27 W (pat) 73/01 Verkindet am
17. Dezember 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die eingetragene Marke 395 31 183

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 17. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schermer, die Richterin Friehe-Wich und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 1. Marz 2001 aufgehoben, soweit die Loschung
der Marke 395 31 183 wegen des Widerspruchs aus der Marke
2908 950 (einschliel3lich abgetrennte eingetragene Marke

396 09 930) teilweise angeordnet worden ist.

2. Der Widerspruch aus der Marke 396 09 930 wird insgesamt zu-

rickgewiesen.

3. Die Rechtsheschwerde wird zugelassen.



Grinde

Gegen die am 29. Marz 1997 veroffentlichte farbige Eintragung der Marke
395 31 183 (schwarz/rot)

fur "Bekleidungsstiicke aus textilem Material, insbesondere Damenoberbeklei-
dungsstlcke; Accessoires, namlich Girtel zu Bekleidungsstiicken, Schals, Kopf-,
Hals- und Schultertiicher, Handschuhe; Accessoires, namlich Taschen; Accessoi-
res, ndmlich Modeschmuck" wurde am 1. Juli 1997 Widerspruch eingelegt aus der

prioritatsalteren Wortmarke

KYRA

die am 12. Juli 1995 unter der Nr 2 908 950 fir verschiedene Waren der Klassen 3
und 25 eingetragen worden war. Im Jahr 1998 wurde die Widerspruchsmarke teil-
weise, namlich bezuglich der Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstiicke, Schuhwa-

ren, Kopfbedeckungen) auf die Fa. K... AB Uubertragen; der Uubertragene



Teil der Marke wurde abgetrennt und am 19. Mai 1999 unter der Nr 396 09 930
eingetragen. In der Folge wurde die Marke 2 908 950, gegen die ein auf die Wa-
ren der Klasse 3 beschrankter Widerspruch eingelegt worden war, fur alle noch
verbliebenen Waren mit Ausnahme von "Parfiimerien” geléscht (vgl Beschluss des
Bundespatentgerichts vom 24. August 1999, 24 W (pat) 50/98).

Die neue Inhaberin des abgetrennten Teils der Widerspruchsmarke hat erklart,
den Widerspruch auf den Ubertragenen Teil der Marke zu stitzen. Die Inhaberin
der angegriffenen Marke hat einem Ubergang der Verfahrensbeteiligung nicht zu-
gestimmt. Daraufhin hat die Inhaberin des abgetrennten Teils ihren Beitritt als Ne-
benintervenientin zum Widerspruchsverfahren erklart. Die Inhaberin der angegrif-
fenen Marke hat die Auffassung vertreten, der Beitritt sei unzulassig. Au3erdem
beinhalte die Widerspruchsmarke 2 908 950 nunmehr keine &hnlichen Waren
mehr und der Widerspruch sei schon deshalb unter Auferlegung der Kosten zu-

riuckzuweisen.

Die Markenstelle fur Klasse 25 hat am 1. Marz 2001 unter Zurickweisung des Wi-
derspruchs im Ubrigen beschlossen: "Die Eintragung der Marke Nr 395 31 183 ist
wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 2 908 950 (einschlie3lich abgetrennte
eingetragene Marke Nr 396 09 930) teilweise zu l6schen, und zwar aufgrund der
abgetrennten eingetragenen Marke Nr 396 09 930 fir die Waren "Bekleidungs-
stiicke aus textilem Material, insbesondere Damenoberbekleidungsstiicke; Acces-
soires, namlich Gurtel zu Bekleidungssticken, Schals, Kopf-, Hals- und Schulter-
tucher, Handschuhe".

Der Widerspruch aus der Marke 2 908 950 erstrecke sich auf den abgetrennten
Teil. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke einer Fortfiihrung des Wider-
spruchsverfahrens mit der Erwerberin der abgetrennten Marke nicht zugestimmt
habe, sei das Verfahren mit der urspriinglichen Markeninhaberin fortzusetzen ge-
wesen. Die Erwerberin habe dem Verfahren im Wege der Nebenintervention bei-

treten kdnnen.



