27 W (pat) 115/07 Verkindet am
22. Juli 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 21 418

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 22. Juli2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Beschwerdefluhrerin tragt die Kosten des Verfahrens sowie

zwei Drittel der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 22. Oktober 2004 vertffentlichte Eintra-
gung der am 20. April 2004 angemeldeten, fur

textile Erzeugnisse, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidung,

Strimpfe, Strumpfhosen, textile Ful3- und Beinbekleidungsstiicke

geschutzten Marke Nr. 304 21 418

,,-@i—;-«-c.
Medi
/

Widerspruch eingelegt aus der am 17. August 1998 angemeldeten und seit
23. Oktober 1998 eingetragenen Marke Nr. 398 48 392, der am 10. August 2000



angemeldeten und seit 11. Juni 2001 eingetragenen Marke Nr. 300 59 860 sowie
der am 26. August 2000 angemeldeten und seit 2. Mai 2003 fur Waren der Klas-
sen 3, 5und 10, u. a. fur

Orthopadische Artikel, insbesondere Bandagen, medizinische
Strimpfe far Arm und Bein (Kompressionsstriumpfe, Thrombose-
Prophylaxe-Strimpfe, Stutzstrimpfe), medizinische Strumpfhosen
(Kompressions-, Thrombose-Prophylaxe- und Stitz-Strumpf-
hosen) sowie Teile derselben; Artikel der Orthopadie, insbeson-
dere Orthesen fir die Bereiche Cervical, Rumpf, Schulter, Arm,
Hand, Bein, Knie, Ful3, Sprunggelenk; Artikel fur die Warme- und
Kaltetherapie, insbesondere elektrische Heizkissen und -decken
fur medizinische Zwecke; medizinische Gerate und Artikel fir
krankengymnastische Ubungen und Rekonvaleszenz; chirurgi-
sche, arztliche, zahn- und tierérztliche Instrumente und Apparate,
kunstliche GliedmalRRen, Silikonprodukte fiir den Bereich Prothe-
sen, insbesondere zur verbesserten Stumpfschafthaftung; kunstli-
che Augen und kunstliche Zahne sowie Gegenstande fur Endo-
prothetik, insbesondere Hiuftgelenkprothesen, Implantate, Kno-

chenschrauben

eingetragenen GemeinschaftsmarkeEU 1827005
- ES
meas
—

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 23. August 2005
(Bl. 46 VA) die rechtserhaltende Benutzung der  Widerspruchsmarke
Nr. 398 48 392 bestritten. Mit Schreiben vom 8. September 2005 hat die Marken-

stelle die Bevollmachtigten der Widersprechenden Uber das Bestreiten der Benut-



zung und die Mdglichkeit zur Glaubhaftmachung einer Benutzung informiert. Die

Widersprechende hat keine Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Erstbeschluss vom 1. Februar 2007 die Widerspriche zurtickgewiesen. Zur
Begriindung hat sie ausgefihrt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke 398 48 392
sei der Widerspruch schon deshalb unbegrindet, weil die Widersprechende auf
die zulassige Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung dieser
Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Aber auch hinsichtlich der Widerspruchs-
marken 300 59 860 und EU 1827005 habe der Widerspruch keinen Erfolg, weil
diese Marken mit der angegriffenen Marke, auch soweit ihnen die Verbraucher bei
identischen Waren auf dem Strumpfsektor begegneten, nicht in einer die Ver-
wechslungsgefahr begriindenden Weise zueinander ahnlich seien. Das identische
Wortelement "medi" kdnne eineVerwechslungsgefahr nicht begriinden, weil es
sich um einen verbrauchten und vom Publikum weitgehend als blof3en Hinweis auf
den medizinischen Charakter der Waren verstandenen Begriff handele, dem keine
eigenstandig pragende Stellung beizumessen sei; hinsichtlich der Gbrigen Marken-
teile unterschieden sich die Marken aber deutlich. Auch eine assoziative Ver-
wechslungsgefahr bestehe nicht, weil hierzu keine Anhaltspunkte geltend gemacht

oder ersichtlich seien.

Die hiergegen am 20. Marz 2007 eingelegte, nicht begrindete Erinnerung der
Widersprechenden hat die Markenstelle unter Bezugnahme auf den Erstbeschluss
mit Erinnerungsbeschluss vom 10. Juli 2007 zurtickgewiesen.

