteilung des
klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien, wie Zei-
chenlange, Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus, Vokalfolge und Umrifl3-
charakteristik. Auf3erdem ist die angegriffene Marke im Vergleich zur Wider-
spruchsmarke, die aus einem Wort besteht, aus zwei Woértern gebildet.

Auch wenn der Bestandteil "Dino" der angegriffenen Marke und die Wider-
spruchsmarke "Timor" ahnlich sein mégen, fuhrt dies nicht zur Bejahung einer un-
mittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches wirde abweichend von dem Grund-
satz, dal3 ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Stro-
bele MarkenG, 5. Aufl, 89 Rdn 151 Marken), Uberhaupt nur dann in Betracht
kommen, wenn der Bestandteil "Dino" die angegriffene Marke allein kollisionsbe-
grindend pragen wirde. Eine lediglich den Gesamteindruck mitpragende Wirkung
reicht grundsatzlich nicht aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung
des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu
lassen (BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine solche allein oder



selbstandig kollisionsbegrindende Wirkung kommt dem Bestandteil "Dino”
innerhalb der angegriffenen Marke aber nicht zu. Gegen eine solche Alleinpragung
spricht schon der Erfahrungssatz, daf3 der Verkehr Marken regelméafig ohne
analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl BGH MarkenR 1999, 199, 201
liSp 2. Absatz - MONOFLAM/POLYFLAM). Aber auch eine ndhere Untersuchung
der Markenbestandteile in Bezug auf die Eignung zur Warenbeschreibung, die
Haufigkeit ihrer Verwendung und eine aus diesen Faktoren unter Umstanden
folgende Kennzeichnungsschwache, die eine Beurteilung des kennzeichnenden
Gewichts der Zeichenelemente innerhalb der Gesamtbezeichnung ermdglichen,

fuhrt zu keine anderen Beurteilung.

Zunachst ist der Bestandteil "Medi" der angegriffenen Marke kein warenbeschrei-
bender Bestandteil, der gedanklich abgespalten werden und zu einer isolierten
Gegenuberstellung des Bestandteils "Dino" und der Widerspruchsmarke ftihren
konnte. Eine solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefallen bei glatt beschrei-
benden und Ublichen Zusatzangaben in Betracht, wie dies zB bei Mengen-, Wirk-,
oder Beschaffenheitshinweisen im Bereich der Arzneimittel angenommen wird (zB
"extra, forte, retard”, vgl hierzu BPatGE 10, 93 ff - EXTRAVERAL/Verla; BPatG
Mitt 1993, 310 ff - Innovaaktiv). Auf dem Bekleidungssektor konnte dies zB fur
GroRenangaben wie "small, medium, large, extra large" bzw deren Abkirzun-
gen"S, M, L, XL, XXL" oder fur Stoffangaben wie "Baumwolle, Tweed 0a" gelten.

Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei "Medi" offensichtlich nicht.

Die jungere Marke "Medi Dino" wirkt als Gesamtbezeichnung, innerhalb der keiner
der beiden Wortbestandteile kennzeichenméafig besonders in den Vordergrund
oder in den Hintergrund tritt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden
kann nicht angenommen werden, dal3 das Zeichenelement "Medi" im Bereich der
Waren "Bekleidung, Schuhe oder Kopfbedeckungen" warenbeschreibend auf
"Medizin" oder im weiteren Sinne auf "gesunde bzw gesundheitsférdernde Beklei-
dung" hinweist und entsprechend verstanden wird und deshalb in seinem kenn-

