BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 66/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:300718B26Wpat66.16.0



betreffend die Marke 30 2012 004 727

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

30. Juli 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter

Jacobi und Schodel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke
Cuvée Prestige Salmon

ist am 10. Mai 2012 angemeldet und am 25. Mai 2012 unter der Nummer
30 2012 004 727 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefuihrte Register u. a. eingetragen worden fir folgende Waren der

Klasse 8: Messerschmiedewaren, Gabeln und Loffel;
Klasse 21: Gerate und Behélter fur Haushalt und Kiiche; Glaswaren, Por-
zellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-

halten sind.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 29. Juni 2012 verdffentlicht worden ist,

hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer Unionswortmarke



PRESTIGE

die am 16. Oktober 2000 unter der Nummer 000 580 704 aufgrund erlangter Un-

terscheidungskraft in das beim Amt der Europaischen Union flr geistiges Eigen-

tum (EUIPO) geflhrte Register eingetragen worden ist fur Waren der

Klasse 7:

Klasse 8:

Elektrische Gerate und Apparate fir Haus oder Haushalt; Ma-
schinen zum Mixen, Schlagen, Mischen, Schaumschlagen,
Schalen, Schaben, Hobeln, Zerkleinern, Schneiden, Durch-
drehen, Schnitzeln, Kneten und Mahlen von Lebensmitteln
und Gemuse; elektrische Kiichenmaschinen; elektrische Uni-
versal-Kichenmaschinen; elektrische Fruchtpressen; elektri-
sche Messer; Messerschleifmaschinen; elektrische Dosenoff-
ner, Kaffeemuhlen; Pfeffermihlen, elektrische Scheren; Ge-
trankebereiter; Bugelmaschinen; Strickmaschinen; Nahma-
schinen; Waschmaschinen; Trockenschleudern; Geschirr-
spulmaschinen; elektrische Gartengerate, Rasenmaher, Ra-
senschneider, Heckenschneidgerate; Abfallentsorgungsge-
rate; Aktenvernichter, elektrische Schuhputzgerate; Staubsau-
ger; Apparate und Instrumente zur Dampfreinigung von Texti-
lien, Bekleidung und Teppichen sowie Poliermaschinen fir
Ful3boden;

Handwerkzeuge und -instrumente; Messerschmiedewaren,
Messer, Gabeln und Loffel, Scheren, Knipser, Pinzetten, Na-
gelfeilen, Manikirenecessaires, Pedikirenecessaires; Rasier-
apparate, elektrische Rasierapparate, Bartschneide-gerate;
Rasiernecessaires, Etuis fur Rasierapparate; elektrische

Hautpeelinggerate;



Klasse 9:

Klasse 10:

Klasse 11:

Elektrische Gerate und Apparate fur Haus oder Haushalt;
Wage-, Mess- und Zahlgerate und -instrumente, Waagen,
Thermometer; elektrische Blgeleisen und -pressen;
Haarstyler, Lockenstdbe, Ondulierstabe, Haarkrauseler; Ra-
dios; Plattenspieler; Ton- und Videobandabspiel- und -auf-
nahmegerate; CD- und Laserplatten-Abspiel- und -Aufnahme-
gerate; Telephonapparate; Telephon-Anrufbeantworter; Fern-
kopiergerate; Fernsehapparate;  Satellitenfernsehgerate;
Videokameras; Fernbedienungen/Fernsteuerungen; Kameras;
Batterien; Batterieladegerate; Spannungstransformatoren;
Lichtregler; elektrische Zeitschaltuhren; Babytiberwachungs-
Gegensprechanlagen, Alarm- und Uberwachungsgerate; Ein-

bruchmelder; Rauch- und Feuermelder; Feuerldschgeréte;

Elektrische Massagegerate und elektrische Ful3- und

Gesichtsmassagegerate;

Gerate und Apparate fur Haus oder Haushalt; Kuhlschréanke;
Gefrierschranke, -truhen; Kessel; Kiichenherde; Ofen; Herde;
Heizelemente; Kochplatten; Schnellkochtépfe; Friteusen; gul3-
eiserne Platten zum Pfannkuchenbacken; Grillgerate; Heiz-
platten; Tellerwarmer; Waffeleisen; Sandwichbereiter; Paste-
tenbereiter; Kochherde; elektrische Kochgerate; Grillspielle,
DrehspielRe; Grillgerate (mit Drehspiel3); Toaster; Kessel;
Warmepfannen; Barbecues; Kaffeemaschinen und -filter;
Kaffeerdster; Kaffeemaschinen; Haartrockner; elektrische
Warmedecken; elektrische Fuliwarmer; elektrische Beleuch-
tungsgerate, Lampen, Nachtbeleuchtungen, Taschenlampen;
Klimaapparate; Ventilatoren, elektrische Radiatoren; Raum-
heizer; Befeuchter; Wasserreinigungs-apparate, Wasserfilt-

rierapparate;



