BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 1/17 Zugestellt an
Verkiindungs Statt am
(Aktenzeichen) 18. Oktober 2019

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:181019B27Wpatl1.17.0



betreffend die Marke 305 71 072
(hier: Léschungsverfahren S 17/08 Losch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 2. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante,
die Richterin Werner sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenab-
teilung 3.4, vom 22. Februar 2010, mit dem die Loschung der Ein-
tragung der Marke 305 71 072 ,Blau” (Pantone 280 C) angeordnet
worden watr, ist wirkungslos.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdefihrerin auf Zulassung der Rechtsbe-

schwerde wird zurlickgewiesen.

Grinde:

Die Beschwerdeftihrerin ist Inhaberin der am 30. November 2005 angemeldeten
abstrakten Farbmarke DE 30571 072 ,Blau® (Pantone 280 C)




am 12. November 2007 eingetragen als verkehrsdurchgesetztes Zeichen fur die
Waren der

Klasse 3: ,Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege, ndmlich Haut- und Kérperpfle-

geprodukte*.

Am 7. Januar 2008 hat die Beschwerdegegnerin die vollstdndige Léschung der
vorgenannten Marke mit der Begriindung beantragt, die Voraussetzungen der Ver-
kehrsdurchsetzung des nicht unterscheidungskraftigen und freihaltebedurftigen
Zeichens lagen nicht vor; diesem Loschungsantrag hat die Beschwerdefihrerin

fristgerecht widersprochen.

Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenabteilung 3.4,
mit Beschluss vom 22. Februar 2010 die Léschung der angegriffenen Marke ange-
ordnet hatte und die hiergegen eingelegte Beschwerde der Léschungsantragsgeg-
nerin zunachst mit Beschluss des 24. Senats des Bundespatentgerichts vom
19. Marz 2013 (BPatG 24 W (pat) 75/10, GRUR 2014, 185 — Farbmarke Blau)
zurickgewiesen worden war, hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom
9. Juli 2015 auf die Rechtsbeschwerde der Léschungsantragsgegnerin den Be-
schluss des Bundespatentgerichts vom 19. Marz 2013 aufgehoben und die Sache
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurtckverwiesen (BGH | ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 — Nivea-Blau).

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 hat der erkennende Senat Beweis erhoben
durch Einholung eines demoskopischen Sachverstandigengutachtens der GfK SE
zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen abstrakten Farbmarke in
Bezug auf bestimmte Warengruppen aus dem Bereich der ,Mittel zur Kérper- und

Schonheitspflege, namlich Haut- und Korperpflegeprodukte®.

Auf den in der miundlichen Verhandlung vom 2. Juli 2019 erteilten Hinweis des

Senats, dass die beschwerdegegenstandliche abstrakte  Farbmarke



Nr. 305 71 072 ,Blau” (Pantone 280 C) der Beschwerdefuihrerin nach dem demo-
skopischen Gutachten der GfK SE vom 23. April 2019 auf der Basis von Ver-
kehrsbefragungen im Zeitraum Februar bis April 2019 fiir Warengruppen aus dem
Bereich der ,Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege — namlich Haut- und Korper-
pflegeprodukte — n&mlich

1. Deodorants,
Mittel zur Haarpflege,
Mittel zur Korperreinigung, namlich Dusch- und Bademittel, Seifen,

Mittel zum Rasieren, ndmlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave,

o bk~ 0N

Mittel zur Hautpflege,

6. Mittel zur Gesichtspflege®,
verkehrsdurchgesetzt sei, hat die Beschwerdeflihrerin das Warenverzeichnis der
angegriffenen Marke 30571072 (abstrakte Farbmarke — Farbton280C /
-PANTONE 280 C*) auf die vorgenannten Waren beschrankt.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Einwande gegen die Feststellungen des Se-
nats im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke fir die
genannten Warengruppen erhoben und den Ldschungsantrag zuriickgenommen;
die Beschwerdeflihrerin hat der Ricknahme des Léschungsantrags widerspro-

chen.