Gegen diese Beschlisse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie
meint, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei, weil die Marken wegen des
sie jeweils pragenden Ubereinstimmenden Bestandteils "medi" zueinander ahnlich
seien. Dabei handele es sich entgegen der Ansicht der Markenstelle um ein fanta-
sievolles Markenelement, bei dem es sich um die Abwandlung des allgemeinen

Wortschatzes auf verschiedenen Gebieten, wie Medizin, Medien, Meditation,



mediterran usw., handele. Dartber hinaus spreche es fur eine Verwechslungsge-
fahr, dass dieser Bestandteil auch das Firmenschlagwort der Widersprechenden
sei und in zahlreichen ihr zuzuordnenden Marken (entsprechend der am
13. Mai 2008 vorgelegten 8-seitigen Liste) enthalten sei und die Widerspruchsmar-
ken stark benutzt und international durchgesetzt seien; insoweit sei zumindest

eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 25 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 1. Februar 2007 und 10. Juli 2007
aufzuheben und die angegriffene Marke zu l6schen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Unter Bezugnahme auf die angefochtenen Beschliisse ist er der Ansicht, dass die
Marken wegen der vorhandenen Unterschiede in ihrer Gesamtheit deutlich zu
unterscheiden seien und auch der Ubereinstimmende Bestandteil "medi" wegen
seines produktbeschreibenden Inhalts eine Verwechslungsgefahr nicht begriinden
konne. Daruber hinaus bestritt er mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2007 auch die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 300 59 860.

Auf die Zwischenverfigung, mit der ihnen die Beschwerdeerwiderung vom
14. Dezember 2007 zugestellt wurde, beantragten die Bevollméchtigten der

Widersprechenden eine AufRRerungsfrist von einen Monat.

An der auf den hilfsweise gestellten Antrag der Widersprechenden anberaumten
mindlichen Verhandlung am 22. Juli 2008 haben die ordnungsgemal geladenen

Beteiligten nicht teilgenommen, soweit zur Sache verhandelt wurde.



A. Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle
hat zu Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschliel3t, eine
Gefahr von Verwechslungen verneint (8 43 Abs. 2 Satz 2, §42 Abs. 2 Nr. 1, 89
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Soweit es die Widerspruchsmarken 398 48 392 und 300 59 860 betrifft, sind
die Widerspriiche bereits deshalb unbegriindet, weil die Widersprechende auf die
zulassigen Nichtbenutzungseinreden des Inhabers der angegriffenen Marke eine

rechtserhaltende Benutzung dieser Marken nicht glaubhaft gemacht hat.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmar-
ken 398 48 392 und 30059 860 zulassigerweise ausdricklich und eindeutig
bestritten (8 43 Abs. 1 Satze 1 und 2 MarkenG).

Der Umstand, dass der Inhaber des angegriffenen Zeichens hinsichtlich der
Widerspruchsmarke 30059 860 die Einrede der Nichtbenutzung erst im
Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2007 erhoben hat, recht-
fertigt keine andere Beurteilung. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Angriffs- und Vertei-
digungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundi-
gung keine Erklarung abgeben kann, vor der mindlichen Verhandlung durch vor-
bereitenden Schriftsatz so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche
Erkundigung noch einziehen kann. Auch die erst im Beschwerdeverfahren erho-
bene Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke 300 59 860 ist
nicht verspatet. Die Widersprechende hatte bis zur mundlichen Verhandlung am

22. Juli 2008 ausreichend Zeit, auf beide Benutzungseinreden zu reagieren.

Eine Zurickweisung der Nichtbenutzungseinrede nach den Grundsétzen uber ver-
spatetes Vorbringen (8 82 Abs. 1 MarkenG i.V. m. 8§ 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2

ZPO), ware selbst bei einer erstmals in der mindlichen Verhandlung erhobenen



Nichtbenutzungseinrede nicht in Betracht gekommen, weil die Widersprechende
nach ordnungsgemalfer Ladung von sich aus darauf verzichtet hat, an der mundli-
chen Verhandlung zur Sache teilzunehmen. Uber die Beschwerde hatte daher
selbst bei einer erst in der mundlichen Verhandlung erhobenen Nichtbenutzungs-
einrede ohne Verzégerung am Tag der mindlichen Verhandlung entschieden wer-
den konnen (vgl. BPatG GRUR 1997, 534, 535 f. — Etop/Itrop; BPatG, Beschluss
vom 17. Juni 2004, Az.: 25 W (pat) 170/03 - Silvamed/Silca med).