Klasse 20: Kuchenmobel, Badmobel; Werkbanke und Arbeitsstationen;
Kdrbe, Eimer; Sprossenleitern, Stehleitern; Trolleys; Tabletts;

Bettgestelle;

Klasse 21: Gerate, Utensilien und Behélter fir Haushalt und Kiche;
Kochgeschirr, Backgeschirr, Grillgeschirr; Schnellkochtopfe;
Artikel und Materialien zum Reinigen, Waschen, Staubwi-
schen, Scheuern oder Polieren; Bursten, Mops, Teppichkeh-
rer, Teppichreiniger; Glaswaren, Porzellan und Steingut;
Steingutware; elektrische Zahnbirsten; Kaffeekannen

Widerspruch erhoben, der sich gegen die Waren der Klassen 8 und 21 richtet.

Mit Schriftsatz vom 7. Januar 2014, der am 8. Januar 2014 beim DPMA eingegan-
gen ist, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der mangelnden
rechtserhaltenden Benutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende auf bereits
vorgelegte Benutzungsunterlagen Bezug genommen hat, hat die Beschwerdegeg-
nerin ihre Nichtbenutzungseinrede ausdrucklich aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 7. Mérz 2016 hat die Markenstelle fur Klasse 33 des DPMA
eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurtickgewiesen. Zur
Begriindung hat sie ausgefiihrt, dass — unter Vernachlassigung der Frage der be-
strittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke — zugunsten der
Widersprechenden Warenidentitdt angenommen werde. Die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke sei schon von Haus aus unterdurchschnittlich. Zwar han-
dele es sich bei den Widerspruchswaren in den Klassen 8 und 21 um keine typi-
schen ,Prestigewaren® und der Begriff ,Prestige” beschreibe keines ihrer Merk-
male unmittelbar. Dennoch sei zu bericksichtigen, dass nicht selten auch Glaser,
Geschirr, Besteck u. a. als hochwertigere Produkte unter einer Serie ,Prestige”
angeboten wuirden. Die Kennzeichnungskraft sei auch nicht durch intensive Be-

nutzung in der Bundesrepublik Deutschland gesteigert, weil sich die vorgelegten



Unterlagen allein auf eine Benutzung der Marke in Grof3britannien bezdgen. Der
erhdhte Schutzumfang einer Unionsmarke kdnne aber nur bertcksichtigt werden,
wenn er in Deutschland gegeben sei. Die aus drei Wortern bestehende angegrif-
fene Marke ,Cuvée Prestige Salmon“ unterscheide sich klanglich und schriftbild-
lich deutlich von der alteren Einwortmarke ,PRESTIGE". Die jingere Marke werde
auch nicht von dem Ubereinstimmenden Bestandteil ,Prestige” gepréagt, da dieses
in der Mitte positionierte Markenelement auf dem hier betroffenen Warensektor
kennzeichnungsschwach sei. Die weiteren in der angegriffenen Marke enthaltenen
Worter ,Cuvée” und ,Salmon“ seien nicht kennzeichnungsschwacher, weil sie kei-
nen beschreibenden Anklang fur die relevanten Widerspruchswaren besaf3en. Fur
weitere Arten der Verwechslungsgefahr bestiinden keine Anhaltspunkte, insbe-
sondere sei die Widerspruchsmarke wegen ihrer Kennzeichnungsschwache nicht
geeignet, innerhalb der jingeren Marke als Stammbestandteil eines Serienzei-

