BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 9/07 Verkindet am
7. Mai 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 04 981

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin

Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 26. Oktober 2006 insoweit aufgehoben, als der Be-
schluss vom 2. August 2004 hinsichtlich ,alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein,
Schnaps, Magenbitter* aufgehoben worden ist. Insoweit wird die

Erinnerung des Markeninhabers zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen

,Parfumerien, &therische Ole und Essenzen, Mittel zur Korper-
und Schonheitspflege, Shampoos, Haarpflegemittel, Haarwasser,
Zahnputzmittel, Seifen, Adstringenzien fur kosmetische Zwecke,
Abschminkmittel, Lotionen fur kosmetische Zwecke, Schonheits-
masken, geflllte Kosmetiknecessaires, mit kosmetischen Lotionen
getrankte Tucher; Reise- und Sporttaschen, Beutel, Rucksacke,

Badetaschen, Campingtaschen, Kosmetikkoffer, Reise- und



Handkoffer, Aktentaschen, Taschen mit Rollen, Dokumentenmap-
pen, Brieftaschen, Schlisseletuis, Geldborsen (nicht aus Edel-
metall), Etuis aus Leder und Lederimitationen sowie andere Le-
derwaren (alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 18 enthal-
ten), Sonnen- und Regenschirme, Spazierstocke; Glas-, Porzel-
lan- und Steingutwaren (soweit in Klasse 21 enthalten), Gerate
und Behalter fir Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall oder
plattiert), Kdmme und Schwamme, Blrsten (mit Ausnahme von
Pinseln), Putzzeug (soweit in Klasse 21 enthalten); alkoholische
Getranke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky,
Branntwein, Schnaps, Magenbitter*®

eingetragene Wortmarke 300 04 981

HEAVY WATER

ist Widerspruch eingelegt worden aus der nach teilweiser Ldschung nunmehr noch

fur die Ware

~Wodka“

eingetragenen prioritatsélteren Gemeinschaftsmarke 001450550

HEAVY WATER.

Die Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
einen Priufer des gehobenen Dienstes die teilweise Loschung der angegriffenen
Marke angeordnet und zwar fir die Waren ,Parfumerien, atherische Ole und
Essenzen, Mittel zur Korper- und Schénheitspflege, Shampoos, Haarpflegemittel,
Haarwasser, Zahnputzmittel, Seifen, Adstringenzien fur kosmetische Zwecke, Ab-

schminkmittel, Lotionen fur kosmetische Zwecke, Schdnheitsmasken, geflllte



Kosmetiknecessaires, mit kosmetischen Lotionen getrankte Tucher; alkoholische
Getranke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein,
Schnaps, Magenbitter”. Zur Begrindung ist ausgefuhrt worden, bei teils identi-
schen, im Ubrigen hochgradig ahnlichen Waren und durchschnittlich kennzeich-
nungskraftiger Widerspruchsmarke sei aufgrund der lautlich, schriftbildlich und
begrifflich identischen Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Auf
die hiergegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin ist der Beschluss des
Erstprifers insoweit aufgehoben worden, als er die Loschung der angegriffenen
Marke angeordnet hatte; der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke
001450550 ist zurickgewiesen worden. Zur Begrindung ist ausgefihrt worden,
die Widersprechende habe auf den vom Inhaber der angegriffenen Marke zul&ssi-
gerweise erhobenen Nichtbenutzungseinwand keine Unterlagen vorgelegt und
damit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft
gemacht. Obwohl sich die Widersprechende nicht explizit auf die Vorschrift des
8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG stltze, sei der am 27. Méarz 2006 erhobene Nichtbe-
nutzungseinwand gleichwohl aufgrund dieser Bestimmung zuléassig, da die ange-
griffene Marke am 31. August 2000 veroffentlicht worden sei und somit die Be-
nutzungsschonfrist fur die am 29. Januar 2001 eingetragene Widerspruchsmarke
am 29. Januar 2006 abgelaufen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. In der von ihr vor-
gelegten Entscheidung des Harmonisierungsamts flr den Binnenmarkt vom
23. Mai 2007 (Aktenzeichen 1546 C) sei festgestellt worden, dass die Wider-
spruchsmarke fur die Ware ,Wodka" als rechtserhaltend benutzt zu erachten sei.
Zudem belegten die im vorliegenden Verfahren eingereichten Unterlagen eine
rechtserhaltende Benutzung der Marke ,HEAVY WATER". Die betreffende Kenn-
zeichnung sei seit mindestens Mai 2005 auf dem europdaischen Markt eingefihrt.
Es handele sich dabei um ein hochpreisiges Produkt, das nur tber einen be-
grenzten Abnehmerkreis verflige. Im Jahr 2005 seien umfangreiche Werbe- und
Marketingmalinahmen fur die Markteinfihrung der Widerspruchsmarke in der EU