Es bestand auch keine Veranlassung, der Widersprechenden durch Vertagung
(8 227 ZPO) weitere Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Mdglichkeit der
Teilnahme an der mundlichen Verhandlung stellt eine besonders intensive Form
und regelmafig das Verfahren abschlieende Form der Gewadhrung rechtlichen

Gehors dar.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Aufklarungspflicht (8§ 139 ZPO) war es nicht
geboten, die Widersprechende auf moégliche Rechtsnachteile aufmerksam zu
machen, wenn sie der mundlichen Verhandlung fernbleibt. In der Ladung wurde
ausdrucklich darauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben eines Verfahrensbeteilig-

ten ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann.

Die funfjahrige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke 398 48 392 hat mit
der Eintragung am 23. Oktober 1998 zu laufen begonnen und war im Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens im Jahr 2004 abge-
laufen. Damit sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG erflllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54 — Holtkamp; Kliems, GRUR
1999, 11, 14).

Nur die Einrede nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist hingegen hinsichtlich der am
11. Juni 2001 eingetragenen Widerspruchsmarke 300 59 860 zulassig.



Widerspruchsverfahren, die eine Verlangerung der Benutzungsschonfrist bewirken
konnten (8 43 Abs. 1 Satz 1, 8 26 Abs. 5 MarkenG), lagen bei keiner der Wider-

spruchsmarken vor.

Damit oblag es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke
398 48 392 innerhalb von funf Jahren vor der Verdffentlichung der Eintragung des
angegriffenen Zeichens sowie dass die Widerspruchsmarken 398 48 392 und
300 59 860 innerhalb der letzten funf Jahre gemal 8§ 26 MarkenG benutzt worden

sind. Dem ist die Widersprechende nicht nachgekommen.

Da die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Bei-
bringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist, oblag es jedoch ihr, die zur
rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsachlichen Umstande darzulegen und
glaubhaft zu machen. Zwar ist die rechtserhaltende Benutzung in den Fallen des
8 43 MarkenG nicht gemafd 8§ 286 ZPO voll zu beweisen, sondern lediglich im Sinn
des 8294 ZPO glaubhaft zu machen. Davon bleibt aber unberihrt, dass die
Widersprechende die Verantwortung fur die vollstandige Glaubhaftmachung tragt
und verbleibende Zweifel zu ihren Lasten gehen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,
982 - Estavital; GRUR 2006 - Gallup; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 43
Rn. 26).

Berechtigte Grunde fir ein Unterlassen der Nutzung im Sinn des § 26 Abs. 1 letzt.
Halbs. MarkenG liegen nicht vor. Dies mussten Umstande sein, welche die Wider-
sprechende selbst nicht beeinflussen bzw. auch bei der gebotenen unternehmeri-
schen Sorgfalt nicht verhindern konnte, die nicht zum normalen unternehmeri-
schen Risiko gehoéren und die eine Benutzung der Marke unmdéglich machen oder
zumindest so erschweren, dass diese unter Anlegung der Ublichen Mal3stabe nicht
verlangt werden kann (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26
Rn. 64 ff.). Dazu gehoéren Falle hoherer Gewalt ebenso wie die Unmdoglichkeit, mit
der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen

behordlichen Zulassungsverfahrens auf den Markt zu bringen sowie nach Auffas-



sung mancher gesetzlicher Werbeverbote (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 321
- Cohiba; Bender, MarkenR 2008, 91 g). Anhaltspunkte fur derartige Umstande
bzw. Verbote sind hier weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Da die Widersprechende lediglich unsubstantiiert vorgetragen hat, die Wider-
spruchsmarken seien stark benutzt, aber keinerlei Unterlagen zur Glaubhaftma-
chung vorgelegt hat, kbnnen die Widerspriiche aus den Marken 398 48 392 und
300 59 860 keinen Erfolg haben. Eines Eingehens auf die Frage, ob das angeqrif-
fene Zeichen der Gefahr einer Verwechslung mit diesen Widerspruchsmarken
unterliegt, bedarf es nicht (BPatG MarkenR 2006, 452 - go Seven).

2. In Bezug auf die Gemeinschaftsmarke EU 1827005 ist eine Verwechslungs-
gefahr mangels Vorliegens einer hierfir erforderlichen ausreichenden Markenéahn-

lichkeit zu verneinen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsélteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu I6schen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit und Warenidentitat oder -ahn-
lichkeit unter Beruicksichtigung der Kennzeichnungskraft des éalteren Zeichens die
Gefahr von Verwechslungen einschlie3lich der Gefahr, dass die Marken miteinan-
der gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtspre-
chung des Europaischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten
miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Kompo-
nente durch den grol3eren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden
kann (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR
1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions).

