BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 74/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 398 58 838

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wissemann
sowie den Richter Reker und die Richterin Prietzel-Funk
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Be-
schliisse der Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 27.Marz 2003 und
8. Mérz 2005 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 2103573 wird

zurtckgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 398 58 838

Crystal

fur die Waren

.33 Alkoholische Getréanke, ausgenommen Biere*



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren

.Konfitire; Eier, Milch und Milchprodukte, namlich Butter, Kéase,
Sahne, Joghurt, Milchpulver fir Nahrungszwecke; Speisedle und
-fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel; Brot;
Speisesalz; Senf; Essig, Saucen (einschliel3lich Salatsaucen);
Gewdrze; Kihleis; Bier; Mineralwasser und kohlenséurehaltige
Wasser und andere alkoholfreie Getranke, Fruchtgetrédnke und
Fruchtsafte, Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung von
Getranken; alkoholische Getranke (ausgenommen Bier); samtliche

vorgenannten Waren ausgenommen in Kristallglasverpackungen®

am 15. Mai 1997 eingetragenen Marke 2 103 573

cristal.

Die Markeninhaberin hat im Verlauf des Erinnerungsverfahrens mit Schriftsatz
vom 30. April 2003 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Wider-
sprechende hat daraufhin als Anlagen zu ihrem Schriftsatz vom 17. Juli 2003 Un-
terlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke fur Mine-
ralwasser fur die Jahre 2000 und 2001 sowie fur Speiseeis fir die Jahre 2001 und

2002 vorgelegt.

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die Loschung der angegriffenen
Marke angeordnet. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin ist
erfolglos geblieben. Zur Begriindung hat die Markenstelle im wesentlichen aus-
gefuhrt, durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei eine
ernsthafte und funktionsgemale Benutzung der Widerspruchsmarke in der einge-
tragenen Form glaubhaft gemacht worden. Zwischen der benutzten Ware ,Mine-
ralwasser” und ,alkoholischen Getranken“ bestehe vor dem Hintergrund der ein-

schlagigen  Rechtsprechung des  Bundesgerichtshofes (MarkenR 2001,



204 - EVIAN/REVIAN) zumindest eine mittlere Warenahnlichkeit. Unter den Ober-
begriff ,alkoholische Getranke® fielen namlich z. B. auch Weinschorlen, die als sol-
che fertig im Handel angeboten wirden. Da diese Getranke zum Teil aus Mineral-
wasser bestehen kdnnten, bestehe nicht nur eine entfernte Warenahnlichkeit. Bei
der Widerspruchsmarke sei von einer durchschnittichen Kennzeichnungskraft
auszugehen. Selbst wenn man bei dieser Ausgangslage nur mittlere Anforderun-
gen an den Markenabstand stelle, werde die angegriffene Marke diesen Anforde-
rungen nicht gerecht, weil sich die Marken sowohl in klanglicher und begrifflicher
als auch in schriftbildlicher Hinsicht aul3erst nahe kamen bzw. sogar identisch

seien.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde, die sie nicht be-
grindet hat. Auch weitere Unterlagen zur erganzenden Glaubhaftmachung der
Benutzung ihrer Marke hat sie nicht vorgelegt.

Sie beantragt,

die angegriffenen Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und

den Widerspruch zurtickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Auch sie hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht gedul3ert.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulassig. Die fehlerhafte Bezeichnung

der Beschwerdefiihrerin in der Beschwerdeschrift vom 11. April 2005 steht der



Zulassigkeit nicht entgegen, weil sich aus den bei Beschwerdeeinlegung fur den
Senat erkennbaren sonstigen Umstanden, insbesondere daraus, dass der
Rechtsanwalt, der die Beschwerde eingelegt hat, im Verfahren vor der Marken-
stelle die Markeninhaberin vertreten hat und diese durch die Beschlisse der Mar-
kenstelle beschwert ist, sowie aus dem in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag
zweifelsfrei entnehmen lasst, dass es sich bei der unrichtigen Angabe der Be-
schwerdefiihrerin um eine blof3e Falschbezeichnung handelt, und dass die Be-
schwerde fur die durch die Beschlisse der Markenstelle beschwerte Markeninha-
berin eingelegt werden sollte (vgl. BGH BIPMZ 1974, 210).

Die Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich auch als begrindet. Sie fihrt
schon deshalb zur Aufhebung der angegriffenen Beschliisse und zur Zurtickwei-
sung des Widerspruchs, weil die Widersprechende auf die gemal3 § 43 Abs. 1 S. 2
MarkenG zulassige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ihrer Obliegen-
heit, die Benutzung der Widerspruchsmarke fur die Waren, fur die sie eingetragen
ist, fur die letzten funf Jahre vor der Entscheidung tGber den Widerspruch glaubhaft

zu machen, nicht nachgekommen ist.

Zwar hat die Widersprechende im Erinnerungsverfahren vor der Markenstelle mit
der Aufstellung der Umsatze und der darauf Bezug nehmenden eidesstattlichen
Versicherung vom 1. Juli 2003 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung
ihrer Marke vorgelegt, die zum Zeitpunkt der Entscheidung durch die Markenstelle
eine Benutzung der Widerspruchsmarke fir Mineralwasser und verschiedene
Speiseeis-Sorten fur den mal3geblichen Zeitraum von funf Jahren vor der Ent-
scheidung tber den Widerspruch durch die Markenstelle glaubhaft machen konn-
ten. Die seinerzeit vorgelegte Aufstellung der Umséatze enthalt jedoch fur Mineral-
wasser nur Angaben zu Umsétzen in den Jahren 2000 und 2001 und fir Speiseeis
in den Jahren 2001 und 2002. Diese Angaben sind, jedenfalls was Mineralwasser
betrifft, nicht lAnger geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-

marke gemar 8 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG fur den Zeitraum von funf Jahren vor der



Entscheidung tUber den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also fur den Zeit-

raum von Juli 2002 bis Juli 2007, glaubhaft zu machen.