platziert worden. Aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung gehe hervor,



dass Anfang 2006 die erste Auslieferung in Grof3britannien unter der Kennzeich-
nung ,HEAVY WATER" mit einem Gesamtwert von ... Euro stattgefunden

habe. In die Niederlande seien im Februar 2006 uber ... Flaschen ,HEAVY
WATER"-Wodka verkauft worden. Eine erste Bestellung in Deutschland im
Mérz 2006 habe sich auf ... Flaschen im Gesamtwert von ... Euro belaufen.
Weitere Lieferungen seien zwischen 2004 und 2006 nach Schweden und Spanien
erfolgt. Damit sei eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke, die am
30. Januar 2006 erstmals benutzungspflichtig geworden sei, hinreichend glaubhaft
gemacht; ein Benutzungsnachweis ergebe sich zudem aus den in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Internet-Ausziigen, die einen Bestell-Vertrieb zum ge-
genwartigen Zeitpunkt belegten (z. B. Gber das Drogerieunternehmen Rossmann).

Der EuGH habe in der Entscheidung ,VITAFRUIT* (vgl. GRUR 2006, 582) eine
Umsatzh6he von weniger als ... Euro fur Fruchtsaft als ausreichend fir einen

Benutzungsnachweis erachtet. Es gelte aul3erdem zu beriicksichtigen, dass auf
dem hier einschlagigen Warengebiet bereits die Warenprasentation auf Fachmes-
sen eine gebrauchliche und handelsibliche Form des Vertriebs von Spirituosen
darstelle, weshalb die Londoner Fachmesse ,Wine & Spirits* im Mai 2005 als Indiz
einer ernsthaften Benutzungsabsicht zu werten sei. Das Bundespatentgericht
habe z. B. in der Entscheidung ,Belmare” (BPatGE 28, 235) fur den Modesektor
eine ernsthafte Benutzung im Rahmen einer Markenprasentation anerkannt. Auch
sei das Anbieten von Waren Uber das Internet vor Ablauf der Benutzungsschon-
frist bereits als Benutzung im Sinn des Markengesetzes zu werten. Die Wider-
spruchsmarke sei in einer funktionsgerechten Form auf den Wodkaflaschen ange-
bracht worden. Da sich die Ware ,Wodka“ ohne weiteres unter den Oberbegriff
»alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)" subsumieren lasse, sei eine Be-
nutzung hierfir anzunehmen. Es sei nicht nur eine ldentitdt mit den Waren der
Klasse 33 der angegriffenen Marke gegeben, sondern auch im Hinblick auf
Accessoires der Klasse 18, die im Rahmen der Ublichen Lizensierungspraxis von

hochpreisigen bzw. qualitativ hochwertigen Markenprodukten mitvermarktet wir-



den. Aufgrund der bestehenden Zeichenidentitat sei demnach eine teilweise L6-

schung gerechtfertigt.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemals,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben
als der Beschluss des Erstprufers hinsichtlich der Waren ,alkoholi-
sche Getradnke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka,
Whisky, Branntwein, Schnaps, Magenbitter* aufgehoben worden
ist und die Erinnerung der Markeninhaberin insoweit zurtickzuwei-

