BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 73/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 398 56 019

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt sind gegen die - am 14. Januar 1999

veroffentlichte - Eintragung der Marke 398 56 019

MEHA

fur die Waren

" Klasse 17: Dammstoffe, Isolierstoffe;
Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Abdeckpappen, Randstrei-

fen

vom 8. Dezember 1998

auf Grund der fur die Waren



"Mehrzweckfenster und Zargenfenster aus Kunststoff und/oder
Metall, Stahlkellerfenster, Kellerfenster-Schalungen aus Stahl und
Styropor, Kunststoff-Fenster, Gitterroste und Ful3matten, Poly-

ester-Lichtschachte, Schiebekarren, Schiebetorrollen”

am 12. April 1979 eingetragenen Marke 984 423

siehe Abb. 1 am Ende

sowie der fir die Waren

"Dachgauben aus Metall und/oder Kunststoff"

am 29. Februar 1996 eingetragenen Marke 2 099 709

MEA

Widerspriche erhoben worden.

Die Markenstelle fur Klasse 17 des Patentamts hat die Widerspriiche durch Be-
schluf? vom 13. Oktober 1999 zunéchst zurtickgewiesen, auf die Erinnerung der
Widersprechenden jedoch diese Entscheidung durch BeschluR vom
16. November 2000 aufgehoben und die Loschung der angegriffenen Marke we-
gen Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken gemaR 88 9 Abs 1 Nr 2,
42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG angeordnet. In den Grinden des Erinne-

rungsbeschlusses ist ausgefihrt worden, bei samtlichen Waren der angegriffenen



Marke handele es sich im Prinzip um "Baumaterialien”, die mit den Bauteilen der
Widerspruchsmarken &hnlich seien. Da bei der Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr eine Wechselbeziehung der in Betracht kommenden Faktoren zu berick-
sichtigen sei, werde ein geringer Warenahnlichkeitsgrad durch einen héheren
Ahnlichkeitsgrad der Marken ausgeglichen. Die beiden Marken seien klanglich

hochgradig ahnlich.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat gegen diese Entscheidung des Patent-
amts Beschwerde eingelegt. Sie tragt im wesentlichen vor, der Widersprechenden
fehle die Aktivlegitimation. Die Umschreibung der Widerspruchsmarken auf die
Widersprechende im Jahr 1992 sei rechtsfehlerhaft erfolgt. Der in dem Umschrei-
bungsantrag vom 3. September 1991 genannte Grund der Umfirmierung treffe
sachlich nicht zu. Nach den vorgelegten Handelsregisterausziigen handele es sich
bei der ursprunglichen Inhaberin der Widerspruchsmarken und der Widerspre-
chenden namlich um zwei unterschiedliche Unternehmen. Ein Rechtstibergang
der Widerspruchsmarken zusammen mit dem dazugehérenden Geschéftsbetrieb
gemal 8 8 WZG lasse sich aus den Eintragungen im Handelsregister nicht ent-
nehmen und sei auch nicht nachgewiesen worden. Die Zweifel an der Aktivlegiti-
mation der Widersprechenden seien auch durch den vorgelegten Ubertragungs-
vertrag vom 20. Februar 1992 nicht ausgerdumt worden.

Sie beantragt sinngeman,
den BeschluR der Markenstelle des Patentamts vom
16. November 2000 aufzuheben, die Zuriickweisung der Wider-
spruche aufrechtzuerhalten und der Widersprechenden die Kosten
des Widerspruchs- sowie Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt konkludent,

die Beschwerde zuriickzuweisen und keine Kosten aufzuerlegen.



Sie hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens den notariell beglaubigten Ubertra-
gungsvertrag vom 20. Februar 1992 in Kopie vorgelegt, nach dem die ursprtngli-
che Inhaberin der Widerspruchsmarken unter anderen die Widerspruchsmarken
auf die Widersprechende Ubertragen hat und in dem es ausdricklich heif3t: "Der

zugehdrige Teil des Geschaftsbetriebs wird mitibertragen.”