zeichnenden Gewicht deutlich reduziert ist. Anders als dies zB fir die En-



dung "med" im Bereich der Arzneimittel gilt, ist ndmlich nicht ersichtlich, daf3 all-
gemein oder gerade im hier einschlagigen Warenbereich "Medi" als Abkurzung fur
"Medizin" verwendet wird. Solches konnte auch die Widersprechende nicht
aufzeigen oder gar belegen. Es mag sein, dal3 bei einem Teil der Verkehrsbetei-
ligten eine entsprechende vage Assoziation aufkommt, wenn die Marke zur Kenn-
zeichnung von etwa in speziellen Sanitatshausern vertriebener Wasche, zB be-
sonders hochwertiger und warmer ("medizinischer") Unterwdsche (Angora 04&)
oder spezieller Bekleidung bei Inkontinenz verwendet wird. Andererseits kann der
Bestandteil "Medi" auch als Andeutung im Sinne einer GroRenangabe "medium"”
verstanden werden. Weder in dem einen oder anderen Sinn hat sich - soweit dies
fur den Senat ersichtlich ist - aber eine entsprechende Abklrzungspraxis gebildet,
die ein bestimmtes warenbeschreibendes Verstandnis nahelegen wirde. Auch der
Umstand, dal3 der Bestandteil "Medi" - wie die Widersprechende zutreffend
ausfuhrt - in zahlreichen weiteren Kennzeichnungen der Klasse 25 enthalten ist,
fuhrt bei der angemeldeten Marke nicht dazu, dall dem Bestandteil "Dino" ein
kennzeichnendes Ubergewicht zukommt. Denn auch "Dino" ist im Bereich der
Marken der Warenklasse 25 als Zeichenbestandteil recht beliebt. So gibt es weit
mehr als 50 Marken verschiedener Inhaber, die diesen Bestandteil in @hnlicher
oder vergleichbarer Weise enthalten und deshalb zu einer gewissen Verbraucht-
heit und Schwachung auch des Bestandteils "Dino" beitragen (vgl etwa die Mar-
ken 2 051 336 "DINO PARK", 2 058 125 "DINORAMA", 2 076 908 "DINOTHERM",
2 077 290 "DINOTOPIA", 2080 848 "DINOSPORT", 396 53 839 "EURODINQO",
398 34 075 "Dinofant”, 972 246 "DINOMODA" usw). Ausgehend davon kann nicht
festgestellt werden, dal eines der beiden Zeichenelemente im Hinblick auf eine
deutlich hohere Originalitat eine kennzeichnendes Ubergewicht hat. Noch viel we-
niger kann festgestellt werden, dal3 einem der Bestandteile eine allein pragende
Bedeutung zukommt. Es sind auch sonst keine Grinde ersichtlich, weshalb der
Verkehr sich bei der angegriffenen Marke allein oder auch nur tGberwiegend an
"Dino" orientieren sollte, zumal die beiden Markenbestandteile gleich lang sind
und das Zeichenelement "Medi" zudem am erfahrungsgemal starker beachteten

Wortanfang steht (vgl zur besonderen Bedeutung von Wort- bzw Zeichenanfangen
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die standige Rechtsprechung, zuletzt BGH MarkenR 199, 201 [iSp unten
- MONOFLAM/POLYFLAM).

Im Ubrigen weisen auch die relativ kurzen, tbersichtlichen und leicht erfalbaren
Markenwdrter "Dino” und "Timor" ganz erhebliche Abweichungen auf, was sogar
bei einem isolierten Vergleich dieser Bezeichnungen gegen die Bejahung einer
Verwechslungsgefahr spricht (vgl dazu auch die Entscheidung des 27. Senats
27 W (pat) 5/97 vom 2. Februar 1999 = PAVIS PROMA, Kliems 27 W (pat) 5/99, in
der bei gegebener Warenédhnlichkeit die Verwechslungsgefahr zwischen der
graphisch ausgestalteten angegriffenen Marke "DIMO TEX" und der Wider-
spruchsmarke "Timor" auch ohne Bericksichtigung des Bestandteils "TEX" und
der graphischen Gestaltung bei isolierter Gegenuberstellung der Markenwdr-
ter "DIMO" und "Timor" verneint wurde). Schriftbildlich unterscheiden sich diese
Markenwdrter an den Wortanfangen und Wortenden markant. Klanglich sind die
Annéherungen zwar starker ausgeprégt. Aber auch insoweit sind die vorhandenen
Abweichungen nicht unerheblich, wobei auch der unterschiedliche Sinngehalt von
"Dino" im Sinne einer Abkurzung fur "Dinosaurier" und "Timor" im Sinne eines
geographischen Begriffs nicht selten erkannt werden wird und damit zumindest in

gewissem Umfang verwechslungsmindernd zum Tragen kommen kann.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg ha-

ben.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall noch keinen
Anlaf3, § 71 Abs 1 MarkenG. Der Umstand, daf3 die Widersprechende letztlich un-
terlegen ist, rechtfertigt eine Kostenauferlegung nicht, da das Gesetz von dem
Grundsatz ausgeht, dal3 jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst tragt. Die
Rechtsverfolgung der Widersprechenden kann nach anerkannten Beurteilungs-
grundsatzen jedenfalls nicht als aussichtslos oder kaum erfolgversprechend be-
urteilt werden, was vorliegend allein eine Kostenauferlegung rechtfertigen kdnnte
(vgl hierzu Althammer/Strobele MarkenG, 5. Aufl, 8 71 Rdn 17), zumal Fragen der
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allein kollisionsbegriindenden Wirkung von Markenbestandteilen schwierig zu be-

urteilen sind und haufig kontrovers diskutiert werden.

Knoll Brandt Engels

PU



