25 W (pat) 518/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:040523B25Wpat518.22.0



betreffend die Marke 30 2020 118 882

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird als unzuldssig
verworfen, soweit mit ihr beantragt wird, die Eintragung der Wortmarke

30 2020 118 882 zu loschen.

2.lm Ubrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden

zurtckgewiesen.

3. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen
Marke die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird

zurtckgewiesen.



Grinde

Der Rechtsvorganger der Inhaberin der Marke 30 2010 042 357 ,flav'n tasty*,

eingetragen fur die Waren

.Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflugel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,
tiefgekihltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemuse; Gallerten
(Gelees), Konfitiren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseble und -fette; Sportlernahrung (soweit in Klasse 29 enthalten);
Nahrungsergénzungsmittel auf der Basis von Eiweil3;
Nahrungserganzungsmittel flr sonstige, nichtmedizinische Zwecke auf
der Basis von Proteinen; Diatgetranke flr sonstige nicht medizinische
Zwecke auf der Basis von Proteinen; Milchgetranke mit tiberwiegendem
Milchanteil;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffee-Ersatzmittel;
Mehle und Getreidepraparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren,
Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig,
SolRen (Wuarzmittel); Gewdrze; Kihleis; Sportlernahrung (soweit in
Klasse 30 enthalten); Glukose fir Nahrungszwecke; Stéarke fur
Nahrungszwecke; Traubenzucker fir Nahrungszwecke; Diatgetréanke fur
sonstige nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten
und Ballaststoffen; Nahrungserganzungsmittel  fir  sonstige,
nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten und

Ballaststoffen;



Klasse 32:
Biere; Mineralwdsser und kohlenséurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und
andere Praparate fur die Zubereitung von Getrénken; isotonische
Getranke®,

hat mit Formblatt vom 23. Marz 2021 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke
30 2020 118 882 ,FLAV TASTIC*, eingetragen fiur die Waren

.Klasse 3:

Aromastoffe [atherische Ole]; Aromastoffe fiir Duftstoffe; pflanzliche
Aromastoffe [4therische Ole]; pflanzliche Aromastoffe fiir Speisen und
Getranke [atherische Ole]; Aromatherapiepraparate; Aromadle;
Atherische Ole fur die Aromatherapie; Atherische Ole fir die
Aromatisierung von Lebensmitteln; Atherische Ole und aromatische
Extrakte;

Klasse 5:

Nahrungserganzungsmittel, auch als Riegel, Getranke oder
Getrankepulver; diatetische Lebensmittel, fir medizinische und fir nicht-
medizinische Zwecke, als Ersatz fiir Mahlzeiten, auch als Riegel,
Getranke oder Getrankepulver; Traubenzucker fir medizinische Zwecke;
Diatkapseln [diatetische Praparate]; Diatpillen fur medizinische Zwecke,;
Ballaststoffe und Praparate daraus; Nutrazeutika zur Verwendung als

Nahrungserganzungsmittel,

Klasse 29:
Pflanzliche Aromastoffe, ausgenommen atherische Ole; Aromapraparate

fur die Zubereitung von nicht arzneimittelhaltigen Aufgissen und Tees;



Aromapréaparate fur Nahrungsmittel, insbesondere Eiscremes, feine
Backwaren, Kuchen; Fruchtpasten zum Aromatisieren von Speisen;
Klasse 30:

Aromawirzstoffe und Wdarzmittel; Gewilrze; Aromatisierte Tees
[ausgenommen fur medizinische Zwecke]; Aromatisierte Zuckerwaren;
Aromatisierter Essig; Aromatisierter Kaffee; Aromatisierter Reis;
Aromatisierter Sirup; Aromatisiertes Popcorn; Aromatisiertes Speiseeis;
Glukosesirup zur Verwendung als SduRungsmittel fur Speisen;
Grundstoffe fur die Zubereitung von Milchshakes [Aromastoffe];
Herzhafte Aromastoffe fir Nahrungsmittel [ausgenommen &therische
Ole]; Kaffeeextrakte zur Verwendung als Aroma in Lebensmitteln;
Malzextrakte zur Verwendung als Aromastoff; Zucker, natirliche
SuRungsmittel, sufRe Glasuren und Fullungen sowie Bienenprodukte zu

Speisezwecken; Zucker, insbesondere aromatisierter Zucker;

Klasse 32:

Aromatisierte Wasser; aromatisierte, kohlensaurehaltige Getranke;
Essenzen flr die Zubereitung von aromatisiertem Mineralwasser [nicht
in Form von atherischen Olen]; Sirupe fir die Zubereitung von

aromatisiertem Wasser",

eingelegt. Mit Schreiben vom 16. Juni 2021 hat der Inhaber der angegriffenen Marke
die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke gemal § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG erhoben und - wie auch mit Schreiben vom 5. November 2021 -
beantragt, das Widerspruchsverfahren zurtickzustellen bzw. auszusetzen, da
gegen die Widerspruchsmarke ein Verfahren wegen Verfalls anhéngig sei.
Dagegen hat sich der Rechtsvorganger der Widersprechenden mit Schreiben vom
1. Dezember 2021 gewandt, in dem er ausfihrt, dass der Antrag auf Loschung
wegen Verfalls von Rechtsanwaélten stamme und nicht begrindet worden sei.
Uberdies werde das Widerspruchszeichen ausweislich der vorgelegten Unterlagen

benutzt.



Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 5, besetzt mit einer
Tarifbeschaftigten im gehobenen Dienst, hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2021
das Widerspruchsverfahren ausgesetzt. Eine Aussetzung des
Widerspruchsverfahrens komme nach 8 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 32
Abs. 2 MarkenV u. a. dann in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich
stattzugeben ware und der Widerspruch - wie vorliegend - auf eine Marke gestitzt
werde, die Gegenstand eines Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren sei. Gegen die
Widerspruchsmarke 30 2010 042 357 ,flav'n tasty sei selbst ein
Loschungsverfahren wegen Verfalls anhangig. Da eine klangliche Ahnlichkeit der
sich gegenuberstehenden Marken ,FLAV TASTIC" und ,flav'n tasty” in Betracht
komme sowie Uberschneidungen in den Warenklassen 29, 30 und 32 bestiinden,
sei eine zumindest teilweise Verwechslungsgefahr nicht auszuschlieen. Eine
detaillierte Erorterung erfolge im Rahmen des Kollisionsbeschlusses. Die
Entscheidung Uber den Bestand der Widerspruchsmarke 30 2010 042 357 ,flav'n
tasty* habe daher Einfluss auf das Ergebnis des in Rede stehenden

Widerspruchsverfahrens.

Gegen diesen Beschluss hat der Rechtsvorganger der Widersprechenden
Beschwerde eingelegt, die er damit begriindet, dass das Verfahren zur Erklarung
des Verfalls und der Loschung nach 8§ 49 MarkenG vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt beendet sei. Die Widerspruchsmarke sei rechtserhaltend benutzt
worden, da 46.000 mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkteinheiten
in den Verkehr gebracht und jahrliche Umséatze von mindestens ... EUR
erzielt worden seien. Dies ergebe sich u. a. aus der eingereichten eidesstattlichen
Versicherung vom 5. Oktober 2021 und den Ausdrucken des Internetauftritts des
Unternehmens, das die Widerspruchsmarke mit Zustimmung ihres Inhabers nutze.
Erganzend wurden an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Schriftsatze

vorgelegt.



Am 16. August 2022 ist die F... GmbH & Co. KG in das Markenregister als neue
Inhaberin der Widerspruchsmarke 30 2010 042 357 ,flav'n tasty“ eingetragen
worden. Sie hat mit Schreiben vom 27. Februar 2023 mitgeteilt, dass sie das

Beschwerdeverfahren tbernimmt.

Die Beschwerdefuhrerin stellt sinngeméal3 den Antrag,

den Beschluss vom 15. Dezember 2021 aufzuheben, die Léschung der
Eintragung der Wortmarke 30 2020 118 882 ,FLAV TASTIC" anzuordnen
und dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens

gemal der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er hat darauf hingewiesen, von dem Rechtsvorganger der Widersprechenden sei
nicht beachtet worden, dass seit 2020 Ldschungsverfahren wegen Verfalls nach
Widerspruch auch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt weitergefuhrt
werden koénnten. Dies kdnne auch dem von ihm vorgelegten Schriftsatz an das

Deutsche Patent- und Markenamt vom 27. September 2021 entnommen werden.

Am 26. Marz 2021 ist ein Antrag auf Erklarung des Verfalls der Eintragung der
Widerspruchsmarke 30 2010 042 357 in das Markenregister eingetragen worden,
der am 30. April 2021 veroffentlicht wurde. Das Deutsche Patent- und Markenamt
teilte erganzend mit, der Rechtsvorganger der Widersprechenden habe dem Antrag
auf Verfall fristgemafn mit am 22. April 2021 dort eingegangenem Schreiben gemani
8§ 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG widersprochen. Da die Gebuhr zur Weiterverfolgung
des Verfallsverfahrens gemal § 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG gezahlt worden sei,

werde dieses fortgesetzt.



