24 W (pat) 112/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 76 194

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Februar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht

Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 14. Dezember 2006 angemeldete, am 18. Mai 2007 verdffentlichte Wort-
marke 306 76 194

BIOFIN,

die nach einer Teilldschung vom 6. Dezember 2007 noch Schutz fur die Waren

JKlasse 3: Parfiimeriewaren; atherische Ole; Mittel zur Kérper und

Schonheitspflege; Haarwasser*

beansprucht, ist am 12. April 2007 in das Register eingetragen worden.



Hiergegen hat die Inhaberin der prioritatsalteren Wortmarke 301 44 514

Biovin,

die nach einer Teilldschung im Jahre 2006 noch fur die Waren

.Klasse 3: Mittel zur Kérper und Schonheitspflege, Parfimeriewa-
ren, atherische Ole, Haarwasser, Seifen, Wasch- und Spilmittel

zur Verwendung im Haushalt

Klasse 29: Speisedle und -fette

Klasse 30: Essig"

Schutz geniel3t, am 2. August 2007 einen gegen ,alle Waren der Klasse 3“ der

angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch erhoben.

Die Inhaber der prioritdtsjingeren Marke haben mit Schriftsatz vom
5. Dezember 2007 die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Daraufhin hat die Wider-
sprechende zwei vom 15. April 2008 und vom 4. September 2008 datierende ei-
desstattliche Versicherungen ihres Geschaftsfuhrers A... zur Glaubhaft-
machung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke fir die Waren ,Dusch-
creme, Korperbalsam, Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme und Cremeseife”
zur Akte gereicht, der sie Etiketten der dort bezeichneten Produkte beigefligt hat.
Diese sind auf ihrer Vorderseite mit dem Zeichen ,natuvera NATURKOSMETIK*
gekennzeichnet. Jeweils auf dem riickseitigen Etikett bzw. auf dem Etikett der

Ware ,Nachtcreme® quer gedruckt findet sich der Hinweis:

HB
B...

Made in Germany*.



In einem dartber hinaus vorgelegten Verkaufsprospekt sind jeweils Verpackungen
der in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Produkte abgebildet, die
ebenfalls mit ,natuvera NATURKOSMETIK" gekennzeichnet sind. Das auf der
Ruckseite des Prospekts aufgedruckte Impressum lautet: ,A... GmbH & Co.
Betriebs KG, B... N..., A... Weg B...

()"

Mit Beschluss vom 1. Juli 2010 hat die Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 301 44 514 ,Biovin“
durch eine Beamtin des htheren Dienstes mit der Begrindung zurickgewiesen,
die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht

nachgewiesen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Be-
schwerde. Sie tritt der Beurteilung durch die Markenstelle entgegen und ist der
Auffassung, eine firmenmallige Kennzeichnung von Waren erfille ebenfalls die
Herkunftsfunktion. Unter Hinweis auf 8 14 MarkenG schlagt die Widersprechende
vor, die bisherige Rechtsprechung zu den Benutzungserfordernissen des § 26

MarkenG zu andern.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 1. Juli 2010 aufzuheben und wegen
des Widerspruchs aus der Marke Nr. 301 44 514 die Loschung der
angegriffenen Marke Nr. 306 76 194 ,Biofin“ anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke, die sich im Beschwerdeverfahren nicht zur
Sache geadulRert haben, haben im patentamtlichen Verfahren die Auffassung ver-
treten, dass die eingereichten Unterlagen keine rechtserhaltende Benutzung der



Widerspruchsmarke glaubhaft machten, weil sie nur eine firmenmaRige, aber

keine markenméafRige Benutzung belegten.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Die geméal § 66 Abs. 1 MarkenG zuléassige Beschwerde hat in der Sache keinen

Erfolg.

Die Markenstelle fur Klasse 42 hat den auf 88 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9
Abs. 1 Nr.2 MarkenG gestlutzten Léschungsantrag der Widersprechenden am
1. Juli 2010 mit zutreffenden Erwagungen zurickgewiesen, denn zwischen den
Kollisionszeichen besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr
I.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Auf die in zulassiger Weise erhobene Einrede
der Nichtbenutzung hin hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Be-
nutzung ihrer Marke i. S. d. 8 26 MarkenG auch im Zeitpunkt der Entscheidung
Uber diese Beschwerde nicht i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO
glaubhaft gemacht.