Hierzu tragt sie vor, auf Grund dieses Vertrages seien vom Patentamt die Um-
schreibungen im Mai bzw August 1992 ordnungsgemal vermerkt worden. Da sie
nachweislich Inhaberin der Widerspruchsmarken sei, bestehe kein AnlaR3, ihr die

Kosten aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre

Schriftséatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unbegrindet.

Der Senat mul} - jedenfalls im vorliegenden Falle - von der Widerspruchsberechti-
gung der Widersprechenden und somit ihrer Aktivlegitimation ausgehen. Die Wi-
dersprechende ist - und war auch schon zur Zeit der Einlegung der Widerspru-
che - als Inhaberin der Widerspruchsmarken im Register eingetragen, so daf3 ihre
Rechtsinhaberschaft gemaf? § 28 Abs 1 MarkenG gesetzlich vermutet wird. Diese
Legitimationswirkung der Registereintragung entfallt jedoch, wenn die Vermutung
widerlegt wird (vgl RegBegr zu § 28 MarkenG, BIPMZ 1994, Sonderheft, S 78 f;
Althammer/Strébele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 28 Rdn 4 - 6). Dazu
bedarf es des Nachweises, dal3 der eingetragene Inhaber nicht der materiell Be-
rechtigte ist. Die dem Senat auf Grund des Inhaltes der Akten, insbesondere des
Vortrages der Beteiligten bekannten Umstande vermégen hier jedoch die ma-

terielle Berechtigung der als Inhaberin eingetragenen Widersprechenden nicht



zu widerlegen. Zwar trifft es zu, dal3 eine im Umschreibungsantrag vom
3. September 1991 angegebene Umfirmierung nicht stattgefunden hat. Die Um-
schreibungen der Widerspruchsmarken sind aber vom Patentamt auch nicht we-
gen einer - als unzureichend abgelehnten - Umfirmierung, sondern auf Grund des
Ubertragungsvertrages vom 20. Februar 1992 wegen Rechtsiibergangs ausge-
fuhrt worden, wie sich eindeutig aus der Verfugung des Patentamts vom
28. April 1992 sowie dem der Beschwerdefiihrerin zugestellten Bescheid der Mar-
kenabteilung der Dienststelle Jena vom 1. Marz 2001 ergibt. Es liegen hier auch
keine Anhaltspunkte fir eine damals gemal § 8 Abs 1 Satz 2 und 3 WZG unwirk-
same Leerlbertragung vor. Vielmehr ist im Ubertragungsvertrag vom
20. Februar 1992 ausdrucklich vereinbart worden, dafld der zugehdrige Teil des
Geschaftsbetriebes mitiibertragen wird. Der auf die einzelnen Ubertragenen Mar-
ken entfallende Teil des Geschaftsbetriebes ist in dem Ubertragungsvertrag zwar
nicht konkretisiert worden; diese in den Vertrag aufgenommene Vereinbarung
kann aber nicht schon deshalb als inhaltsleere salvatorische Floskel angesehen
werden, da sie nach den genaueren Kenntnissen der Vertragsparteien unter Um-
standen bestimmt genug erschien. Im Ubrigen kann eine weitere umfassende
Uberpriifung des materiell berechtigten Inhabers der Widerspruchsmarken im
registerrechtlichen Eintragungsverfahren nicht erfolgen, sondern bleibt gegebe-
nenfalls einer Klarung vor den ordentlichen Gerichten - insbesondere im Wege der
Eintragungsbewilligungsklage gemafld § 44 MarkenG - vorbehalten (vgl dazu:
BPatGE 16, 184 ff).

Der Senat halt - im Ergebnis ebenso wie die Markenstelle im Erinnerungsbe-
schluf? - die Verwechslungsgefahr gemaf 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm § 42 Abs 2
Nr 1 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke 398 56 019 "MEHA" und jeweils
den Widerspruchsmarken "MEA" (Wortbildmarke 984 423 und Wortmarke
2 099 709) fur gegeben. Die Markenstelle des Patentamts hat somit die Loschung
der angegriffenen Marke letztlich zu Recht gemaR 8§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG

angeordnet.