sen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er hat ausgefuhrt, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend
glaubhaft gemacht worden. Bei dem betreffenden Wodka handele es sich nicht um
eine Premium-Marke, so dass die geringe Anzahl der verkauften Flaschen den
Verdacht einer Scheinbenutzung nicht entkraften kénne. Zudem seien keine Um-
satze in Euro-Betragen glaubhaft gemacht worden, obwohl sich dies als ein-
fachstes und nachstliegendes Mittel zur Glaubhaftmachung anbieten wirde. In der
-VITAFRUIT“- Entscheidung habe der EuGH festgestellt, dass ein Umsatz von
unter 5000,-- Euro in Bezug auf einen Kunden ausreichte, wahrend vorliegend die

geringe Umsatzmenge in Bezug auf mehrere Kunden erzielt worden sei.

Die zulassige Beschwerde ist auch begriindet, da zwischen den Vergleichsmarken
eine Verwechslungsgefahri. S. d. 88 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.



Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu léschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit dlterem Zeit-
rang und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlie3lich
der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wer-
den. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzei-
chenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu
ziehenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu beurteilenden Marken,
der Warenndhe und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienst-
leistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May;
GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Gegenstand der Beschwerde ist der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke
00145550 ,HEAVY WATER*" auf der Grundlage der Entscheidung der Loschungs-
abteilung beim Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt vom 23. Mai 2007. Die
Gemeinschaftsmarke wurde fur samtliche Waren gel6scht bis auf die Ware
~Wodka". Fur diese noch verbleibende Ware hat die Widersprechende eine Be-

nutzung der Widerspruchsmarke im erforderlichen Umfang glaubhaft gemacht.

Der Markeninhaber hat mit Eingabe vom 27. Marz 2006 die Einrede der Nichtbe-
nutzung erhoben. Wie die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss vom
26. Oktober 2006 zutreffend ausgefuhrt hat, ist der Hinweis auf den Eintragungs-
zeitpunkt der Widerspruchsmarke (29. Januar 2001) als hinreichend deutliches
Bestreiten der Benutzung gemald 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auszulegen. Die
Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke ist am 29. Januar 2006 abgelaufen,
so dass als mal3geblicher Benutzungszeitraum die letzten fiinf Jahre vor der Ent-
scheidung des erkennenden Senats anzusehen sind (8 43 Abs. 1 Satz 2 Mar-
kenG).



Grundsatzlich ist die Verwendung der Widerspruchsmarke nach Art, Zeit, Ort und
Umfang glaubhaft zu machen. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeu-
tig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in wel-
chem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse missen insgesamt
erfullt sein (vgl. BPatGE 23, 158, 165 - FLUDEX). Dabei stellt die eidesstattliche
Versicherung das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung hinsichtlich Umfang und
Zeitraum der bestrittenen Benutzung dar (Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,
§ 43, Rdnr. 46).

Die von der Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung ihres
Geschaftsfuhrers, R..., vom 24. November 2007 ist nur in Kopie einge

reicht worden. Der Vertreter der Widersprechenden hat im Schriftsatz vom
26. November 2007 angekindigt, dass die unterzeichnete zweisprachige Version
der eidesstattlichen Versicherung unverziglich nach Zugang bei den Verfahrens-
bevollmé&chtigten nachgereicht werde. Ein Original ist allerdings bisher nicht einge-
reicht worden. Eine lediglich als einfache Kopie eingereichte schriftliche eides-
stattliche Versicherung erflllt zwar nicht die Voraussetzungen des 8§ 294 Abs. 1
ZPO und kann im Hinblick auf die insoweit regelmalig fehlende Strafbewehrung
grundséatzlich nicht als ausreichend angesehen werden (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., 8 43 Rdnr. 48 m. w. N). Zum einen ist jedoch anerkannt, dass
eine in einem anderen Verfahren, das zwischen denselben Beteiligten anhangig
war, eingereichte eidesstattliche Versicherung, die einen weitgehend gleichen Be-
nutzungszeitraum betrifft, ausreichen kann (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., § 43
Rdnr. 42). In der Entscheidung des Harmonisierungsamts vom 23. Mai 2007 (Ak-
tenzeichen 1546 C), in der eine Benutzung der widersprechenden Gemein-
schaftsmarke ,HEAVY WATER" fur ,Wodka" festgestellt worden ist, wird zwar nur
auf eine Erklarung (,statement®) des Geschaftsfihrers der Widersprechenden und
nicht auf eine eidesstattliche Versicherung Bezug genommen; zudem fehlt es an
einer Identitat der Parteien in dem betreffenden Léschungsverfahren. Dennoch ist
die dort als nachgewiesen erachtete rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke fur die Ware ,Wodka“ zumindest als zuséatzliches Indiz fir die