In Anbetracht einander gegenuberstehender teilweise - namlich hinsichtlich der
nunmehr unter der Marke Nr 396 09 930 registrierten - identischer Waren und un-
ter BerUcksichtigung normaler Kennzeichnungskraft bestehe Verwechslungsge-
fahr jedenfalls in klanglicher Hinsicht. Es sei namlich zu berlcksichtigen, dass er-
hebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke mit
"Kima" bezeichnen und die Widerspruchsmarke wie "Kira" aussprachen. Der Un-
terschied im dritten Buchstaben reiche nicht aus, die Gefahr von Verwechslungen

zu verhindern.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffe-
nen Marke. Sie meint, der Widerspruch aus der Marke 2 908 950 sei unzulassig,
weil diese Marke aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 24. Au-
gust 1999 (24 W (pat) 50/98) vollstandig geléscht worden sei. Die durch Teilung
entstandene Marke 396 09 930 begrinde keine Verfahrensstellung im Wider-
spruchsverfahren. Die Nebenintervention sei nicht zuléssig; eine andere Sicht fin-
de im Markengesetz keine Stitze. Die neue Inhaberin dieser Marke hatte daher
am Verfahren nicht beteiligt werden dirfen. Durch die Teilung sei der aus der ur-
sprunglichen Widerspruchsmarke abgetrennte Teil rechtlich verselbstandigt wor-
den; die Widerspruchsmarke sei mit geringerem Schutzumfang erhalten geblie-
ben. Die Widerspruchseinlegung gelte nicht fir die abgetrennte Teileintragung
396 09 930 fort. Die Bericksichtigung der Verwechslungsgefahr zwischen der an-
gegriffenen Marke und der abgetrennten Marke setze voraus, dass die Wider-
spruchsmarke 2 908 950 durch die abgetrennte Marke 396 09 930 substituiert
worden sei. Diese Annahme sei "abenteuerlich” und rechtlich unhaltbar. Die An-
wendung des 8§ 265 ZPO setze die VeraulRerung der Streitsache oder die Abtre-
tung des geltend gemachten Anspruchs voraus; beides sei nicht erfolgt. Im Ubri-
gen habe die Inhaberin der angegriffenen Marke die Zustimmung zur Verfahrens-
ubernahme verweigert. Die Inhaberin der abgetrennten Marke sei daher (vorab)

vom Verfahren auszuschlief3en.



Zur Verwechslungsgefahr fiihrt die Inhaberin der angegriffenen Marke aus, klangli-
cher Verwechslungsgefahr komme nach der Rechtsprechung des entscheidenden
Senats bei Waren der Klasse 25, die meist auf Sicht erworben wirden, nicht die-
selbe Bedeutung zu wie schriftbildlicher. Die meisten Verbraucher wirden "Kyra"
wie "Kura" aussprechen; fur die Behauptung der Markenstelle, dass beachtliche
Verkehrskreise dieses Wort wie "Kira" aussprachen, fehle jeder Anhaltspunkt. In
der angegriffenen Marke werde "KI - MA" aufgrund der optischen Trennung auch

getrennt ausgesprochen.

Die Nebenintervenientin halt sowohl den Widerspruch der Widersprechenden wie
auch ihre Nebenintervention fir zulassig. Der abgetrennte Teil der rangéalteren
Marke, aus der zuléassig Widerspruch eingelegt worden sei, sei unangefochten ein-
getragen; diese Eintragung werde durch den teilweisen Wegfall des anderen Teils
der rangalteren Markeneintragung nicht berthrt. Der Ubertragene Teil der Wider-
spruchsmarke sei nach wie vor existent; dass er nun eine andere Registernummer
habe, sei eine reine Frage der "Etikettierung" und habe nichts mit der materiellen
Existenz des Markenrechts zu tun, auf das sich der Widerspruch stlitze. Dass die
Teilibertragung der &alteren Marke keinen Einflul3 auf die Zulassigkeit des Wider-
spruchs habe, folge unmittelbar aus der nach der "Sanopharm"-Entscheidung des
Bundesgerichtshofs, GRUR 1998, 940 auch fur das Widerspruchsverfahren gel-
tenden Regelung des § 265 Abs 2 ZPO. Die Nebenintervention sei, wie ebenfalls
aus der "Sanopharm"-Entscheidung ersichtlich, zulassig. Der Widerspruch sei

auch begruindet, da Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende bezieht sich auf die Ausfihrungen der Nebenintervenientin.

