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24 W (pat) 38/12 An Verkindungs Statt
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 306 55 758

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie

der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2010 und vom
23. April 2012 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus
der Marke 39849643 gegen die angegriffene Marke
Nr. 306 55 758 fiur die Dienstleistungen in Klasse 38 ,Bereitstel-
lung von Softwareschnittstellen und -anwendungen Uber ein
Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informations-
dienste” und Klasse 42 ,Bereitstellung von Suchmaschinen fir das
Internet” zuriickgewiesen wurde. Insoweit wird die Loschung der

angegriffenen Marke Nr. 306 55 758 angeordnet.

Grinde

Die aus der Gemeinschaftsmarke EM 004 641 726 nach Teil-Umwandlung gemaf
§ 125d Abs. 2 S.1 MarkenG hervorgegangene, am 14. September 2005 ange-
meldete und am 7. Dezember 2007 verotffentlichte Wortmarke Nr. 306 55 758

MEDIO



hat urspriinglich Schutz fur folgende Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 35:

Klasse 38:

Klasse 42:

Werbungs-, Marketing- und Verkaufsférderungsdienstleistun-
gen, Vermietung von Werbeflachen und -zeiten; Werbung flr
Waren und Dienstleistungen Dritter Giber Suchmaschinenver-
weise, Verkehrsauswertungen und -meldungen; Verbreitung

von Werbung Dritter Uber drahtlose Mobilgeréte;

Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen
Uber ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-In-
formationsdienste; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen
und auf Informationen zur Datengewinnung mittels weltweiter
Computernetzwerke und drahtloser Netzwerke; Bereitstellung
des Zugriffs auf Informationen von durchsuchbaren Verzeich-
nissen und Informationsdatenbanken, einschlie3lich Texte,
elektronische Dokumente, Datenbanken und Grafiken und au-
diovisuelle Informationen, mittels weltweiter Computer-Infor-

mationsnetzwerke und mobiler drahtloser Netzwerke;

Computerdienstleistungen, namlich Vermietung und Wartung
von Speicherplatzen zur Benutzung als Websites fur Dritte
(hosting), Wartung von Computersoftware, Bereitstellung von
Suchmaschinen fur das Internet, Vermietung von Computer-
software, Erstellen von Programmen fir die Datenverarbei-
tung, Computersoftwareberatung, Design von Computersoft-
ware, Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physi-
schen auf elektronische Medien, Konvertieren von Computer-
programmen und Daten (ausgenommen physische Verande-
rung); Erstellung von Informationsverzeichnissen durch EDV-

Programmierung, Websiteverzeichnissen und Verzeichnissen



anderer Informationsquellen in Verbindung mit weltweiten

Computernetzwerken und drahtlosen Netzwerken®.

Nach der mindlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren am 11. Marz 2014

hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. Mai 2014 das Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnis der angegriffenen Marke geandert. Danach beansprucht die

angegriffene Marke noch Schutz fur die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:

Klasse 38:

Klasse 42:

Werbungs-, Marketing- und Verkaufsforderungsdienstleistun-
gen, namlich Verfolgung von Websites und Applikationen zum
Zweck der Gewinnung von Erkenntnissen und Strategien im
Hinblick auf Marketing, Vertrieb und Werbung unter Nutzung
analytischer und statistischer Modelle fur das Verstandnis und
die Vorhersage von Verbraucher-, Geschafts- und Markttrends
und —entwicklungen; Werbung fir Waren und Dienstleistungen
Dritter Uber Suchmaschinenverweise, Verkehrsauswertungen
und —meldungen, namlich Bereitstellung zielgruppenabge-
stimmter Inhalte sowie von statistischen Informationen fir
Werbetreibende auf Basis pradikativer Analysen mit dem Ziel
der Kundengewinnung, -bindung und -belohnung; Verbreitung

von Werbung Dritter Uber drahtlose Mobilgerate;
Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen
Uber ein Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-In-

formationsdienste;

Bereitstellung von Suchmaschinen fir das Internet.