Nach diesen Grundsatzen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffe-

nen Zeichen und der EU-Marke 1827005 zu verneinen.
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a) Ob der Grad der Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke geringer
als durchschnittlich ist, kann dabei dahingestellt bleiben, weil selbst unter Zugrun-
delegung einer zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EU 1827005 lasst sich
dabei allerdings nicht aus dem Markenwort "medi", sondern nur aus der grafischen
Ausgestaltung herleiten, da es sich bei dem Markenwort "medi" um eine die bean-
spruchten Waren beschreibende Angabe handelt. Es weist namlich, wie die Mar-
kenstelle zutreffend ausgefiihrt hat und auch die Widersprechende nicht grund-
satzlich in Abrede stellt, fur Waren, welche wie die im Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke enthaltenen, den Widerspruch stiutzenden Waren der Klas-
se 10 dem medizinisch-therapeutischen Bereich zuzuordnen sind, einen dem Ver-
kehr ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Charakter auf. Es liegt fur ihn
namlich auf der Hand, das Wort "medi" in Zusammenhang mit medizinischen Pro-
dukten nur als abkirzende Form des Wortes "Medizin" bzw. "medizinisch” zu ver-
stehen (ebenso BPatG, Beschluss vom 28. Juni 1995, Az.: 28 W (pat) 2/95 - Medi
Mate/Medimask; HABM vom 22. Februar 2006, R 0375/04-2 - medi24/medi). Der
Einwand der Widersprechenden, die Buchstabenfolge "medi" sei mehrdeutig, weil
es sich auch im Sinne von "Medien, Meditation" oder "mediterran” verstehen liel3e,
geht dabei fehl, denn der Verkehr hat, wenn er das Markenwort "medi" (wie es bei
Marken zwingend der Fall ist) in Zusammenhang mit Produkten wahrnimmt, die
allesamt dem Medizinbereich angehoren, keine Veranlassung, es statt mit "Medi-
zin" mit "Medien, Meditation" oder "mediterran” in Verbindung zu bringen, wie er
auch im entsprechenden Kontext das Wort "Bank" als Name eines Kreditinstituts
nicht als Hinweis auf ein Sitzmoébel (miss-)versteht. Soweit die Widersprechende
auf die Entscheidungen des 25. Senats vom 4. Mai 2000 (25 W (pat) 135/99
- Medi Dino/Timor) und des HABM vom 25. Oktober 2000 (R 328/1999-3 - MEDI-
CARE), der die spatere Entscheidung vom 16. Marz 2004 (R 0475/03-1 - Medigel)
widerspricht, hinweist, vermag dies eine andere Beurteilung nicht zu rechtfertigen,

denn abgesehen davon, dass hierin - wenn Uberhaupt - lediglich eine abwei-
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chende Tatsachenbeurteilung zum Ausdruck kommt, kénnen diese Entscheidun-
gen wegen der erst nach ihrem Erlass verkiindeten neueren Rechtsprechung des
Europaischen Gerichtshofs, demzufolge eine beschreibende Bedeutung bereits
vorliegt, wenn ein Markenwort in einer mdglichen Bedeutung warenbeschreibend
ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Rz. 32] - DOUBLEMINT), nicht mehr eine

andere Sichtweise anregen.

bb) Fir eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind
Anhaltspunkte weder dargelegt noch anderweitig ersichtlich. Die blo3e Behaup-
tung der Widersprechenden, es handele sich bei "medi" um eine bekannte
Bezeichnung, ist hierfur, da weder gerichtsbekannt noch von der Widersprechen-

den belegt, nicht ausreichend.