Der Senat hat seine vorlaufige Auffassung zur Sach- und Rechtslage den
Beteiligten mit Schreiben vom 6. Februar 2023 mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss vom

15. Dezember 2021 sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die F... GmbH & Co. KG ist wirksam in vorliegendes Beschwerdeverfahren
als Rechtsnachfolgerin von Herrn W..., dem friheren Inhaber der
Widerspruchsmarke 30 2010 042 357, eingetreten. Sie wurde nach Einlegung der
Beschwerde am 20. Januar 2022 nicht nur am 16. August 2022 als neue Inhaberin
in das Markenregister eingetragen (8 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), sondern hat
dartber hinaus mit Schreiben vom 27. Februar 2023 das Beschwerdeverfahren
Ubernommen (8 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

2. Soweit mit der Beschwerde die Léschung der Eintragung der angegriffenen
Wortmarke 30 2020 118 882 begehrt wird, ist sie als unzulassig zu verwerfen.
Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle fur Klasse 5, vom
15. Dezember 2021, mit dem ausschliel3lich tber die Frage der Aussetzung des
Widerspruchsverfahrens entschieden wurde. Zu dem Widerspruch aus der Marke
30 2010 042 357 selbst wurde darin keine abschlieRende Regelung getroffen. Mit
der Formulierung ,Aufgrund der anzunehmenden klanglichen Ahnlichkeit der
gegeniberstehenden Marken ,FLAV TASTIC' und  flav'n tasty’ sowie der
Uberschneidungen in den Warenklassen 29, 30 und 32 ist mit einer
Verwechslungsgefahr, zumindest teilweise, zu rechnen” ist lediglich die
Aussetzungsanordnung begrtindet, jedoch keine Entscheidung in der Sache, also

hinsichtlich des Widerspruchs getroffen worden. Damit ist die Beschwerde der



Widersprechenden nicht statthaft, als sie sich gegen das Fehlen einer Anordnung
zur Léschung der Eintragung der angegriffenen Wortmarke 30 2020 118 882 richtet
(vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, 8§ 66 Rn. 6).
Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist ausschlie3lich die Frage

der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens.

3. Die gemal § 64 Abs. 6 Satz 1i. V. m. § 66 Abs. 1 Satze 1 und 2, Abs. 2 MarkenG
zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist, soweit sie sich gegen die mit dem
Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts
getroffene Entscheidung, das Widerspruchsverfahren auszusetzen, richtet,
zurlckzuweisen. Die gesetzlichen Voraussetzungen fiir eine solche Anordnung

lagen vor.

a) Gemal § 32 Abs. 1 MarkenV kann das Deutsche Patent- und Markenamt das
Verfahren Uber einen Widerspruch auf3er in den in § 43 Abs. 3 MarkenG genannten
Fallen dann aussetzen, wenn dies sachdienlich ist. Gemal3 § 32 Abs. 2, 2. Alt.,
MarkenV kommt eine Aussetzung insbesondere dann in Betracht, wenn dem
Widerspruch voraussichtlich stattzugeben ware und die Marke, auf die er gesttitzt
wird, selbst Gegenstand eines Verfallsverfahrens ist. Im Beschwerdeverfahren ist
nicht nur das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einer Aussetzung,
sondern auch das in diesem Zusammenhang ausgetbte Ermessen uberprifbar.
Dem Bundespatentgericht ist es aber verwehrt, sein eigenes Ermessen an die Stelle
des dem Deutschen Patent- und Markenamt eingerdumten Ermessens zu setzen
(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, 8§ 43 Rn. 120).
Entscheidungen, die ausdricklich eine Aussetzung anordnen oder ablehnen bzw.
die Fortsetzung eines ausgesetzten Verfahrens verweigern, sind in Uberprifbarer
Weise zu begriinden (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43
Rn. 119).
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b) Gegen die Annahme der Markenstelle, zwischen der angegriffenen Wortmarke
30 2020 118 882 und der Widerspruchsmarke 30 2010 042 357 konne zumindest
teilweise Verwechslungsgefahr bestehen, bestehen keine rechtlichen Bedenken.
Zum einen hat der Rechtsvorganger der Widersprechenden auf die mit Schreiben
vom 16. Juni 2021 erhobene Einrede der Nichtbenutzung Unterlagen eingereicht,
so dass ein Nachweis der Benutzung zumindest fur einige Waren nicht von
vornherein ausgeschlossen erscheint. Zum anderen weisen die Wortfolgen ,flav’'n
tasty” (Widerspruchsmarke 30 2010 042 357) und ,FLAV TASTIC" (angegriffene
Marke 30 2020 118 882) nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten Bestandteil
klangliche Gemeinsamkeiten bzw. begriffiche Annédherungen auf. Zudem handelt
es sich bei den Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32 sowie einigen Waren der
Klasse 3 auf Seiten der angegriffenen Marke als auch bei den Waren der
Klassen 29, 30 und 32 auf Seiten der Widerspruchsmarke um Lebensmittel, sei es
in Form von fester Nahrung oder in Form von Getranken. Sie kdnnen aufgrund ihres
identischen Verwendungszwecks, ihrer Beschaffenheit oder Produktionsweise
zumindest teilweise Ahnlichkeiten aufweisen. Einer abschlieRenden und
verbindlichen Beurteilung insbesondere der Verwechslungsgefahr gemaflR 8§ 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bedarf es im Rahmen des hier in Rede stehenden