chens zu wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die An-
sicht, die altere Unionsmarke sei origindr kennzeichnungskraftig, da sie mit der
Bedeutung ,Ansehen und Geltung einer Person, Gruppe, Institution oder ahnliches
in der Offentlichkeit* keine Merkmale der relevanten Widerspruchswaren be-
schreibe. Sie verfige zudem Uber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft in Grol3-
britannien, die in allen Mitgliedstaaten Wirkung entfalte. Ausweislich der eides-
stattlichen Versicherung ihres Bevollmé&chtigten K... vom
1. September 2013 habe ihre Lizenznehmerin in den Jahren 2007 bis 2012 in
GroR3britannien mit Backformen, Keramikwaren, Kochgeschirr, Elektrogeraten,
Kichengeréaten, Messern und Dampfdrucktdpfen, die mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichnet gewesen seien, Umsatze in Millionenhthe erzielt. Dabei kbnne
eine Wortmarke in verschiedenen Schriftftormen und Farben rechtserhaltend be-
nutzt werden. Selbst bei Annahme einer geringen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand nicht mehr
ein. Schon aufgrund ihrer Lange und mangels eines Gesamtbegriffs neigten die

angesprochenen Verkehrskreise zur Zergliederung der jingeren Marke. Zudem



wiesen die Bestandteile ,Cuvée“ und ,Salmon“ beschreibende Anklange auf.
~>almon* bedeute in der englischen Sprache ,Lachs” und enthalte damit eine Be-
stimmungsangabe, weil es Lachsservierbretter und Designer-Lachsmesser gebe.
Der Begriff ,Cuvée* bezeichne verschnittene Weine und eigne sich als Bestim-
mungsangabe fur Glas- oder Messerschmiedewaren, die zum Servieren einer

Cuvée dienten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des DPMA vom
7. Marz 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die ange-
griffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke
000 580 704 fur die Waren der Klasse 8 und 21 zu l6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie bestreitet sowohl die rechtserhaltende Benutzung als auch die gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die jedenfalls nicht im mafgebli-
chen Kollisionsgebiet gegeben sei. Die Benutzungsnachweise zeigten eine Ver-
wendung der alteren Marke ,PRESTIGE" nur mit einem grof3en Anfangsbuchsta-
ben und invers, namlich weif3 auf rotem Grund. Dies verandere den kennzeich-
nenden Charakter der Unionswortmarke. Diese sei in Bezug auf die Waren der
Klassen 8 und 21 zudem kennzeichnungsschwach, weil sie die Widerspruchspro-
dukte nur werbemallig als Waren besonderer Qualitat anpreise. Ferner sei die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in GroR3britannien durch eine Viel-
zahl prioritatsalterer, benutzter Marken geschwacht. Der Bestandteil ,Prestige” sei
in der angegriffenen Gesamtbezeichnung daher weder pragend, noch habe er
eine selbstandig kennzeichnende Stellung inne, zumal die Elemente ,,Cuvée” und

~Salmon“ die beanspruchten Waren in den Klassen 8 und 21 nicht beschrieben. In



ihrer Gesamtheit besitze die angegriffene Marke keinen beschreibenden Charak-
ter fur die verfahrensgegenstandlichen Waren der Klasse 8 und 21 und es gebe

keinen Grund, die jungere Marke auf ,Prestige” zu verkirzen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 24. November 2016 und 14. Dezember 2017 ist
die Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine
Aussicht auf Erfolg habe. Mit Schriftsatz vom 15. Marz 2018, eingegangen am

16. Marz 2018, hat sie mitgeteilt, die Beschwerde aufrechtzuerhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftma-

chung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung
der Unionswiderspruchsmarke mit Schriftsatz vom 7. Januar 2014, eingegangen
beim DPMA am 8. Januar 2014, gemalf3 8 125b Nr. 4, 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
I. V. m. Art. 15 GMV (jetzt: Art. 18 UMV) bestritten.

Da die die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon
auszugehen, dass die Einrede beide Zeitraume des 88 125b Abs. 4, 43 Abs. 1
Satz1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 — DRAGON;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 8 43 Rdnr. 12; Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 11. Aufl., 843 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis,
3. Aufl., Rdnr. 560).

a) Die Einrede ist nach 88 125b Abs. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulas-

sig, weil die am 16. Oktober 2000 eingetragene Unionswiderspruchsmarke mehr



als funf Jahre vor der am 29. Juni 2012 erfolgten Veroffentlichung der Eintragung

der angegriffenen Marke registriert worden ist.