Soweit die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 9. Mai 2008 unter Verweis
auf Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8 9 Rdn. 184-186 eine erhohte
Kennzeichnungskraft geltend macht, mit der Begrindung, dass eine intensive
Benutzung die Kennzeichnungskraft starke, ist darauf zu verweisen, dass fir eine
entsprechende Starkung der Kennzeichnungskraft eine (Serien)marke im Verkehr
als solche aufgetreten (d. h. benutzt) sein muss und die tatsachlichen Vorausset-
zungen einer entsprechenden intensiven Verwendung im Verkehr im Wider-
spruchsverfahren liquide sein mussen (vgl. Strébele/Hacker a.a.O., 89
Rdn. 322). Allein die beigefligte Liste weiterer "medi"-Marken belegt keine ent-
sprechende Benutzung, da jegliche Angabe beziiglich Ware, Zeitraum, Umfang,
Art und Form der Benutzung fehlt. Gleiches gilt fir "medi" als Firmenschlagwort.

b) Die jeweils beanspruchten Waren sind einander teilweise in Uberdurch-
schnittlichem Umfang ahnlich, obwohl die fir die Widerspruchsmarke geschutzten,
zum medizinischen Produktbereich gehérenden Waren in der Regel an unter-
schiedlichen Vertriebsstatten angeboten werden. Orthopadische Artikel, auch
wenn es sich um Bekleidungssticke handelt, werden namlich hauptsachlich in

hierauf spezialisierten Geschéaften angeboten, wéhrend ubliche Bekleidungsge-
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schafte in aller Regel keine orthopadischen oder medizinischen Bekleidungs-
stiicke fuhren. Da die jeweils beanspruchten Waren insoweit lediglich in Bezug auf
ihre Grundfunktion, namlich der Bedeckung menschlicher Korperteile durch
Waren, die aus textilen Ausgangsstoffen hergestellt sind, Bertihrungspunkte auf-
weisen, lasst sich ein hoherer Grad an Warenahnlichkeit nur fur Strumpfe,
Strumpfhosen im Verhéltnis zu den medizinischen Strimpfen der Widerspruchs-
marke feststellen. Medizinische Strimpfe werden neben "normalen” Strimpfen
und Strumpfhosen angeboten und modisch angepasst, um nicht mehr als solche

erkennbar zu sein.

"Normale" und "funktionsbezogene" Strimpfe und Strumpfhosen werden oftmals
in derselben Herstellungsstatte produziert, Uber dieselben Wege vertrieben und
konnen dem Verbraucher in denselben Verkaufsstatten (Strumpfgeschéaft) begeg-
nen, die oftmals neben "normalen” Strimpfen auch z. B. Stltz- und Thrombose-
Strimpfe anbieten. Dariber hinaus kdnnen beide "Arten" von Strimpfen eine &hn-
liche Beschaffenheit - beispielsweise ein dhnliches Material - aufweisen.

c) Angesichts der - unterstellten - durchschnittichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke liegt aber selbst bei Gberdurchschnittlicher Waren&hnlichkeit
eine Verwechslungsgefahr nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie
nicht vor, weil die einander gegentuberstehenden Marken einen zu geringen Grad
an Zeichenahnlichkeit aufweisen.

aa) Marken sind als ahnlich anzusehen, wenn ihre Ubereinstimmungen in der
Erinnerung von nicht nur unmalfigeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstéandigen Abnehmer (vgl. EUGH GRUR 2003, 604, 605
- Libertel; GRUR 2004, 943, 944 — SAT.2), an welche sich die jeweils bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unter-
schiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark
Uberwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinrei-
chend auseinander halten kdonnen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.
2006, 8 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).
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bb) Nach diesen Vorgaben kann ein die Verwechslungsgefahr rechtfertigender

Grad an Markenahnlichkeit vorliegend nicht festgestellt werden.

In ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich die Zeichen deutlich. Klanglich ste-
hen sich "medi" und "Medi line" gegenuber, die sich schon aufgrund ihrer abwei-
chenden Wortanzahl unterscheiden und klanglich nicht verwechselt werden. Daru-
ber hinaus unterscheiden sich die Zeichen erheblich in ihrer grafischen Ausge-
staltung. Neben ihrer Wortlange unterscheiden sich die beiden Zeichen in ihren
Schrifttypen(arten), der Farbe, sowie in ihren Bildbestandteilen. So beinhaltet
"medi" einen Bildbestandteil, namlich einen schwarzen Balken unter dem "m", wel-
cher in "Medi line" fehlt. Demgegeniber wird "Medi line" auf zwei "Ebenen" dar-

gestellt, indem "Medi" und "line" nicht auf einer Hohe geschrieben werden.

DarlUber hinaus achten die (End)Verbraucher gerade bei allem was mit Gesund-
heit zusammenhangt, besonders auf die Produkte. Sie nehmen deswegen auch
unterschiedliche Marken mit nur kleinen Unterschieden als verschiedene Zeichen
wabhr (vgl. Strébele/Hacker Markengesetz, 8. Auflage 2007, § 9 Rdn. 122).