Mit Schriftsatz vom 11. Juli 2001 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Sie meint, da der Zeitrang der Ein-
tragung der Widerspruchsmarke 2 908 950 der 12. Juli 1995 sei, sei fur die Benut-
zungsschonfrist auf dieses Datum abzustellen. Die Nebenintervenientin hat darauf

hingewiesen, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei, weil das



Widerspruchsverfahren hinsichtlich der Widerspruchsmarke erst am 30. Okto-
ber 1999 rechtskraftig abgeschlossen gewesen sei. Dies gelte auch, wenn man
den Vollzug der Teilubertragung im Register am 19. Mai 1999 als relevantes Da-
tum fur den Beginn der Benutzungsschonfrist hinsichtlich der abgetrennten Marke
ansehen wolle, weil der Widerspruch gegen die Eintragung der Widerspruchsmar-
ke sich nur gegen Waren gerichtet habe, hinsichtlich derer die Marke nicht tber-

tragen worden sei.

In der mundlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihren Vortrag vertieft. Sie
hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Wegen der Einzelheiten wird

auf das schriftsatzliche Vorbringen der Beteiligten Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig und begrundet, da eine markenrechtlich relevante
Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffene Beschluss war daher

aufzuheben, soweit er die Léschung der angegriffenen Marke anordnete.

1. Der Widerspruch aus der fur die Waren der Klasse 3 und 25 eingetragenen
Marke 2 908 950 wurde zuldssig erhoben. Er ist nicht dadurch entfallen oder unzu-
lassig geworden, dass die Widerspruchsmarke teilweise hinsichtlich der Waren
der Klasse 25 auf die Nebenintervenientin Ubertragen wurde und diese den Wider-
spruch mit dem - als abgetrennte Eintragung unter der neuen Nummer 396 09 930

registrierten - Ubertragenen Teil der Marke weitergefihrt hat.

Die im Laufe des Widerspruchsverfahrens erfolge Teilibertragung der Marke war
zuldssig, 8 27 Abs 1, Abs 4 S 3 MarkenG,; sie hat zur Eintragung des abgetrennten
Teils unter der neuen Nummer 396 09 930 gefiihrt (8 46 Abs 1 MarkenG iVm
88 32, 37 Abs 1 bis 3 MarkenV). Mit dem Vollzug der Eintragung des abgetrennten
Teils am 19. Mai 1999 ist die Widerspruchsmarke in zwei Eintragungen geteilt
worden (8 32 iVm § 37 Abs 1 MarkenV), namlich die Stammeintragung 2 908 950,



die aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 24. August 1999
(24 W (pat) 50/98) nur noch Schutz fur "Parfimerien” geniel3t, und die abgetrennte
Eintragung 396 09 930, die fur die Waren der Klasse 25 geschutzt ist. Den Wider-
spruch aus der Stammeintragung 2 908 950 hat die Widersprechende nicht weiter-
verfolgt. Hinsichtlich des Ubertragenen Teils hat die Teil-Rechtsnachfolgerin und

Nebenintervenientin erklart, dass sie den Widerspruch auf diesen Teil stitze.

Die Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke, nach der Teilubertragung kon-
ne das Widerspruchsverfahren nicht mit der abgetrennten Eintragung weiterge-
fuhrt werden, weil aus dieser nicht Widerspruch erhoben worden seli, findet im Ge-
setz keine Stiutze. Dagegen spricht die gemald § 27 Abs 4 S 3 MarkenG fur die
Teilubertragung entsprechend anzuwendende Vorschrift des § 46 Abs 1 MarkenG,
in der ausgefuhrt ist, dass nach der Teilungserklarung die "Eintragung der Marke
fur die in der Teilungserklarung aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen als ab-
getrennte Eintragung fortbestehen soll". Die Waren und Dienstleistungen der ur-
sprunglichen Eintragung bleiben deckungsgleich erhalten, lediglich aufgeteilt auf

mehrere Eintragungen.

Die Widersprechende hat vorliegend ihr geméal 8§ 42 Abs 1 MarkenG mit der Ein-
tragung der Marke 2 908 950 verbundenes Recht, gegen eine prioritatsjingere
Eintragung Widerspruch zu erheben, ausgetbt und zwar gestitzt auf alle Waren
und Dienstleistungen. Damit bezieht sich der Widerspruch gemaR 8§ 46 Abs 1 Mar-
kenG automatisch auch auf die im Wege der Teilubertragung abgetrennte Eintra-
gung 396 09 930, in der die urspriingliche Eintragung teilweise fortbesteht.