Gegen die angegriffene Marke ist am 4. Marz 2008 zunéachst unbeschrankt Wider-

spruch erhoben worden aus der am 29. August 1998 angemeldeten und seit dem
17. Dezember 1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 398 49 643

MEDION

die fur die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 1:

Klasse 7:

Klasse 8:

Klasse 9:

unbelichtete fotografische Filme, unbelichtete Filme fur Film-
und Videokameras;

elektrische Haushaltsgerate, soweit in Klasse 7 enthalten,
insbesondere Saftpressen, Entsafter, Kaffeemihlen, Mixer,
einschliel3lich Hand-, Stab- und Standmixer, Kichenmaschi-
nen, Kichenmesser, Brotschneidemaschinen, Zerkleine-
rungsgerate, Dosendffner; Fusselrasierer, Blugelmaschinen;
elektrisch betriebene Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthal-
ten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohr-
schrauber, Hobelmaschinen, Frasmaschinen, Sagen, Hecken-

scheren; Rasenmaher; Miillzerkleinerer; Staubsauger;

Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschliel3lich
Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasier-
apparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische

Haarentfernungsgeréate;

Gerate der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik so-
wie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere
Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder,
Kopfhorer, Videokameras und -rekorder, CD-Player, Ton-

bandgerate, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Ubertragungs-,



Verstarkungs- und Wiedergabegerate, Lautsprecher, Fern-
sehgerate, Videospiele (zum Anschluss an ein Fernsehgerét),
Videokassetten (bespielte und unbespielte), Schallplatten, Au-
diokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiore-
korder, Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgerate,
Diktiergerate, Funksprechgerate, Uberwachungsapparate und
-gerate und daraus zusammengestellte Anlagen; elektrische
und elektronische Rechenmaschinen, einschliel3lich Taschen-
rechner; elektronische Datenverarbeitungsgerate, Computer
und Computer-Peripheriegerate sowie deren Teile, soweit in
Klasse 9 enthalten, einschlie3lich Spielcomputer, Heimcom-
puter, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Dateneingabe-
und -ausgabegeréte (einschliel3lich Tastatur, Joystick, Game-
pad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnittstellenum-
wandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-Roms,
Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speicher-
module, Speichersysteme (extern und intern), im Wesentli-
chen bestehend aus Speichermedien, einschlie3lich opti-
schen, digitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-
Einsteckkarten sowie dazugehorige Schreib- und Leseeinhei-
ten, CD-Brenner, Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Mo-
dems, ISDN-Karten, Soundkarten, Grafikkarten, digitale Ka-
meras, auf Datentragern gespeicherte Programme; Compu-
terspiele; Fotokopierapparate, Foto-Stative, Blitzlichtgerate
und -lampen, fotografische Belichtungsmesser, Filmkameras,
Filmwiedergabegeréate, Diapositive, Diarahmen; elektrische
und elektronische Apparate und Instrumente sowie deren
Teile fir den Gebrauch in der Telekommunikation und Nach-
richtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, einschlief3lich
ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonapparate,

schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-



Klasse 11:

Empfanger, Telefonhoérer, Anrufbeantworter, Fernkopierer
(Telefax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vor-
stehende Waren einschliel3lich zugehoériger Peripheriegerate,
soweit in Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeréate fur
die Nachrichtentechnik und Datenubermittlung, einschlief3lich
Antennen, Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems,
Konverter, Mikrowellenkonverter, Verstarker, Hohlleiter, An-
tennenanschlussbuchsen, Breitband-Kommunikationsanlagen;
Alarmgerate und -anlagen, soweit in Klasse 9 enthalten; Bril-
len (Optik), Brillenetuis; elektrische Haushaltsgerate, soweit in
Klasse 9 enthalten, insbesondere Folienschweil3gerate, Per-
sonen- und Kichenwaagen, Lockenstabe, elektrische Bigel-
eisen; Thermometer, Wetterstationen; Fahrradcomputer; Ka-
bel, Kabelklemmen, Steckverbinder, Stecker, Batterien, Ak-
kumulatoren und Netz-, Lade- und Stromversorgungsgerate

fur samtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9;

elektrische Haushaltsgerate, soweit in Klasse 11 enthalten,
insbesondere Kaffee- und Teemaschinen, Toaster, Schnell-
kochtopfe, Dampfdrucktopfe, Grillgerate, Fritteusen, Herde,
Mikrowellendfen, Kuhlschranke, Kihlbehalter, Warmwasser-
bereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierkocher, Joghurtbe-
reiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -gerate, Dorrapparate
fur Obst, Flaschenwarmer fur Babies, Heizgerate einschliel3-
lich Heizlifter und Heizstrahler, Klimaapparate, Luftbefeuch-
ter, Ventilatoren, Haartrockner, Braunungsgeréte, elektrische
Lampen und Leuchten (ausgenommen fiur fotografische und
medizinische Zwecke), einschlie3lich Taschenlampen, Gar-

tenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten;