Der in 843 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierte Zeitraum, fir den eine Glaubhaftma-
chung der Benutzung durch die Inhaberin der alteren Marke zu erfolgen hat, ist
einer standigen Veranderung unterworfen; denn unter der ,Entscheidung Uber den
Widerspruch® i. S. d. 8 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist die das jeweilige Verfahren ab-
schlieBende Entscheidung, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung zu verste-
hen (BGH GRUR 2000, 510 - Contura). Der Glaubhaftmachungszeitraum ist des-
halb nicht auf einen von vornherein genau abgrenzbaren, vergangenen Zeitraum,
sondern auf die Zukunft hin bemessen. Damit kann sich eine zunéchst erfolgrei-
che Glaubhaftmachung der Benutzung in spateren Verfahrensabschnitten durch
Zeitablauf als unzureichend erweisen, was der Inhaber der Widerspruchsmarke
- auch ohne Ruge des Verfahrensgegners und ohne entsprechende Hinweise der
entscheidenden Behdrden und Gerichte - von sich aus laufend zu bertcksichtigen
hat (Kliems GRUR 1999, 11, 15; MarkenR 2001, 185, 192 f.). Dieser Obliegenheit
ist die Widersprechende, die schon zu Beginn des Jahres 2007 hatte erkennen
konnen, dass die bisher vorgelegten Unterlagen zur weiteren Glaubhaftmachung

der Benutzung nicht mehr ausreichen konnten, seither nicht nachgekommen.

In Anbetracht des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Bei-
bringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die Widersprechende auf
die Notwendigkeit der Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsunterlagen fur den
Zeitraum von funf Jahren vor der Beschwerdeentscheidung tber den Widerspruch
hinzuweisen. Zwar gelten die Grundsatze der richterlichen Aufklarungspflicht ge-
maf 8§ 139 ZPO grundsatzlich auch fur das markenrechtliche Widerspruchsverfah-
ren. Die richterliche Aufklarungspflicht findet ihre Grenze jedoch dort, wo die dem
Gericht ebenfalls auferlegte Neutralitatspflicht verletzt wird, und insoweit insbe-
sondere dort, wo Hinweise die Starkung der prozessualen Position einer Partei
und damit gleichzeitig die Schwachung der Stellung der anderen Partei nach sich
ziehen wirden (BPatG GRUR 1996, 981 - ESTAVITAL; GRUR 2004, 950,



953 - ACELAT/Acesal). Der Senat war auch nicht gehalten, der
Widersprechenden insoweit noch eine AuBerungsfrist zu setzen oder den
beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukindigen (BGH
GRUR 1997, 223, 224 - Ceco).

Die in der Umsatzaufstellung fur die Jahre 2001 und 2002 ausgewiesenen, mit
Speiseeis erzielten Umsétze sind ebenfalls nicht geeignet, eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke gemaf 8 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG fir den Zeit-
raum von funf Jahren vor der Senatsentscheidung tUber den Widerspruch glaub-
haft zu machen, da die im Jahre 2001 erzielten Umsétze aulRerhalb des mafigebli-
chen Zeitraums liegen und nicht feststellbar ist, ob die fur das Gesamtjahr 2002
angegebenen Umsatze auch in rechtlich relevantem Umfang im zweiten Halbjahr

des Jahres 2002 erzielt wurden.

Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden eine Glaubhaftma-
chung der Benutzung der Widerspruchsmarke fiir Speiseeis unterstellt wird, kann
der Widerspruch nicht zum Erfolg fuhren, da die Widerspruchsmarke fir diese
Spezialware nicht eingetragen ist und auch eine Subsumtion der Ware ,Speiseeis”
unter einen der Warenbegriffe, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen wurde,
nicht moglich ist. Insbesondere féllt das zum Verzehr bestimmte Speiseeis nicht
unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff
.Kuhleis®, weil Kiihleis nicht dem menschlichen Verzehr, sondern - wie sich bereits
aus dem Begriff selbst ergibt - der Kihlung von Lebensmitteln und Getréanken

dient und damit gegeniber Speiseeis ein aliud darstellt.

Letztlich sei auch noch, ohne dass es fiir die Entscheidung hierauf noch ankommt,
darauf hingewiesen, dass zwischen Speiseeis und alkoholischen Getranken keine
Ahnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (Richter/Stoppel, Die Ahn-
lichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, S. 282 mi. Sp. unter Hinweis
auf BPatG 00, 28 W (pat) 181/99).



Bei dieser Sach- und Rechtslage ist der Beschwerde der Markeninhaberin statt-
zugeben, ohne dass es einer Entscheidung der Frage bedarf, ob zwischen den

beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widerspre-
chende besteht keine Veranlassung, weil die im Verfahren vor der Markenstelle
vorgelegten Unterlagen zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung zur Glaubhaft-
machung einer Benutzung gemal 8 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zumindest in zeitli-
cher Hinsicht noch geniigten und damit die Einlegung der Beschwerde seinerzeit

nicht gegen prozessuale Sorgfaltenpflichten verstiel3.

Dr. Fuchs-Wissemann Richterin Prietzel-Funk Reker
hat Urlaub und kann da-
her nicht unterschreiben.

Dr. Fuchs-Wissemann

Bb



