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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



beteffend die Marke 395 09 485

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Dezember 2000 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Strébele sowie des Richters Dr. Schmitt und der

Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschlul3 der
Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 11. November 1999 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 486 750 wird
antragsgeman fiir die Waren "Seifen, Parfiimerien, atherische Ole,
Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Haarwéasser,

Zahnputzmittel" die Loschung der Marke 395 09 485 angeordnet.

Grinde

Gegen die am 20. April 1996 verdoffentlichte Eintragung der Marke 395 09 485
melos
fur die Waren
"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Fettentfernungsmittel; Seifen,

Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Koérper- und Schénheits-
pflege, Haarwasser, Zahnputzmittel”



ist Widerspruch erhoben aufgrund der am 8. Juli 1936 eingetragenen Marke
486 750

Melos

die fur die Waren

"Seifen und Waschmittel, Parfimerien, atherische Ole, kosmeti-
sche Mittel"

geschutzt ist.

Nachdem die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 24. Oktober 1996 die Benut-
zung der Widerspruchsmarke bestritten hatte, hat die Widersprechende unter
Vorlage entsprechender Glaubhaftmachungsunterlagen fir die Jahre 1990 bis
1994 die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke fir eine Pflanzendl-Seife gel-
tend gemacht.

Die Markenstelle fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
dem am 17. November 1999 zugestellten Beschlu3 den Widerspruch zurtickge-
wiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die Widersprechende habe die Be-
nutzung der Widerspruchsmarke fir "Toiletteseifen” im ebenfalls maf3geblichen
Zeitraum von funf Jahren vor der Entscheidung Uber den Widerspruch nicht
glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und unter Vorlage weiterer Un-
terlagen die Markenbenutzung auch fir die Jahre 1997 bis 1999 geltend gemacht.

Sie tragt weiter vor, es stinden sich zwei wortgleiche Marken gegeniber, deren
Verzeichnisse gleiche oder @&hnliche Waren aufwiesen, so dal3 die Vergleichsmar-
ken verwechselbar seien.



Sie beantragt (sinngemal),

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Teilldéschung
der angegriffenen Marke anzuordnen mit der Mal3gabe, daf3 sich
der Widerspruch nicht mehr gegen die Waren "Wasch- und
Bleichmittel; Putz-, Fettentfernungsmittel” richtet.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Widersprechende konne im vorliegenden Verfahren aus
der Widerspruchsmarke keine Rechte mehr geltend machen. Denn deren Benut-
zung sei, nachdem sie im Jahre 1994 ausgelaufen gewesen sei, im Jahre 1997
erst nach Kenntnis der auf3ergerichtlich mit Schreiben vom 15. Mai 1996 erhobe-
nen Nichtbenutzungseinrede und nach mit Schreiben vom 17. Juli 1996 eingeleg-
tem Widerspruch wieder aufgenommen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt
der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist in vollem Umfang begriindet, nachdem
sich der Widerspruch nicht mehr gegen die Waren "Wasch- und Bleichmittel;
Putz-, Fettentfernungsmittel” richtet.

Bei der Entscheidung tber den Widerspruch gemanR 88 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1,
Nr 2 MarkenG kann von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke im Sinne von § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 iVm 8§ 26 MarkenG fir Pflanzendl-
Seife ausgegangen werden. Als glaubhaft gemacht anzusehen ist die Benutzung
nicht nur innerhalb der letzten funf Jahre vor der Verdffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke, deren Ernstlichkeit die in der eidesstattlichen Versiche-
rung des Herrn Wikhart Teuffel vom 12. Juli 1999 genannten Umsatzzahlen fir die



Jahre 1991 (anteilig), 1992 und zumindest auch 1993 zwischen ca 22 000,00 DM
(anteilig) und 17 000,00 DM belegen, sondern auch innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Entscheidung tber den Widerspruch. Die fur die Jahre 1997 bis
1999 in der weiteren eidesstattlichen Versicherung des Herrn Teuffel vom 5. Juni
2000 angegebenen Umsatzzahlen zwischen ca 165 00,00 DM und 821 000,00 DM
schlielen namlich eine Scheinbenutzung aus, wobei auch nach Ansicht der Mar-
keninhaberin die Wiederaufnahme der Benutzung im Jahre 1997 belegt ist. Dabei
missen die Benutzungshandlungen nur "innerhalb” des jeweiligen Finfjahreszeit-
raums liegen und nicht den gesamten Zeitraum ausftillen (vgl Althammer/Strébele,
MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdn 31).

Nicht weiter nachgegangen zu werden braucht in diesem Zusammenhang der
Frage, ob die Markenbenutzung, nachdem sie im Jahre 1994 ausgelaufen war, im
Jahre 1997 erst nach Kenntnis der aufRergerichtlich mit Schreiben vom
15. Mai 1996 erhobenen Nichtbenutzungseinrede und nach mit Schreiben vom
17. Juli 1996 eingelegtem Widerspruch wieder aufgenommen worden ist. Denn die
insofern einschlagigen 88 25 und 49 MarkenG habe im Widerspruchsverfahren
keine Gultigkeit. Sie regeln die Auswirkung ungenigender Benutzung
eingetragener Marken in  Verletzungsprozessen und in gerichtlichen
Léschungsverfahren, wéahrend fur das Widerspruchsverfahren 8§ 43 MarkenG
malf3geblich ist.

Die von der Benutzung betroffene Pflanzendl-Seife unterfallt ohne weiteres dem
eingetragenen Warenbegriff "Seifen”. Unter dem Gesichtspunkt der Integration
(vgl Althammer/Strobele, aaO, Rdn 105 f; vgl auch BGH GRUR 1999, 164, 165 f
"JOHN LOBB") sind gemal § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung je-
denfalls Toiletten- bzw Feinseifen (zur Identitat der beiden Warenbegriffe vgl
Fey/Otte, Worterbuch der Kosmetik, 3. Aufl, S 242; Brockhaus-Enzyklopadie, 20.
Aufl, 20. Bd, S 5) zu bertcksichtigen.

Hiervon ausgehend unterliegen die beiden Vergleichsmarken im beantragten Wa-
renumfang, namlich beziglich "Seifen, Parfimerien, atherische Ole, Mittel zur
Korper- und Schonheitspflege, Haarwéasser, Zahnputzmittel”, der Gefahr von
Markenverwechslungen. Bei Wortidentitat der beiden Marken sind sich die vorge-
nannten Waren der angegriffenen Marke und zugunsten der Widersprechenden



die berlcksichtigungsfahigen Toiletten- bzw Feinseifen unbedenklich dhnlich, teil-
weise sind sie einander gleich (vgl Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 11. Aufl, S 330: Toilettenseife, 136: Feinseifen, 362 f. Zahn-
putzmittel).

Der Beschwerde ist somit im antragsgeméaflen Warenumfang stattzugeben.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlal3, aus Grinden der
Billigkeit gemafld 8 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten
des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Strobele Werner Dr. Schmitt

Bb



	G r ü n d e 