Klasse 16:

Klasse 21:

Klasse 28:

Klasse 37:

Klasse 38:

Schreibmaschinen,  Frankiermaschinen; Druckereierzeug-
nisse, insbesondere Bulicher, Manuals, Zeitschriften, Lehr- und
Unterrichtsmaterial betreffend die in Klasse 9 genannten Wa-

ren;

Gerate und Behélter fur Haushalt und Kiche, soweit in
Klasse 21 enthalten, Glasbehalter, Tafelgeschirr (nicht aus
Edelmetall), Kiichen- und Kochgeschirr, Kochtépfe und Bréter
(aus Metall), Wasserkessel, Bratpfannen, Siebe, Backformen,
Schneebesen, Kochloffel, Schopfkellen; elektrische Zahn-

blrsten; Dampfreiniger;

Spiele, Spielwaren und Spielgerate fur Kinder und Erwach-
sene, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen
und Puppenbekleidung, elektronische Spiele, ferngesteuerte
Autos, Flugzeuge und Schiffe; Turn- und Sportgerate, Fahr-
rad-Heimtrainer, Gartenspiele, Spieltische fur Tischful3ball,

Spielwirfel;

Installation, Wartung und Reparatur der in Klasse 38 genann-

ten Netzwerke;

Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch tbermittelten
Daten, Betrieb von Netzwerken zur Ubertragung von Daten,
Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimediadienste,
transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Tele-
matikdienste; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netz-
werke, im wesentlichen Datenbankdienste, namlich Sammeln,
Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Daten-
nachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestell-

dienste und Sprachdienste, namlich Telefonieren, Sprachspei-



cherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Aus-
kunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcen-
ters, samtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in

Klasse 38 enthalten;

Klasse 41: Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren
Zubehor, zuziglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Vi-
deo, bespielte und unbespielte Magnetbander, -folien
und -platten fur die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild
und/oder Ton, bespielte und unbespielte Bander und Filme fur

Ton- und/oder Bildaufzeichnungen;

Klasse 42: Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen fur den
Betrieb der in Klasse 38 genannten Netzwerke sowie der in
Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Pro-
jektierung von Geraten, Einrichtungen und Anlagen fur Netz-
werkdienste; technische Beratung bei der Projektierung, ein-
schliel3lich Planung und Entwicklung der in Klasse 38 ge-

nannten Netzwerke.

Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2008 hat die Inhaberin der jingeren Marke die
Einrede der Nichtbenutzung geméaf? §43 Abs.1 S.1 MarkenG erhoben, mit
Schriftsatz vom 21. August 2009 ferner die Einrede der Nichtbenutzung gemali
8§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Die Widersprechende hat daraufhin diverse Unterlagen
einschlief3lich eidesstattlicher Versicherungen vorgelegt, um die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)
hat mit zwei Beschlissen vom 18. Februar 2010 und vom 23. April 2012 den Wi-
derspruch zuriickgewiesen. Zur Begriindung hat die Markenstelle ausgefihrt, die

Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der mittlerweile be-
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nutzungspflichtigen Widerspruchsmarke nicht gentigend glaubhaft gemacht, denn
die vorgelegten Unterlagen seien nicht dazu geeignet, fir die malR3geblichen Zeit-
raume nach Art und Umfang eine ausreichende rechtserhaltende Benutzung zu

belegen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Zur Begrindung der Beschwerde wiederholt und vertieft sie ihren Vortrag aus dem
patentamtlichen Verfahren zu der ihrer Auffassung nach bestehenden Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken und tragt dazu weiter vor, die Ande-
rung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stelle teilweise keine Ein-
schrankung, sondern eine Erweiterung dar, zudem habe die Anderung keine Aus-
wirkung auf die Verwechslungsgefahr, da die verbliebenen Dienstleistungen wei-
terhin im Ahnlichkeitsbereich lagen. Ferner hat die Widersprechende erganzende
Unterlagen zum Zweck der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarke vorgelegt. Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2014 hat die Wi-
dersprechende erklart, dass der Widerspruch nur fur die Klassen 38 und 42 auf-
recht erhalten werde, sie im Ubrigen einer Benutzung der angegriffenen Marke in
Klasse 35 nicht zustimme.