Die Annahme der Markeninhaberin, dass der Widerspruch aus der urspringlichen
Widerspruchsmarke insoweit entféllt, als sie nach der Teilubertragung als abge-
trennte Eintragung fortbesteht, hatte zur Folge, dass der Teil-Rechtsnachfolger
das Recht verlore, aufgrund des von seinem Rechtsvorganger eingelegten Wider-
spruchs bei Vorliegen der materiellen Voraussetzungen des 8 9 MarkenG die L6-

schung der prioritatsjingeren Marke zu verlangen. Ein solcher Rechtsverlust be-



durfte der Grundlage im Gesetz. Indes gibt es keine Vorschrift, die besagt, dass
ein Widerspruch ganz oder teilweise untergeht, wenn ein Teil der Widerspruchs-
marke abgetrennt wird. Im Gegenteil: Die Formulierung in 846 Abs1 S 1 Mar-
kenG, dass die Eintragung fir die in der Teilungserklarung aufgefihrten Waren
oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen soll und zwar nach
8§ 46 Abs 1 S 2 MarkenG mit dem Zeitrang der urspriinglichen Eintragung, spricht
gerade fir ein Weiterbestehen der Eintragung mit allen Rechten und Pflichten, ein-
geschrankt allein auf die von der Teilibertragung betroffenen Waren und Dienst-

leistungen.

Daher geht auch die Ansicht der Markeninhaberin fehl, die Widersprechende kon-
ne nach Teilung der Marke Rechte nur aus dem unter der bisherigen Nummer re-
gistrierten Teil der Widerspruchsmarke herleiten, hatte also die Marke "intelligent",
namlich so teilen mussen, dass die fur das vorliegende Widerspruchsverfahren re-
levanten Waren in der unter der urspriinglich zugeteilten Nummer registrierten
Marke verbleiben, denn der Widerspruch sei nur fur die unter der bisherigen Num-
mer registrierte Marke eingelegt worden und bestehe auch nur fur diese fort. Die
Markeninhaberin verkennt hierbei schon, dass vorliegend keine Teilung der Wider-
spruchsmarke nach 8 46 MarkenG stattgefunden hat, sondern eine TeilUbertra-
gung nach 8§ 27 Abs 4 MarkenG, bei der es die Widersprechende nicht in der
Hand hat, welcher Teil der Marke nach dem registerrechtlichen Vollzug der Teil-
Ubertragung unter welcher Nummer registriert ist. Ganz abgesehen davon haben
sowohl die Teilubertragung wie auch die Teilung zur Folge, dass zwei gleichrangi-
ge Marken entstehen. Dass eine dieser Marken eine andere Registernummer er-
halt und nicht zB beide unter der bisherigen Nummer fortgefihrt werden oder eine
Zusatzkennzeichnung erhalten, hat allein registerrechtliche Griinde. Waren an die
FortfUhrung der Eintragung als abgetrennte Eintragung unter einer neuen Regi-
sternummer weitere fr den Teil-Rechtsnachfolger nachteilige Rechtsfolgen ge-
knupft sind, musste sich dies - wie bereits ausgefihrt - aus dem Gesetz ergeben,;
einen Wegfall des Widerspruchs, der dem Teil-Rechtsnachfolger nur die Mdglich-

keit liel3e, gegen die prioritatsjingere Marke im Wege der Nichtigkeitsklage nach
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8 51 MarkenG vorzugehen, wie die Markeninhaberin meint, sieht das Gesetz aber

nicht vor.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Vorschrift des § 37 Abs 7
MarkenV, wonach in Bezug auf die urspringliche Eintragung gestellte Antrage
auch fir die abgetrennte Eintragung fortbestehen. Auch wenn ein aus der ur-
springlichen Eintragung eingelegter Widerspruch keinen Antrag im Sinne dieser
Vorschrift darstellt, folgt daraus nicht im Gegenschlul3, da3 der Widerspruch im
Hinblick auf den Ubertragenen Teil der urspringlichen Marke entfiele. Eine derarti-
ge, den Verlust eines geltend gemachten Rechts betreffende Regelung ware un-
wirksam (Art 80 Abs 1 GG), weil sie Uuber den Rahmen der Ermé&chtigungsnorm
des 8 65 Abs 1 Nrn 2 bis 10, Abs 2 MarkenG hinausginge, die nur auf den Erlaf
von Bestimmungen verfahrensrechtlicher Art gerichtet ist. Hierzu gehéren ua die in
8§32 iVm 8 37 MarkenV enthaltenen Bestimmungen Uber das Verfahren des

Rechtstibergangs und der Teilung.