Sie ist der Ansicht, dass es ihrer Zustimmung zur Ricknahme des Léschungsan-
trags gem. 882 Abs.1 MarkenG i.V.m. 8269 Abs.1 ZPO schon deshalb
bedirfe, welil bereits eine miundliche Verhandlung stattgefunden habe. Da durch
den Loschungsantrag ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet worden sei, sei
die Vorschrift des 8269 Abs.1 ZPO im vorliegenden Verfahren anwendbar.
Zudem habe der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung ,Legostein“ (BGH,
GRUR 2010, 231) ausdrucklich betont, dass auch im Markenléschungsverfahren
diejenigen zivilprozessualen Regelungen zur Anwendung kommen sollten, die
einer endgultigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits dienen und

einen erneuten Streit Uber denselben Streitgegenstand verhindern; eben diesem



Ziel diene die Vorschrift des 8§ 269 Abs. 1 ZPO. Dabei sei vorliegend insbesondere
zu bericksichtigen, dass zwischen den Beteiligten auch ein die angegriffene
Marke betreffendes Verletzungsverfahren anhangig sei, das vom Bundesgerichts-
hof im Hinblick auf das vorliegende Ldschungsverfahren ausgesetzt worden sei.
Eine Sachentscheidung des Senats sei daher nicht nur zur Vermeidung eines
erneuten Streits Uber denselben Streitgegenstand vonnéten, sondern auch, weil
diese Sachentscheidung sowohl in materieller als auch in prozessualer Hinsicht
unmittelbare Auswirkungen auf den bereits anhéngigen Verletzungsrechtsstreit
habe. Dabei stehe die Ausgestaltung des Loschungsverfahrens als Popularklage
der Anwendung des 8 269 Abs. 1 ZPO nicht entgegen; vielmehr spreche fir das
Zustimmungserfordernis des 8§ 269 Abs. 1 ZPO auch ein dffentliches Interesse an
einer verbindlichen Klarung der Frage, ob eine Marke, an deren rechtmafiger Ein-
tragung Zweifel geaulRert und diese o6ffentlich gemacht worden seien, zu Recht im
Register verbleiben kdnne.

Zu dieser Frage sei auch die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da hochstrichterlich
zu klaren sei, ob ein Léschungsantrag gegen den Widerspruch der Markeninha-
berin zurickgenommen werden kdnne und ob ein Feststellungsinteresse flr einen
Feststellungsantrag hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen

Marke bestehe.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt wortlich,

1. festzustellen, dass fur die Marke 305 710 72 Verkehrsdurchsetzung
fur die Waren ,Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, namlich
Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Korperreinigung, nam-
lich Dusch- und Bademittel, Seifen; Mittel zum Rasieren, namlich
Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave; Mittel zur Hautpflege; Mittel

zur Gesichtspflege® nachgewiesen wurde,



2. den Beschuss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenab-
teilung 3.4, vom 22. Februar 2010 fur wirkungslos zu erklaren, und

3. die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu den Fragen:
Kann der Léschungsantrag ohne Zustimmung der Beschwer-
defuhrerin im vorliegenden Verfahren zurickgenommen wer-
den?
Besteht ein Feststellunginteresse fur den von der Beschwer-

defuhrerin gestellten Feststellungsantrag?