Glaubhaftmachung im vorliegenden Verfahren anzusehen. Zum anderen unterliegt
die vorgelegte Kopie einer eidesstattliche Versicherung der freien Beweiswirdi-
gung nach 8§ 286 ZPO und kann demnach in diesem Rahmen Berlcksichtigung
finden, zumal die vorgelegte Kopie eine Unterzeichnung des Originals erkennen
lasst. In der Zusammenschau mit den Ubrigen, von der Widersprechenden beige-
brachten Nachweise, die es im Rahmen einer umfassenden Gesamtwurdigung zu
bertcksichtigen gilt, namlich den Ablichtungen von Flaschen mit dem ,HEAVY
WATER*"-Etikett, den Rechnungskopien, Versandbelegen und Auftragsbestatigun-
gen sowie den Presseberichten und nicht zuletzt den in der mindlichen Verhand-
lung vorgelegten Angebotsbeispielen aus dem Internet ist von einer Glaubhaftma-
chung der Benutzung auszugehen. Insbesondere aus den Angeboten diverser
Spirituosen-Anbieter im Internet ergibt sich der Vertrieb im Handel der mit der Wi-
derspruchsmarke gekennzeichneten Waren zum gegenwaértigen Zeitpunkt. Eine
explizite Nennung von Umsatzzahlen ist entgegen der Auffassung des Markenin-
habers nicht erforderlich, sofern sich der Umfang der Benutzung aus sonstigen

Angaben, wie etwa den verkauften Stiickzahlen, ergibt.

Mit den vorgelegten Unterlagen ist eine ernsthafte Benutzung im EU-Gebiet
glaubhaft gemacht. Gemal § 125b Nr. 4 MarkenG sind fir den Fall, dass ein Wi-
derspruch auf eine altere Gemeinschaftsmarke gestutzt wird, die Glaubhaftma-
chungsregeln des 8§ 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anwendbar. Allerdings ist
nicht eine Benutzung nach 8 26 MarkenG, sondern nach Art. 15 GMV glaubhaft zu
machen, wonach eine ernsthafte Benutzung ,in der Gemeinschaft* erforderlich ist.
Diese muss nicht notwendigerweise in allen Mitgliedstaaten erfolgen. Vorliegend
wurde die Widerspruchsmarke im relevanten Benutzungszeitraum (funf Jahre vor
der gegenwartigen Entscheidung, d. h. also April 2003 bis April 2008) in mehreren
europaischen Staaten auf den Markt gebracht, darunter in Deutschland, Grol3bri-
tannien, Schweden, Finnland, den Niederlanden und Spanien. Wie sich aus der
Auflistung auf Seite 7 der Kopie der eidesstattlichen Versicherung ergibt, wurden
im Jahr 2005 ... Flaschen von Wodka mit der Kennzeichnung ,HEAVY WATER"
nach Spanien verkauft, im Jahr 2006 insgesamt ... Flaschen in verschiedene
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europaische Lander. Unter der Voraussetzung, dass es sich bei dem betreffenden
Wodka um ein Produkt der vergleichbar gehobenen Preisklasse (ca. 34,-- Euro
Verkaufspreis - wie sich aus den vorgelegten Internet-Ausziigen ergibt), wenn
auch nicht in der absoluten Preis-Spitzengruppe handelt, ist der Umsatz als aus-
reichend zu betrachten, wobei es auch zu bericksichtigen gilt, dass eine Be-
nutzung nicht den gesamten Funfjahres-Zeitraum (vorliegend April 2003 bis
April 2008) ausfillen, sondern eine wirtschaftlich sinnvolle Markenverwendung
darstellen muss. Es ist zudem das Recht der Widersprechenden, die ihm gesetz-
lich zugebilligten Zeitraume auszuschopfen, zu beriicksichtigen, so dass auch eine
Aufnahme der Benutzung kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist (hier:
29. Januar 2006) grundsatzlich nicht zum Nachteil der Widersprechenden ausge-
legt werden kann. Der groRere Teil des Umsatzes, namlich ... Flaschen, er-