Die Widersprechende hat beantragt,
die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2010 und vom
23. April 2012 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der
Marke 398 49 643 die Lo6schung der angegriffenen Marke
306 55 758 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
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Sie ist der Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke fir die im Ahnlich-
keitsbereich der angegriffenen Marke liegenden Waren und Dienstleistungen sei
nicht glaubhaft gemacht worden. Jedenfalls nach erfolgter Anderung des Ver-
zeichnisses der Waren und Dienstleistungen fehle es an einer relevanten Ahnlich-
keit der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen und den
Waren, fur die die Widerspruchsmarke allenfalls rechtserhaltend benutzt worden

sei.

Die Parteien haben sich auf die nach Schluss der mindlichen Verhandlung vom
Senat wegen der Anderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in
Aussicht gestellte Wiedererdffnung der mindlichen Verhandlung mit einer

Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklart.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

a) Gegenstand der Beschwerde sind auf Seiten der angegriffenen Marke nur noch
die fur sie registrierten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Die Widerspre-
chende hat mit Schriftsatz vom 26. Juni 2014 (Bl. 81 GA) erklart, dass sie ihren
Widerspruch nur noch in Bezug auf die fur die angegriffene Marke in den Klas-
sen 38 und 42 eingetragenen Dienstleistungen aufrechterhalt. Damit hat sie ihren
Widerspruch im Ubrigen zurtickgenommen. Soweit sie in diesem Schriftsatz weiter
erklart hat, mit einer Benutzung der angegriffenen Marke fiir Dienstleistungen der
Klasse 35 nicht einverstanden zu sein, liegt darin nur eine Erklarung in Bezug auf
die tatsédchliche Benutzung der angegriffenen Marke, die flr das vorliegende re-
gisterrechtliche Verfahren nicht relevant ist, aber insoweit keine Aufrechterhaltung
des Widerspruches. Da die Dienstleistungen der Klasse 35, die fur die angegrif-

fene Marke eingetragen sind, mithin nicht mehr Gegenstand des Beschwerdever-
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fahrens sind, ist vorliegend nicht zu entscheiden, ob die mit Schriftsatz vom
26. Juni 2014 erfolgte Anderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistun-
gen der angegriffenen Marke im Bereich der Klasse 35 zuldssig ist, insbesondere

ob es sich um eine zulassige Beschrénkung i. S. d. 8 39 Abs. 1 MarkenG handelt.

b) Auf den Widerspruch ist die angegriffene Marke im noch beschwerdegegen-
standlichen Umfang zu l6schen, weil zwischen den Kollisionszeichen eine marken-
rechtliche Verwechslungsgefahr besteht, 88 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundes-
gerichtshofes unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EUGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER,;
GRUR 2010, 1098, Tz.44 - Calvin Klein/[HABM; BGH GRUR 2012, 64,
Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013,
833, Tz. 30 — Culinaria/Villa Culinaria). Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit
insbesondere die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, die Identitat oder Ahnlich-
keit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar fir sich ge-
sehen voneinander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuUGH GRUR 2008, 343, Tz. 48
- Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Strébele/Hacker, Marken-
gesetz, 11. Aufl.,, 8 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.). Dartber hinaus kdnnen fur die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die
Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus fol-
gend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungs-
vermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsatzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall

im Umfang der Léschungsanordnung zu bejahen.
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aa) Auf die in zulassiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin hat die
Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihres Zeichens durch die vor-
gelegten Benutzungsunterlagen jedenfalls fur ,Personal Computer® und ,Mobilte-
lefone” der Klasse 9 hinreichend glaubhaft gemacht, § 43 Abs.1 S.1 und S. 2
MarkenG. Die Erhebung der beiden Einreden am 13. Oktober 2008 gemal § 43
Abs. 1 S. 1 MarkenG bzw. am 21. August 2009 gemal3 8§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG
war zulassig, weil die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veroéffentlichung der
angegriffenen Marke bereits langer als 5 Jahre im Register eingetragen war und
gegen die Widerspruchsmarke kein Widerspruch anhangig war, 8 26 Abs. 5 Mar-
kenG. Daher war die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur
beide Benutzungszeitrdume nach 8 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG glaubhaft zu
machen, also zum einen fur den Zeitraum Dezember 2002 bis Dezember 2007,
sowie zum anderen fir den Zeitraum Dezember 2009 bis Dezember 2014.

