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28 W (pat) 25/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 35 289

BPatG 154
6.70



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 27. November 2002 unter Mitwirkung der Richterin

Schwarz-Angele als Vorsitzende, sowie der Richter Paetzold und Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die u.a. fur Dienstleistungen der Klassen 35,36 und 42 eingetragene und
am 3. September 1998 vertffentlichte Wort-/Bildmarke 396 35 289 ist Widerspruch
erhoben worden aus der Marke 396 19 431, die seit dem 25. September 1996

u.a. fur Dienstleistungen der Klassen 36, 39 und 42 eingetragen ist.

Die Markenstelle fur Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine

Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurtickgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben und neben dem Aufhe-
bungs- und LdOschungsantrag auch hilfsweise Antrag auf Durchfiihrung einer

mindlichen Verhandlung gestellt.

Nach Anberaumung des Verhandlungstermins hat sie den Terminsantrag zurtick-
genommen und mitgeteilt, dass sie einen moglichen Termin nicht wahrnehmen

werde.



Das Gericht hat die Widersprechende mit Verfigung davon unterrichtet, dass der

Termin bestehen bleibt.

Der Vertreter des Markeninhabers hat in diesem Termin erstmals die Benutzung

der Widerspruchsmarke bestritten.

Die zulassige Beschwerde ist ohne Erfolg. Der Widerspruch ist schon deshalb zu-
rickzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die Widerspre-

chende die Benutzung ihrer Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.

Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war am 25. September 2001
abgelaufen; seit diesem Zeitpunkt musste die Widersprechende damit rechnen,
dass die Benutzung ihrer Marke bestritten wird. Da die Erhebung der Nichtbe-
nutzungseinrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, sie also keineswegs zum fri-
hest moglichen Zeitpunkt erfolgen muss - und bei der Frage ob und wann diese
Einrede erhoben wird durchaus auch prozesstaktische Erwagungen eine Rolle
spielen kdnnen - muss jede Widersprechende, deren Marke dem Benutzungs-
zwang unterliegt, die Mdglichkeit in Betracht ziehen, dass diese Einrede erstmals
in der mundlichen Verhandlung erhoben wird. Nimmt sie an diesem Termin teil, so
kann sie der Einrede entgegentreten, also die Benutzung der Marke behaupten
und — soweit dies zutrifft - das verspéatete Vorbringen der Einrede riigen ( 8 82 Abs
1 MarkenG iVm 88 528 Abs 2, 282 Abs 2 ZPO, 296 Abs 2 ZPO). Haufig wird dies
zur Zuruckweisung der Einrede fuhren, denn die Glaubhaftmachung der Be-
nutzung wird in der Regel zu einer Verfahrensverzégerung fuhren. Bleibt die Wi-
dersprechende jedoch wie hier dem Verhandlungstermin fern, so verzichtet sie auf
diese Rechte, sie nimmt also ihr rechtliches Gehor nicht in Anspruch. In einem

solchen Fall hat das Gericht das Schweigen der Partei als Zugestandnis des geg-



nerischen Sachvortrags entsprechend § 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der

Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Infolgedessen gibt es gemald 8§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG keine Waren der Wi-
dersprechenden, die bei der Kollisionsprufung berticksichtigt werden kdénnten, so
dass der Widerspruch schon aus diesem Grund zurlckzuweisen war und der an-

gefochtene Beschlul3 Bestand haben musste.

Eine Kostenauferlegung abweichend der Kostenregelung gemanR § 71 Abs 1 Mar-
kenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt, kam nicht in Betracht. Die
Widersprechende, die sich aufRerhalb der Benutzungsschonfrist befindet und am
Verhandlungstermin nicht teilnimmt, mag zwar im jeweiligen Fall gegen prozessu-
ale Sorgfaltspflichten handeln, dieser Verstol3 ist aber nicht derart gewichtig, dass
er den Ausnahmefall einer Kostenliberburdung rechtfertigen wirde. Denn haufig
unterbleiben Nichtbenutzungseinreden, obwohl die Schonfrist abgelaufen ist und
der Gegner im Termin fehlt. Dies kann zB daran liegen, dass die tatsachliche Be-
nutzung bekannt ist und ein Bestreiten der prozessualen Wahrheitspflicht wider-
sprache. In solchen Féallen ergeht eine normale Sachentscheidung Uber die Kolli-

sionsfrage.
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