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betreffend die Markeneintragung 30 2012 042 608

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Séchtig

beschlossen:

Das Verfahren Uber die Beschwerde der aus der Marke
DE 30 2010 039 271 Widersprechenden (Beschwerdefuhrerin 2)

wird abgetrennt.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke DE 30 2012 042 608 ,Carrera®, die fir Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 35 und 38 ge-

schutzt ist, wurde Widerspruch aus folgenden Marken erhoben:

1. Wortmarke DE 913 868 ,Carrera“, eingetragen fur die Widersprechende 1 fur
Waren der Klassen 9 und 28 (Widerspruch 1),

2. Wortmarke DE 397 27 189 ,Carrera®, eingetragen fiur die Widersprechende 1
fur Waren der Klassen 6, 8, 9, 16, 20 und 28 (Widerspruch 2),

3. Wortmarke DE 30 2012 022 451 ,Carrera®“, eingetragen fur die Widerspre-
chende 1 fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 24, 38, 39 und 41 (Wi-
derspruch 3),



4. Wortmarke DE 30 2010 039 271 ,Carrera“, eingetragen fur die Widerspre-
chende 2 fir Dienstleistungen der Klasse 35 (Widerspruch 4),

5. Wortmarke UM 009 504 961 ,CARRERA?®, eingetragen fur die Widersprechende
3 fur Waren der Klassen 18 und 25 (Widerspruch 5),

6. Wortmarke UM 000 464 800 ,CARRERA®, eingetragen fur die S...

S.P.A. fir Waren der Klassen 3, 9, 16, 18, 25 und 28 (Widerspruch 6) sowie

7. Wortmarke UM 000 283 879 ,CARRERA®, eingetragen fur die Widersprechende
4 fur Waren der Klasse 12 (Widerspruch 7).

Der Widerspruch 3 ist gegenstandslos geworden, da der Inhaber der angegriffe-
nen Marke auf die ausschlie3lich angegriffene Dienstleistung , Telekommunikation®
verzichtet hat. Das Verfahren auf Grund des Widerspruchs 6 wurde ausgesetzt, da
der Inhaber der angegriffenen Marke die Loschung der Eintragung der Wider-
spruchsmarke UM 000 464 800 wegen Verfalls beantragt hat.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2015 hat die Markenstelle fir Klasse 7 des
Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Léschung der Eintragung der
angegriffenen Marke auf Grund der Widerspriiche 1, 2, 4, 5 und 7 fur Waren und
Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 9, 18, 21 und 35 angeordnet und die Wider-
spriiche im Ubrigen zuriickgewiesen, soweit mit ihnen eine weitergehende Lo-

schung verfolgt wurde.

Dagegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben und
sinngemal} beantragt, den Beschluss der Markenstelle fiur Klasse 7 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2015 aufzuheben, soweit
die Léschung der Eintragung der Marke DE 30 2012 042 608 angeordnet worden
ist, und die Widerspriche 1, 2, 4, 5 und 7 vollumfanglich zuriickzuweisen.



Des Weiteren hat die Inhaberin der Widerspruchsmarke DE 30 2010 039 271 (Wi-
dersprechende 2) Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemaf beantragt, den
Beschluss vom 11. Dezember 2015 aufzuheben, soweit ihr Widerspruch zurtick-
gewiesen worden ist, die vollstindige Loschung der Eintragung der Marke
DE 30 2012 042 608 anzuordnen und hilfsweise eine mundliche Verhandlung

durchzufthren.

Die Widersprechende 1 hat beantragt, die Beschwerde des Inhabers der ange-
griffenen Marke gegen den Beschluss vom 11. Dezember 2015 zurlickzuweisen,
soweit er die Widerspriiche aus Marken DE 913 868 und DE 397 27 189 betrifft,
und dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen.

Die ubrigen Beteiligten haben sich im Beschwerdeverfahren bisher nicht gedul3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den umfangreichen Akteninhalt Bezug

genommen,.

Das Verfahren tber die Beschwerde der aus der Marke DE 30 2010 039 271 Wi-
dersprechenden (Beschwerdefihrerin 2) wird aus sachlichen Grinden gemal
§ 145 Abs. 1 Satz1 ZPO i. V. m. 8§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abgetrennt. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass ihrem Antrag auf vollstandige Loschung der Eintra-
gung der Marke DE 30 2012 042 608 nicht in vollem Umfang stattgegeben werden
kann. Insofern kommt auf Grund ihres fur diesen Fall gestellten Antrags auf
Durchfihrung einer mundlichen Verhandlung eine solche geméafld 8§69 Nr.1
MarkenG in Betracht.



Demgegeniber haben weder der Beschwerdefiihrer 1 noch seine Beschwerde-
gegnerinnen 1, 3 und 4 eine mundliche Verhandlung beantragt. Sie erscheint auch
nicht gemafn 8 69 Nr. 2 und 3 MarkenG angezeigt, so dass das vom Inhaber der
angegriffenen Marke angestoRene Beschwerdeverfahren durch die Abtrennung
einheitlich im schriftlichen Verfahren durchgefiihrt werden kann. Zudem dient die
Abtrennung der besseren Ubersicht tiber die beschwerdegegenstandlichen Wider-
spriche (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 145, Rdnr. 1).

Prof. Dr. Kortbein Dr. Sdchtig Schmid
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