Nach 8§ 125b Nr. 4 MarkenG sind fir den Fall, dass ein Widerspruch auf eine al-
tere Unionsmarke gestutzt wird, die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1
MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Mal3gabe, dass an die Stelle der Be-
nutzung der Marke gemal 8 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemaf
Art. 18 der Verordnung tber die Unionsmarke (UMV) tritt.

b) Die Widersprechende hat somit die Benutzung der Unionswortmarke sowohl
fur den Zeitraum Juni 2007 bis Juni 2012 — innerhalb der letzten finf Jahre vor der
Veroffentlichung der angegriffenen Marke — als auch fur den Zeitraum Juli 2013
bis Juli 2018 — innerhalb von funf Jahren vor der Entscheidung Uber die Be-
schwerde — gemaf 8 125b Abs. 4, § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG im mal3geb-
lichen Unionsgebiet (Art. 18 UMV) nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu ma-

chen.

c) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunk-
tion — die Ursprungsidentitat der Waren, fur die sie eingetragen ist, zu garantieren
— benutzt wird, um fir diese Waren einen Absatzmarkt zu erschlieRen oder zu si-
chern, wobei die Falle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch
benutzt wird, um die durch sie begriindeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017,
1066 Rdnr.37 — Go6zze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 — Ansul/Ajax; BGH
GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 — Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass
die Marke tatsachlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt
prasent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 — |l Ponte Finanziaria/HABM
[BAINBRIDGEY)).

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden daher konkret angege-
ben werden, wer die Marke auf welche Weise fur welche Waren in welchen Jahren

an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist.
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Dabei mussen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geld-
betragen oder in Stick- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren be-
zogen und in die jeweiligen fur die Benutzung rechtserheblichen Zeitraume auf-
geteilt sein. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren(-gruppen) bezo-
genen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich aus 8 125b Abs. 4, § 43
Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wonach fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur
die Waren und Dienstleistungen zu bericksichtigen sind, fur die eine rechtserhal-
tende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (vgl. im Ubrigen die entsprechen-
den Vorschriften fur andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3
Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 — Butterfly by Max Gordon/Butterfly;
30 W (pat) 505/15 — Universal Nutrition).

d) Unter Anwendung dieser Grundsatze hat die Widersprechende eine rechtser-
haltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend dargelegt und

glaubhaft gemacht.

aa) Dies gilt schon fur den ersten Benutzungszeitraum von Juni 2007 bis
Juni 2012.

Denn in der eidesstattlichen Versicherung des Bevollmachtigten der Widerspre-
chenden, K..., vom 1. September 2013 sind zwar die Warengrup-
pen Backformen, Keramikwaren, Kochgeschirr, Elektrogerate, Kichengerate,
Messer und Dampfdrucktépfe gebildet worden, aber die damit in GroRRbritannien
erzielten Umsatze in den Jahren 2007 bis 2011 werden nicht nach diesen Waren-
gruppen aufgeschlisselt, sondern nur insgesamt angegeben. Lediglich fir ein ein-
ziges Jahr, namlich das Jahr 2012, erfolgt eine entsprechende Aufschliisselung
der Umsatzzahlen. Allerdings ist fur diese Verkaufe keine einzige Rechnung vor-
gelegt worden. Aul3er einigen Fotos, die sich nicht auf alle Warengruppen bezie-
hen, z. B. fehlen Fotos zu Keramikwaren und Dampfdrucktopfen, und die keine
zeitliche Zuordnung zum Jahr 2012 ermdoglichen, sind auch keine weiteren aussa-

gekraftige Belege wie Prospekte, Kataloge oder Ahnliches vorgelegt worden.
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bb) Fir den zweiten Benutzungszeitraum von Juli 2013 bis Juli 2018 sind weder
Ausfihrungen tber die Benutzung der Widerspruchsmarke gemacht noch Benut-

zungsunterlagen eingereicht worden.

e) Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung konnen gemaéafd 8 125b Nr. 4,
§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keinerlei Waren und Dienstleistungen bei der Prifung
Bertcksichtigung finden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemaf § 125b Nr. 1,