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Antrag zu 1. der Beschwerdefiihrerin mangels Feststellungsinte-

resses zurtickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Léschungsantrag jederzeit zurickgenommen werden
konne, solange das Ldschungsverfahren anhangig sei. § 269 Abs. 1 ZPO sei
bereits deswegen nicht anwendbar, weil das durch diese Vorschrift geschitzte
Rechtsschutzinteresse eines Beklagten im Zivilprozess, durch das Zustimmungs-
erfordernis zur Klagericknahme und damit durch eine klageabweisende Sachent-
scheidung vor einer erneuten Klageerhebung geschutzt zu werden, aufgrund der
Ausgestaltung des Loéschungsantrags als Popularantrag vorliegend entfalle. Zu-
dem werde durch die Ricknahme des Ldschungsantrags ebenso eine endgultige
Befriedung erreicht, da die verfahrensgegenstandliche Marke fir die vom demo-
skopischen Gutachten behandelten Warengruppen als verkehrsdurchgesetztes
Zeichen eingetragen bleibe. Das zwischen den Beteiligten gefiihrte Verletzungs-
verfahren werde in jedem Falle auf dieser Grundlage fortgefiihrt und das Ergebnis
der Beweisaufnahme im vorliegenden Verfahren kénne von der Beschwerdefihre-
rin im Verletzungsverfahren eingefiihrt werden. Im Ubrigen habe die Vorinstanz im
Verletzungsverfahren, das Hanseatische Oberlandesgericht, den Bestand der

angegriffenen Marke ausdricklich unterstellt und Verwechslungsgefahr aus ande-



ren Grinden verneint. Die Zuriicknahme des Loschungsantrags zur Vermeidung
einer Zuruckweisung dieses Antrags durch das Gericht stelle ein legitimes pro-

zessuales Verhalten der Beschwerdegegnerin dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begrindet, soweit noch die Feststellung der Wirkungslosigkeit
des angegriffenen Beschlusses beantragt wird; im Ubrigen fiihren die in der Be-

schwerde noch gestellten Antrédge nicht zum Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren tber einen Loéschungsantrag handelt, der
vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind fur das Loschungsverfahren die
Vorschriften der 88 50, 54 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden
Fassung weiterhin anzuwenden (8 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

1.
Klarstellend ist der angegriffene Beschluss des DPMA, Markenabteilung 3.4, vom
22. Februar 2010, mit dem die Loschung der angegriffenen Marke ausgesprochen

worden war, fur wirkungslos zu erklaren.

a)

Mit der Ricknahme des Loéschungsantrags ist die Grundlage des angegriffenen
Beschlusses entfallen (vgl. BGH, GRUR 1977, 664, 665 — CHURRASCO), so
dass in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 269 Abs. 3 S. 1,
Abs. 4 S. 1 ZPO die Wirkungslosigkeit dieses Beschlusses auszusprechen ist (vgl.
BGH, GRUR 1998, 818 —-Puma (zum Kollisionsverfahren); BPatG
28 W (pat) 119/10; BPatG 28 W (pat) 88/01, abrufbar Utber juris.de; Albrecht in:



BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, 8 66 Rn. 160; Strébele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 82 Rn. 33).

Die Beschwerdefuihrerin hat auch ein Rechtsschutzinteresse an der Beseitigung
des insoweit aufgrund des Beschlusses des DPMA hervorgerufenen unzutreffen-
den Rechtsscheins. Denn der angegriffene Beschluss des DPMA, Markenabtei-
lung 3.4, vom 22. Februar 2010, hat die Loschung der angegriffenen Marke fur
den Oberbegriff ,Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, nadmlich Haut- und Kor-
perpflegeprodukte angeordnet. Die Eintragung der verfahrensgegenstandlichen
abstrakten Farbmarke hat jedoch nach Beschrankung des Verzeichnisses durch
die Beschwerdefuhrerin und Ricknahme des Léschungsantrags durch die Be-
schwerdegegnerin fur die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren der Klasse 3
.Mittel zur Kdrper- und Schonheitspflege, namlich Deodorants; Mittel zur Haar-
pflege; Mittel zur Korperreinigung, ndmlich Dusch- und Bademittel, Seifen; Mittel
zum Rasieren, namlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave; Mittel zur Haut-
pflege; Mittel zur Gesichtspflege* (vgl. BGH, GRUR 2015, 1012, Rn. 43 — Nivea
Blau) weiterhin Bestand.