Die umfassende, alle Umstande des Einzelfalles berlcksichtigende Beurteilung
der Verwechslungsgefahr beruht auf einer Wirdigung aller in Betracht kommen-
den Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der
beiderseitigen Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke,
auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander; so kann ein geringer Ahnlichkeits-
grad der Waren durch einen hoheren Ahnlichkeitsgrad der Marken ausgeglichen
werden (vgl EuUGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17, 18 - Canon; EuGH GRUR Int.
1999, 734, 736 Ez 18, 19, 20 - Lloyd; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH
GRUR 1999, 241, 242 f. - PATRIC LION).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken "MEA" bewertet der Senat als
normal. Die angesprochenen Verkehrskreise fassen das Markenwort "MEA" re-
gelmafig als Phantasiewort auf, denn es besteht noch nicht einmal ein ersichtli-
cher Anlal3, "MEA" als lateinisches Possessivpronomen oder Abkirzung zu ver-
stehen. Umstande, die infolge intensiver Benutzung und Bekanntheit der Wider-
spruchsmarken zu einer erhdhten Kennzeichnungskraft gefiihrt haben kénnten,

sind von der Widersprechenden nicht vorgetragen worden.

Die sich gegenuberstehenden Markenworter "MEHA" und "MEA" sind klanglich
aul3erordentlich &hnlich. Denn bei verkehrsublich flissiger Sprechweise und Beto-
nung der angegriffenen Marke "MEHA" auf der ersten Silbe ist ein Unterschied

kaum horbar, da der Laut "h" lediglich leicht aspirierend wirkt.

Die Waren der angegriffenen Marke und jeweils die Waren der beiden Wider-
spruchsmarken halt der Senat durchaus fur &hnlich, wenngleich Uberwiegend eine
gewisse Warenferne vorliegen mag. Die beiderseitigen Waren werden namlich als
Baumaterialien und Bauteile gleichermal3en zur Errichtung von Geb&auden ver-
wendet, und zwar insbesondere auch in einander ergdnzendem Einsatz (vgl dazu
auch Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
11. Auflage 1999, S 78 ff, 184; BPatG 12 W (pat) 6/96, 28 W (pat) 210/80,
28 W (pat) 112/87, 28 W (pat) 167/94, 28 W (pat) 191/95; BGH WRP 1998, 747).



Die Waren "Kellerfenster-Schalungen aus Styropor® der Widerspruchsmarke
984 423 kénnen mit den Waren "Dammstoffe, Isolierstoffe; Baumaterialien (nicht

aus Metall)" der angegriffenen Marke sogar identisch sein.

In der Gesamtbeurteilung unter Abwagung der groRen klanglichen Markenahnlich-
keit, der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sowie einer zu-
mindest geringeren Warenéhnlichkeit in ihrer Wechselbeziehung laRt sich die
Verwechslungsgefahr nicht ausschliel3en. Dabei berlcksichtigt der Senat, dal3 die
beiderseitigen Waren weitgehend von Fachleuten oder jedenfalls fachlich versier-
ten Personen ausgewahlt und erworben werden. Aber auch durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittskaufern als fachkundigen
Abnehmern der beiderseitigen Waren bietet sich nur selten die Mdglichkeit, die
verschiedenen Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, so dal3 bei mundli-
chen Empfehlungen, Bestellungen, Anweisungen, Besprechungen oa allein die
klangliche Marken&hnlichkeit ohne weiteres zu Verwechslungen fiihren kann (vgl
dazu: EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 25 - 28 - Lloyd), insbesondere wenn die

beiderseitigen Waren fir dieselbe Baustelle bestimmt sind.

Zu einer Kostenauferlegung besteht kein Anlal3, insbesondere kann dem Kosten-

antrag der Beschwerdefiihrerin schon aus den dargelegten Griinden nicht stattge-

geben werden.

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten jeweils selbst (§ 71 Abs 1

Satz 2 MarkenG).

Winkler Dr. Hock v. Zglinitzki
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