Die von der Widersprechenden im Original zur Akte gereichten eidesstattlichen
Versicherungen ihres Vorstandsmitgliedes E vom 30. Marz 2009 und

vom 30. Januar 2013 belegen im Zusammenhang mit den dort genannten Um-
satzzahlen sowie den vorgelegten Prospekten und Werbematerialien eine funk-
tionsgemalie Benutzung der Widerspruchsmarke fur die Waren ,Notebooks® und
,schurlose Telefone, Mobiltelefone®, die beide Benutzungszeitraume abdeckt.
Demnach wurden mit ,Computern®, wobei sich dieser Begriff, wie sich aus den
Benutzungsunterlagen durch entsprechenden Verweis in der eidesstattlichen
ergibt, auf ,Notebooks“ bezieht, u.a. im Jahr 2006, sowie in den Jah-
ren 2008 - 2011 im Inland jahrlich Mindestumséatze von 1 Mio. Euro getatigt.
Ebenfalls ergibt sich aus den genannten eidesstattlichen Versicherungen, dass die
Widersprechende mit der Ware ,schnurlose Telefone, Mobiltelefone® in Klasse 9 in
den Jahren 2006 sowie 2011 jahrlich Mindestumsatze von jeweils 1 Mio. Euro
getatigt wurden. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen enthalten auch Abbildun-
gen von entsprechenden Produkten, die die Widerspruchsmarke aufweisen und
die in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung den genannten Be-

nutzungszeitraumen zugeordnet werden kdnnen.
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Die rechtserhaltenden Benutzung ist somit jedenfalls fur ,Notebooks®, also trans-

portable Computer sowie ,schnurlose Telefone, Mobiltelefone® glaubhaft gemacht.

bb) Ob es vorliegend bei der kollisionsrechtlichen Beurteilung nach der soge-
nannten erweiterten Minimallésung der hochstrichterlichen Rechtsprechung ge-
rechtfertigt ist, den Kreis der zu bertcksichtigenden Waren uber diese konkret
festgestellten Waren hinaus auf weitere Waren auszudehnen, die der Verkehr
gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehérend ansieht (vgl. BGH WRP
2001, 1447, 1449 Ichthyol; vgl. dazu auch Strobele/Hacker MarkenG, 11. Aufl.,
§ 26 Rn. 261 m. w. N.), kann dahinstehen.

Denn bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der im vorliegenden Fall maRgeblichen
Waren mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt es darauf an, ob
diese unter Berucksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zu-
einander kennzeichnen — insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafigen
betrieblichen Herkunft, ihrer regelméaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem
Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Produkte und
Leistungen und anderer fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher
Grinde — so enge Beruhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrs-
kreise der Meinung sein kénnten, sie stammten — trotz der grundsatzlichen Unter-
schiede zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits - aus den-
selben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. z. B. EuUGH GRUR
2006, 582, Tz. 85 - VITAFRUIT; EuGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 - Metrobus; Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 8 9, Rdn. 59 m. w. N.).

Die vorstehend genannten Waren, fur die eine Benutzung der Widerspruchsmarke
glaubhaft gemacht wurde, und die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen
der angegriffenen Marke sind danach jedenfalls als zumindest durchschnittlich
ahnlich zu erachten.

Der angesprochene Verkehr ist aufgrund zahlreicher Beispiele bekannter, weltweit
tatiger Unternehmen sowohl im Bereich der IT-Industrie (z. B. Microsoft, Apple,

IBM, Hewlett Packard) als auch in der Telekommunikationsbranche (Deutsche
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Telekom, Vodaphone, Google etc.) daran gewodhnt, dass Hersteller von (Compu-
ter-)Hardware auch Software (fir Dritte) entwickeln und anbieten und umgekehrt.
Des Weiteren bieten namhafte Hard- und Softwarehersteller auch Dienstleistun-
gen im Internet an, etwa in Form von Vermietung von Software oder Datenbanken.
Gerade im Zusammenhang mit sog. Smartphones, die nicht nur als reine Mobilte-
lefone, sondern als mobile Kleincomputer gelten kénnen, ist der Verkehr weiterhin
daran gewohnt, dass Hardwarehersteller neben Software fur diese Gerate auch
Telekommunikationsdienstleistungen anbieten. Umgekehrt bieten namhafte Tele-
kommunikationsanbieter unter ihren Marken auch passende Hardware (beispiels-
weise Computer oder Telefone) an, wobei aufgrund der technischen Entwicklung
der vergangenen Jahre zunehmend Uberschneidungen auftreten. Insbesondere
sind die Ubergange zwischen stationdren Geraten einerseits und mobilen Geraten
andererseits im Bereich der Computertechnik und bei Telekommunikationsendge-
raten auch fur den allgemeinen Endverbraucher flieRend geworden.