Ihre nicht naher spezifizierte Einrede der Nichtbenutzung gem. § 43 MarkenG ha-
ben die Inhaber der prioritdtsjingeren Marke mit Schriftsatz vom
5. Dezember 2007 in zulassiger Weise erhoben, denn zu diesem Zeitpunkt war
das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfah-
ren, welches am 1. September 2002 beendet worden ist, 8 26 Abs. 5 MarkenG,
seit mehr als flunf Jahren abgeschlossen. Das Nichtverfolgen einer Einrede oder
das Schweigen der Widersprechenden auf die zugestellten Unterlagen zur Glaub-
haftmachung der Benutzung stellen keinen Verzicht auf die Nichtbenutzungsein-
rede dar (vgl. Strobele, Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., Rn. 25 zu § 43
MarkenG).



Da im Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke,
8§41 S. 2 MarkenG, am 18. Mai 2007, die 5-jahrige Benutzungsschonfrist der Wi-
derspruchsmarke noch nicht abgelaufen war, war auf die Erhebung der Einrede
hin gemald § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG die - weder amts- noch gerichtsbekannte -
rechtserhaltende Benutzung als Marke fur die registrierten Waren der Klasse 3
innerhalb des wandernden Benutzungszeitraums von funf Jahren vor einer ab-
schlielBenden Entscheidung tber den Widerspruch im Februar 2012 in einem fur
die Benutzung ausreichenden Umfang (vgl. ndher Strobele, a. a. O., Rn. 57 ff. zu

§ 43) glaubhaft zu machen.

Rechtserhaltend wirkt die Benutzung allerdings nur dann, wenn sie der Haupt-
funktion einer Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentitdt der bean-
spruchten Waren zu garantieren, indem sie ihm ermdglicht, die Waren von denje-
nigen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europaischen Union und des Bundesgerichtshofs wird eine
Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL bzw. 8 26 MarkenG ,fir Waren
oder Dienstleistungen” benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschliel3lich als
Unternehmensbezeichnung verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 143
Rn. 27 ff. - Robeco/Robelco; EuGH GRUR 2005, 153 Rn. 64 - Anheuser-Busch |;
EuGH GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, GRUR 2008, 254 Rn. 22 = WRP
2008, 236 - THE HOME STORE; BGH GRUR 2011, 1140 - 1142 - Schaumstoff
Lubke; zu 8§ 26 MarkenG vgl. BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA; BGH
GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; BGH GRUR 2008, 714 - 719, Rz. 28 - idw; BGH
GRUR 2008, 719, Rz. 25 -idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR
2008, 616, Rz.13 - AKZENTA; BGH GRUR 2006, 150, Rz.9 - NORMA,;
Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rz. 43 zu § 26).

Aus den zur Glaubhaftmachung i. S. d. § 294 ZPO vorgelegten Beweismitteln er-
gibt sich jedoch ausschlie3lich eine Verwendung der Widerspruchsmarke als Un-
ternehmensbezeichnung. Bei Betrachtung der zur Akte gereichten Produktetiket-
ten wird der angesprochene allgemeine, durchschnittlich aufmerksame End-



verbraucher das Markenwort ,Biovin“ nicht etwa als Zweitmarke neben der Kenn-
zeichnung ,natuvera NATURKOSMETIK", sondern innerhalb der auf der Rick-

seite des Produktes bzw. klein und quer gedruckten Hinweise

Made in Germany*

lediglich als Firmenbestandteil auffassen. Ausschlief3lich firmenmalig verwendet
wird ,Biovin“ auch als Bestandteil des Impressums, welches auf der Riickseite des
vorgelegten Prospektes mit dem Inhalt: ,A...GmbH & Co. Betriebs KG, B...,
N...... A... Weg B... (...)" aufgedruckt ist.
Diese Benutzungsformen vom ,Biovin“ stellen keine markenmallige Verwendung
i. S. d. 8 26 MarkenG dar.

Zu einer von der Widersprechenden favorisierten Abweichung von der oben zi-
tierten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union und des Bun-
desgerichtshofs gibt der vorliegende Sachverhalt keine Veranlassung. Soweit die
Widersprechende mit der Bewertung benutzter Unternehmensbezeichnungen in
Verletzungsverfahren argumentiert, weist der Senat auf die Entscheidung BGH
GRUR 2011, 1140 - 1142 - Schaumstoff Lubke hin. In den Grinden dieser Ent-
scheidung vom 12. Mai 2011 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass der fir-
menmalige Gebrauch eines Zeichens ebenfalls keine rechtsverletzende Be-
nutzung i. S. d. 8 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.



Aus diesen Grinden war die Beschwerde zuriickzuweisen.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Bb