Der Beschluss ist vollstandig — und nicht nur beschrankt auf die vorgenannten Wa-
rengruppen — aufzuheben, da er im Hinblick auf die Ricknahme des Loschungs-

antrags insgesamt gegenstandslos ist und keine Wirkung mehr entfaltet.

b)

Demgegeniber bedarf es keiner Entscheidung in der Sache mehr tber die Frage,
ob die angegriffene abstrakte Farbmarke mangels Verkehrsdurchsetzung zu
l6schen war. Mit der Riicknahme des Léschungsantrags entféllt die Grundlage fur
den angegriffenen Beschluss und fur das Loschungsverfahren insgesamt, so dass
die von der Beschwerdegegnerin in der mindlichen Verhandlung erklarte Rick-
nahme des Ldschungsantrags ohne Weiteres zur Beendigung des Ldschungs-
verfahrens gefuhrt hat (vgl. BGH, GRUR 1977, 664, 665 — CHURRASCO).



Die Riucknahme des Loéschungsantrags bedarf — entgegen der Annahme der Be-
schwerdefihrerin und ihrer diesbeziglichen Ausfiihrungen — nicht der Zustimmung
der Inhaberin der angegriffenen Marke (vgl. Kopacek in: BeckOK Markenrecht,
18. Edition, Stand: 01.07.2019 Rn. 28; s. a. BPatG 35 W (pat) 408/08 zum Ge-
brauchsmusterrecht, abrufbar Gber juris.de).

Die zeitliche Beschrankung des 8 269 Abs. 1 ZPO, nach der eine Klage ohne Ein-
willigung des Beklagten nur bis zum Beginn der mundlichen Verhandlung zur
Hauptsache zuriickgenommen werden kann, ist nicht entsprechend auf die Rick-
nahme eines Ldschungsantrags im markenrechtlichen (Beschwerde-)Verfahren
anwendbar. Dass die Ricknahme eines Loschungsantrags ebenso wie die Rick-
nahme eines Widerspruchs wahrend des laufenden Verfahrens jederzeit ohne Zu-
stimmung der Gegenseite zulassig ist, entspricht der standigen Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs; denn bereits mit der
Rucknahme des Ldschungsantrags und des Widerspruchs ist die Grundlage fur
das Ldschungs- bzw. Widerspruchsverfahren entfallen (vgl. zum Ldschungsver-
fahren BGH, GRUR 2018, 404, Rn. 19 — Quadratische Tafelschokoladenverpa-
ckung m. w. N.; BGH, GRUR 1977, 664, 665 — CHURRASCO; Fezer, Marken-
recht, 4. Auflage 2009, 8 54 Rn. 5; Miosga in: Strobele/Hacker/Thiering, Marken-
gesetz, 12. Aufl. 2018, § 54 Rn. 9; vgl. zum Widerspruchsverfahren BGH, GRUR
1998, 818 — Puma; BPatG 33 W (pat) 547/10, Rn. 26 — Omega, abrufbar tber
juris.de; Draheim in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 42
Rn. 116; Miosga in: Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 42
Rn. 50; vgl. zur Riicknahme des Loschungsantrags im Gebrauchsmusterverfahren
BPatG 35 W (pat) 440/07, Rn.15 m.w. N.; BPatG 35 W (pat) 408/08, Rn. 11,

abrufbar jeweils Uber juris.de).

2.

Der weitere im Rahmen der Beschwerde gestellte Antrag zu 1. der Beschwerde-
fuhrerin auf Feststellung dahingehend, dass fur die Marke 305 71 072 Verkehrs-
durchsetzung fur die Waren ,Mittel zur Kdrper- und Schonheitspflege, namlich

Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Kérperreinigung, namlich Dusch- und
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Bademittel, Seifen; Mittel zum Rasieren, ndmlich Rasierschaum, Rasiergel, After-
shave; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege” nachgewiesen wurde, ist

zurickzuweisen.