8 9 MarkenG schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

2. Ein Hinweis auf die Notwendigkeit, die Benutzungsunterlagen fur den ersten
Zeitraum zu erganzen und Unterlagen fir den wandernden Benutzungszeitraum
vor-zulegen, war vor der Entscheidung des Senats weder erforderlich noch gebo-
ten. Im Rahmen des Benutzungszwangs herrscht der Beibringungsgrundsatz
(BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 — GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469
— Senkrechte Balken). Danach ist es allein Sache der Widersprechenden, die
Mittel der Glaubhaftmachung dem wandernden Benutzungszeitraum anzupassen
und die entsprechenden Zeitablaufe im Auge zu behalten (BPatG
27 W (pat) 25/16 — FRUTTA PUR/Fructa; 28 W (pat) 524/14 — GREENWHEEL/
GREEN WHEELS/GREENWHEELS. Hierzu hatte die Beschwerdefuhrerin nach
Erhebung der Beschwerde im April 2016, als die letzten vorgelegten Umsatzzah-
len aus dem Jahr 2012 bereits Uber drei Jahre alt waren, hinreichend Gelegenheit.
Sie konnte sich nicht darauf verlassen, dass ihr vor einer Entscheidung des Se-
nats eine weitere Frist zum Vortrag eingerdumt wird. Dennoch hat der Senat die
Widersprechende mit den Schreiben vom 24. November 2016 und
14. Dezember 2017 auf die mangelnde Erfolgsaussicht ihrer Beschwerde hinge-
wiesen, so dass sie ausreichend Gelegenheit gehabt hatte, ihre Benutzungsun-
terlagen zu erganzen. Auch die Aufklarungspflicht des Gerichts gemaf § 139 ZPO
gebietet im konkreten Fall keinen Hinweis auf die Verfristung der eingereichten
Benutzungsunterlagen. Das gilt auch dann, wenn — wie hier — die Nichtbenut-
zungseinrede im patentamtlichen Verfahren erhoben wurde, dort aber dahinge-

stellt geblieben ist, weil der Widerspruch aus anderen Grinden zurtickgewiesen
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wurde. Eine einmal zuldssig erhobene Nichtbenutzungseinrede bleibt fir alle wei-
teren Instanzen rechtswirksam (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 13 — GALLUP; GRUR
1999, 995, 996 - HONKA; GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp; BPatG
24 W (pat) 113/10 — REVITALIQUE/VITANIQUE). Greift der Widersprechende die
aus anderen Grunden erfolgte Zurickweisung des Widerspruchs mit der Be-
schwerde an, so hat er im anschlie3enden Beschwerdeverfahren die rechtserhal-
tende Benutzung fir den jeweils maRgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen
(BPatG 24 W (pat) 113/10 — REVITALIQUE/VITANIQUE). Die anwaltlich vertre-
tene Beschwerdefuhrerin hat mit der Vorlage der Benutzungsunterlagen im pa-
tentamtlichen Widerspruchsverfahren bereits gezeigt, dass sie die Anforderungen
an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung kennt (vgl. auch
BPatG 26 W (pat) 50/16 — Hamosons). Au3erdem hatte die Inhaberin der ange-
griffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung trotz der fir den ersten Benut-

zungszeitraum vorgelegten Unterlagen ausdricklich weiter bestritten.

Grinde fur eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billig-
keitsgrinden auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

liegen nicht vor.

Nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine
Kosten selbst trdgt. Nach 8§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentge-
richt die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen,
wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstande
(BGH GRUR 1972, 600, 601 — Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 — Schutzverklei-
dung). Solche Umsténde 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
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Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erléschen des Mar-
kenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner
vermeidbare Kosten aufbirdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 — mcpe-
ople/McDonald'’s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein
strenger Mal3stab anzulegen, der dem Umstand Rechnung tragt, dass die
Kostentragung aus Billigkeitsgrinden nur ausnahmsweise bei einem
sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrens-
ausgang in der Hauptsache fir sich genommen kein Grund, einem Beteiligten

Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. — Lewapur; a. a. O. — Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstdnde sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise
dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbe-
nutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftma-
chung weiterverfolgt wird (BPatG GRUR 1996, 981, 982 — ESTAVITAL,; BPatGE
22,211,212 1.).

Vorliegend hat die Widersprechende im patentamtlichen Widerspruchsverfahren
als Benutzungsunterlagen sowohl eine eidesstattliche Versicherung als auch Fo-
tos vorgelegt. Hinzu kommt, dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss
die Frage der bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
offen gelassen hat. Dass die eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung fir
den ersten Benutzungszeitraum nicht ausgereicht haben, ist kein Grund fir eine
Auferlegung von Kosten (Strébele/Hacker/Thiering/Knoll, MarkenG, 12. Aufl, § 71
Rdnr. 18). Da die Beschwerde aber schon wegen der mangelnden Glaubhaftma-
chung der rechtserhaltenden Benutzung fir den ersten Benutzungszeitraum kei-
nen Erfolg hatte, kann der fehlende Glaubhaftmachungsversuch fur den zweiten

Zeitraum nicht zur Begriindung einer Kostentragung herangezogen werden.
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V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt

war,

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

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften uber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwaltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Jacobi Schddel
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