2. Die Nebenintervention der Teil-Rechtsnachfolgerin und jetzigen Inhaberin der
abgetrennten Marke ist zulassig. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem
Eintritt der Teil-Rechtsnachfolgerin in das Verfahren nicht zugestimmt, was nach
der damaligen Rechtslage fiir den Ubergang der Beteiligtenstellung erforderlich
war (anders nunmehr 8§ 27 Abs 4 MarkenG nF). Damit sind die Voraussetzungen
des § 265 Abs 2 S 2 ZPO eingetreten (BGH GRUR 1998, 940 — Sanopharm). Die
Teil-Rechtsnachfolgerin hat das Recht, als Nebenintervenientin ihren Standpunkt
und ihre Interessen im Verfahren geltend zu machen (BGH aaO).

3. In der Sache ist die Beschwerde erfolgreich, weil eine markenrechtlich relevante

Verwechslungsgefahr nicht vorliegt (8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhéangig, die
miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ahn-

lichkeit oder Identitat der Marken, der Ahnlichkeit oder Identitat der von ihnen er-
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fassten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 — Canon; MarkenR 1999, 236, 239 — Lloyd/Loints), wobei
bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustellen
ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich
hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO, RdNr 26).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus normal, An-
haltspunkte fur eine Starkung oder Schwachung sind nicht bekannt geworden. Da-

mit ist von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen.

Die einander gegeniberstehenden Marken sind teilweise fir identische Waren
- insbesondere fur Bekleidungsstiicke und Kopftticher bzw Kopfbedeckungen - be-
stimmt. Ob und in welchem Grad die Waren im Ubrigen zueinander ahnlich sind,

konnte dahinstehen.

Denn die jungere Marke halt auch unter Beriicksichtung der strengen Anforderun-
gen, die insbesondere im Hinblick auf die teilweise Warenidentitat zu stellen sind,
einen die Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit ausschliel3en-
den Abstand ein. In optischer Hinsicht ist dies schon aufgrund der zweizeiligen
graphischen Gestaltung der jingeren Marke offensichtlich. Eine derartige Darstel-
lung der Widerspruchsmarke ist vom Schutz als Wortmarke nicht erfasst. In klang-
licher Hinsicht fuhrt selbst bei der Benennung der jingeren Marke mit "KIMA" - oh-
ne eine durch die bildliche Darstellung nahegelegte Zasur bei der Aussprache -
die Abweichung im zweiten Konsonanten der relativ kurzen Markenworter zu ei-
nem deutlich unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck, unabhangig davon,
ob die Widerspruchsmarke wie "KIRA" oder wie "KURA" wiedergegeben wird.
Auch in klanglicher Hinsicht besteht daher keine markenrechtlich relevante Ver-
wechslungsgefahr, zumal die Widerspruchsmarke "Kyra" zumindest einem Teil der
angesprochenen Verkehrskreise als weiblicher Vorname bekannt ist, was der Ge-

fahr des Verhdrens zusatzlich entgegenwirkt.
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Nach alledem war auf die Beschwerde der Beschluss der Markenstelle fir Klas-
se 25 aufzuheben, soweit er die Loschung der jingeren Marke anordnete, ohne
dass es noch auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nicht-
benutzungseinrede ankam. Diese ist als verfriiht und damit unwirksam zu erach-
ten, weil die Benutzungsschonfrist hinsichtlich der Widerspruchsmarke unzweifel-
haft noch nicht abgelaufen ist. Hierbei kann dahinstehen, ob man insoweit auf das
(am 30. Oktober 1999 rechtskraftig abgeschlossene) Widerspruchsverfahren ge-
gen die Marke 2 908 950 abstellt (§ 26 Abs 5 MarkenG) oder - weil der Wider-
spruch sich nunmehr auf die abgetrennte Marke 396 09 930 stltzt - auf den regi-

sterrechtlichen Vollzug der Teilubertragung am 19. Mai 1999.

4. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die - auch in der Kommentar- und
sonstigen Literatur soweit ersichtlich nicht behandelte - streitige Frage, welche
rechtlichen Folgen eine Teilubertragung einer Widerspruchsmarke hat, bisher
noch nicht Gegenstand hochstrichterlicher Rechtsprechung war (8 83 Abs 2 Nr 1
MarkenG).

5. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs 1 S 2 MarkenG.

Grinde, hiervon abzuweichen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.

Dr. Schermer Schwarz Friehe-Wich

Pl
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