Mit einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu rechnen.

Eine Markenéhnlichkeit im Rechtssinn kann sich nicht bereits daraus ergeben,
dass beide Marken jeweils den Bestandteil "medi" enthalten, weil die Widerspre-
chende angesichts des beschreibenden Sinngehalts des Markenworts "medi” in
der Widerspruchsmarke hieraus keine Rechte herleiten kann. In ihren Ubrigen
Bestandteilen, die sich bei der Widerspruchsmarke auf ihre grafische Gestaltung
beschranken, weisen die Marken aber so geringe Ubereinstimmungen aus, dass
sich hieraus, wenn tGberhaupt, allenfalls ein aul3erst geringer Grad an Zeichenahn-
lichkeit herleiten lasst, der nicht mehr geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr im
Sinne des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begriinden.
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Ein hoherer Grad an Markenahnlichkeit ware selbst bei Bertcksichtigung des
Ubereinstimmenden Markenwortes "medi" nicht feststellbar, weil sich aufgrund
ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den unabhangig vom Prioritatsalter bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsatzlich abzustellen ist (vgl. EuGH
GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabél/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.]
- Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000,
233 f. - Rausch/Elfi Rauch), infolge der deutlich abweichenden grafischen Gestal-
tung und des in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Zusatzes "line" sich fur
den Verkehr erkennbare deutliche Abweichungen ergeben, welche allenfalls die
Annahme eines sehr geringen Grades an Markenahnlichkeit rechtfertigen kénnen.
Da der Bestandteil "medi" die angegriffene Marke weder dominiert (vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE) noch wegen seines erkenn-
baren Charakters als Teil eines Gesamtbegriffs als ein die Verwechslungsgefahr
ausnahmsweise begrindender selbsténdig kennzeichnender Bestandteil angese-
hen werden kann (vgl. EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE), scheidet auch unter die-
sen Gesichtspunkten eine Verwechslungsgefahr aus.

cc) SchlieBlich liegt eine Verwechslungsgefahr entgegen der Ansicht der Wider-
sprechenden auch nicht nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG in der
Form eines gedanklichen Inverbindungbringens mit der Widerspruchsmarke vor.
Soweit sich die Widersprechende hierzu darauf berufen hat, dass ihre Wider-
spruchsmarken Teil einer umfangreichen Markenserie seien, scheitert die
Annahme einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt schon daran,
dass die Widersprechende, welche nicht einmal die rechtserhaltende Benutzung
ihrer nicht mehr in der Benutzungsschonfrist stehenden Widerspruchsmarken
glaubhaft gemacht hat, eine Benutzung der einzelnen Marken der Zeichenserie
nicht belegt hat, wovon die Annahme einer Verwechslungsgefahr in Form des
gedanklichen Inverbindungbringens aufgrund des Bestehens einer Zeichenserie
abhangt (vgl. EuGH MarkenR 2007, 427, 432 [Rz. 64] - BAINBRIDGE). Selbst fur
die noch in der Benutzungsschonfrist befindlichen Marke der Serie wird dieser
Nachweis verlangt (EuGH a. a. O. Rz. 65).
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Etwas anderes gilt auch nicht wegen des Arguments der Widersprechenden, dass
sie unter dem Firmenschlagwort "medi" auftrete. Abgesehen davon, dass es sich
hierbei um eine firmenmaRige und keine markenméafige Benutzung von "medi"

handelt, ware auch damit die beachtliche Benutzung einer Serie nicht dargetan.

3. Die Markenstelle hat damit im Ergebnis zutreffend die Widerspriche zurtick-
gewiesen, sodass der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden

der Erfolg zu versagen war.

B. Nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG waren der Beschwerdeftihrerin die Verfah-
renskosten sowie zwei Drittel der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners
aufzuerlegen, weil es im Fall, dass ein Widersprechender auf die zulassige Nicht-
benutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke nicht einmal den Ver-
such einer Glaubhaftmachung der Benutzung unternimmt, in der Regel der Billig-
keit entspricht, ihm die Kosten nach 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen
(vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 71 Rn. 15 m. w. N.). Im Ubri-
gen sind Grinde fir eine Kostenauferlegung nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich, so dass es dabei zu verbleiben
hat, dass der Beschwerdegegner ein Drittel seiner auf3ergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen hat (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht Dr. van Raden ist wegen Schwarz
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert

Dr. Albrecht

Pi/Fa