folgte zwar erst ab Februar 2006 (kurz nach Ende der Benutzungsschonfrist), fallt
aber in den hier relevanten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 Mar-
kenG. Die im vorausgehenden Jahr 2005 bereits verkauften ... Flaschen sind
angesichts der gehobenen Preisklasse des Wodkas im Vergleich zu Durch-
schnittsprodukten nicht als nur geringe Absatzmenge und nicht als Scheinbe-
nutzung einzustufen. Von einer Ernsthaftigkeit der Benutzung in erheblichem
Umfang ist daher auszugehen, ohne dass es noch darauf ankommt, ob die dar-
gelegten WerbemalRnahmen und Werbeprasentationen in den Jahren 2004 und
2005 fur sich gesehen eine rechtserhaltende Benutzung belegen, wobei allerdings
eine Musterschau vor einer groReren Anzahl von Wiederverkaufern ebenfalls als
rechtserhaltende Benutzung angesehen werden kann, auch wenn die Auslieferung
der Waren erst nach Ablauf der Frist erfolgt (vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8§ 26
Rdnr. 30). Die von der Widersprechenden dargelegte Prasentation auf der Messe
Wine & Spirits im Mai 2005 in London sowie auf der Designausstellung in Schwe-
den im Januar 2004 und den dortigen Degustationsveranstaltungen im Oktober
und Februar 2005 kénnten demnach durchaus bereits als relevante Benutzungs-
handlungen anerkannt werden. Gleiches gilt auch fur die von der Widersprechen-

den weiterhin dargelegten WerbemalRnahmen in diversen Zeitschriften und Publi-
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kationen (z. B. in Finnland, S. 5 letzter Absatz; in Schweden S. 6 letzter Absatz

der Kopie der eidesstattlichen Versicherung).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgte auch in der eingetragenen Form.
Wie die vorgelegte Flaschenabbildung zeigt, erscheint zwar zum einen der Schrift-
zug ,HEAVY WATER" in vertikaler Anordnung auf der Flaschenmitte; indes befin-
det sich die Bezeichnung ,HEAVY WATER" in horizontaler Anordnung auch noch
gut lesbar in der unteren Flaschenhalfte. Auch wenn dort eine etwas abweichende
Schriftart und eine schwarze Umrahmung des Schriftzugs ,HEAVY WATER" Ver-
wendung findet, halt sich die Ausgestaltung noch im werbeublichen Rahmen und
ist daher als Benutzung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form anzu-

erkennen.

Die demnach als ausreichend zu erachtende Benutzung der Widerspruchsmarke
ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nur fur ,Wodka“ und nicht fur
den Oberbegriff ,alkoholische Getranke" glaubhaft gemacht. Da ,Wodka“ indes
unter den weiten Oberbegriff ,alkoholische Getranke* der angegriffenen Marke
fallt, besteht jedoch insoweit Identitat der Waren (vgl. HABM PAVIS PROMA
R0430/03-1- ABSOLVENT./.ABSOLUT), zumal die anschlieRende Aufzahlung mit

.insbesondere” nur beispielhaft ist.

Bei bestehender Warenidentitat hinsichtlich der Waren ,alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere), insbesondere Wodka, Whisky, Branntwein, Schnaps, Ma-
genbitter” und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist
zwischen den Vergleichsmarken klangliche, schriftbildliche und begriffliche Identi-

tat gegeben, so dass insgesamt eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.
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Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Grinden der
Billigkeit (8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Kopacek

Bb