Bei gleich — oder verwechselbar &hnlich — gekennzeichneten Waren und Dienst-
leistungen der in Rede stehenden Art wird der Durchschnittsverbraucher aufgrund
dieser Marktverhéltnisse daher grundsatzlich eine Identitat der betrieblichen Her-
kunft von Waren und Dienstleistungen annehmen.

Ob etwas anderes gilt, wenn die angebotenen Dienstleistungen der Klassen 38
und 42 nur einen begrenzten Bereich umfassen, der von den typischerweise ver-
wendeten Geraten der Klasse 9 wegfuhrt, ist hier nicht entscheidungserheblich.
Denn die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 38 ,Bereitstellung von Softwareschnittstellen und -anwendungen tber ein
Netzwerk zur Bereitstellung individueller Online-Informationsdienste“ stehen in
unmittelbarem technischen und wirtschaftlichen Zusammenhang zu den Waren
,Computer® etc. und ,Telefone” etc., fur die die Widerspruchsmarke Schutz ge-
nief3t, weil die Gerate entweder derartige Dienstleistungen funktional erfordern
oder selbst zur Nutzung derartiger Dienstleistungen benétigt werden. Dem ange-
sprochen Verkehr ist zudem bekannt, dass ,Notebooks“ und ,Mobiltelefone” inte-
grierte Funktionen aufweisen konnen, die sowohl die auf dem jeweiligen Geréat

gespeicherten Daten als auch Datenbanken im Internet, die teilweise von den
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Herstellern der Geréte betreiben werden, simultan durchsuchen kdnnen. Aufgrund
dieses Zusammenhangs besteht auch hinsichtlich der Dienstleistung der
Klasse 42 ,Bereitstellung von Suchmaschinen fir das Internet® eine zumindest

durchschnittliche Ahnlichkeit zu den oben genannten Waren.

cc) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzu-
sehen. Die Angabe ,Medion“ hat keine beschreibende Bedeutung flr die betroffe-
nen Waren, sie ist trotz gewisser Ahnlichkeit von im vorliegenden Waren- und
Dienstleistungsbereich beschreibenden Begriffen wie z. B. ,Medien® oder ,Media“
hinreichend abgewandelt.

dd) Ausgehend von einer durchschnittlichen Waren- und Dienstleistungséhnlich-
keit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halt die
angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

Beim Markenvergleich ist die Ahnlichkeit der Vergleichsmarken in klanglicher,
schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht zu beurteilen, wobei es fir die Annahme
einer Verwechslungsgefahr grundsatzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen
Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Ubereinstimmun-
gen festzustellen sind (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.,, 8 9, Rdn. 254
m. w. N.). Dabei sind grundsatzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenuber-
zustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne
sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen
(Strobele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 237 m. w. N.). Die Vergleichszeichen ,Medio*
und ,Medion” sind sich vorliegend klanglich und schriftbildlich hochgradig &hnlich.
Der zusatzliche Endbuchstabe ,n“ als alleiniger Unterschied zwischen den Zei-
chen kann insbesondere bei klanglicher Wahrnehmung bereits bei leicht ver-
schliffener oder undeutlicher Aussprache von einem erheblichen Anteil des Publi-

kums Uberhort werden.

Demgemal war die Léschung der angegriffenen Marke im Umfang des aufrecht-

erhaltenden Widerspruchs anzuordnen.
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2. Die Entscheidung konnte ohne erneute mundliche Verhandlung ergehen. Zwar
hat der Senat den Beteiligten im Hinblick auf die nach Schluss der mundlichen
Verhandlung vom 11. Marz 2014 eingegangene Anderung des Verzeichnisses der
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Wiederer6ffnung der
mindlichen Verhandlung nach 8 76 Abs. 6 S. 2 MarkenG in Aussicht gestellt,
nachdem sich aber beide Beteiligten mit einer Entscheidung im schriftlichen Ver-
fahren einverstanden erklart haben, war die Wiedererdffnung der mindlichen Ver-
handlung nicht, auch nicht aus anderen Grinden i. S. d. 8 69 Nr. 3 MarkenG, ge-

boten.

3. Fur eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden gemaR 8 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG besteht vorliegend kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausuibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich
einzulegen.

Metternich Dr. Schnurr Heimen

Bb