Aussetzungsverfahrens jedoch nicht.

c) Das vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anh&ngige Verfahren zur
Erklarung des Verfalls der Eintragung der Widerspruchsmarke 30 2010 042 357
begrindet das Risiko, dass deren Eintragung - ggf. auch teilweise - geldéscht und
somit die Grundlage einer etwaigen (auch teilweisen) Léschung der Eintragung der
angegriffenen Marke 30 2020 118 882 aufgrund des Widerspruchs entfallen wird.
Das Verfallsverfahren ist entgegen der Auffassung des Rechtsvorgéngers der
Widersprechenden nicht beendet, da die Neuregelung des 8 53 MarkenG bereits
vor Einleitung des Verfallsverfahrens in Kraft getreten ist und dieses - entgegen 8§ 53
Abs. 4 MarkenG a. F. - somit nach Einlegung eines dagegen gerichteten

Widerspruchs und nach Zahlung der Gebuhr zur Weiterverfolgung vor dem
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Deutschen Patent- und Markenamt fortgesetzt wird (8 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG).
Somit ist die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens sachdienlich, bis tber den
Verfallsantrag rechtskréaftig entschieden ist. Der Tenor des angegriffenen
Beschlusses vom 15. Dezember 2021 enthélt zwar eine solche Aussage zur Dauer
der Aussetzung nicht. Allerdings kann den Griinden entnommen werden, dass die
Markenstelle fiir Klasse 5 eine Aussetzung als sachdienlich angesehen hat, solange
das Verfallsverfahren anhangig ist. Insofern hat sie sachlich zutreffend und

ermessensfehlerfrei Uber den Aussetzungsantrag entschieden.

4. Fur eine Kostenauferlegung bestand kein Anlass, so dass der Kostenantrag der

Widersprechenden zurtickzuweisen war.

Mangels Differenzierung der Kosten wird der Antrag dahingehend ausgelegt, dass
sowohl die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als
auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Gegenseite auferlegt werden
sollen und der Beschluss vom 15. Dezember 2021 auch insoweit mit der
Beschwerde angegriffen wird, als keinem Beteiligten Kosten auferlegt worden sind.
Allerdings entspricht es nicht der Billigkeit, dem Inhaber der angegriffenen Marke
Kosten gemal § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
aufzuerlegen. Fur ein Abweichen des Grundsatzes, dass jeder Beteiligte seine
Kosten selbst tragt (8 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG),
bedarf es stets besonderer Umstande. Solche sind insbesondere dann gegeben,
wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren
ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach
anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum
Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder
dem Erléschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 63 Rn. 7, § 71 Rn. 13).

Vorliegend sind keine Umstdnde erkennbar und auch nicht geltend gemacht
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worden, die eine Auferlegung von Kosten auf den Inhaber der angegriffenen Marke

angezeigt erscheinen lassen.

Die von dem Rechtsvorganger der Widersprechenden zur Begriindung der Pflicht
zur Kostentragung herangezogene Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums ist vorliegend keine taugliche Rechtsgrundlage. Zum einen
werden durch den darin enthaltenen Artikel 14 lediglich die Mitgliedstaaten
verpflichtet, sicherzustellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der
obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von
der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgrinde dem nicht
entgegenstehen. Die Verpflichtung einer einzelnen Partei zur Kostentragung ergibt
sich daraus nicht unmittelbar. Zum anderen sind fur vorliegendes Verfahren die
bereits genannten Regelungen gemal 8 63 Abs. 1 MarkenG und § 71 Abs. 1
MarkenG einschlagig, so ein Ruckgriff auf die zu ihnen nicht in Widerspruch

stehende Richtlinie entbehrlich ist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaéltin als Bevollmachtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten in

elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Fehlhammer Rupp-Swienty