Da mit der Ricknahme des Loschungsantrags durch die Beschwerdegegnerin
dem LoOschungsverfahren die Grundlage entzogen ist, sind Feststellungen zu den
dem Loéschungsverfahren zugrundeliegenden Fragen grundsatzlich nicht mehr zu

treffen.

Die Mdoglichkeiten Rechtsbehelfe einzulegen sind fur das Registerverfahren Mar-
ken betreffend durch das Markengesetz abschlieRend geregelt. Insofern ist das
Markengesetz lex specialis und abschlielend auch gegeniber den in der Zivilpro-
zessordnung vorgesehenen Klagemaoglichkeiten (so schon ,Amtliche Begriindung
zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Markenrechts-
reformgesetz)“, A.1l. 10 a. E.). Auch wenn die entsprechende Anwendung der
Verfahrensvorschriften der Zivilprozessordnung nach § 82 Abs. 1 MarkenG in den
Fallen in Betracht kommt, in denen das Markengesetz keine ausdrickliche Rege-
lung trifft, rechtfertigt der Normzweck des § 82 Abs. 1 MarkenG, der prinzipiell eine
Rechtsfolgenverweisung darstellt, es daher grundsatzlich nicht, Rechtsmittel und
sonstige Rechtsinstitute der Zivilprozessordnung, die vom Gesetzgeber nicht in
das Markengesetz aufgenommen worden sind, in das patentgerichtliche Verfahren
einzufiihren (so auch Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 82 Rn. 3; BPatG,
GRUR 2001, 339 — Markenregister).

Nur fir den Fall, dass die mit einem Léschungsantrag nach 88 50, 54 MarkenG
angegriffene Eintragung einer Marke infolge Verzichts des Markeninhabers mit
Wirkung ,ex nunc“ geléscht worden ist, hat der Bundesgerichtshof festgestellt,
dass sich hierdurch das auf Nichtigerklarung ,ex tunc“ gerichtete Loschungsver-
fahren noch nicht vollstandig erledigt haben kann (vgl. BGH, GRUR 2001, 337
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— EASYPRESS). Fur diesen Fall lasst der Bundesgerichtshof dann, da eine weli-
tere Loschung der Eintragung nicht mdglich ist —und um den L&schungsantrag-
steller fur die Zeit zwischen der urspringlichen Eintragung bis zum Léschungszeit-
punkt zu schiitzen —, den Antrag des Loschungsantragstellers auf Feststellung der
ursprunglichen ,Nichtigkeit* der angegriffenen Marke (ex tunc) zu, sofern er ein
Rechtsschutzbedurfnis hieran nachweist (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, Rn. 23, 24
— EASYPRESS m. w. N.).

Dieser Schutz gilt fir den Loschungsantragsteller, nicht aber fir den Léschungs-
antragsgegner / Markeninhaber. Denn ein Markeninhaber hat keinen Anspruch
darauf, dass festgestellt wird, dass ein Loschungsantrag zu Unrecht erhoben wor-
den war. Eine solche quasi ,Feststellungswiderklage“ sieht das Markengesetz
nicht vor. Da die Marke weiterhin im Register eingetragen bleibt (im vorliegenden
Fall zudem aufgrund von Verkehrsdurchsetzung), ist der Markeninhaber in seiner
Rechtsposition zu keinem Zeitpunkt seit der Eintragung der Marke beeintrachtigt,

und infolgedessen bendétigt er insoweit auch keinen Rechtsschutz.

3.
Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde ist zuriickzuweisen, da eine sol-

che nicht veranlasst ist.

Der Senat hat weder Uber eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung gem.
8§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden noch ist die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung gem. 883 Abs.2 Nr.2 MarkenG erforderlich. Die Rechtsbeschwerde
bedurfte insbesondere nicht im Hinblick auf die von der Beschwerdefuhrerin auf-

geworfenen Fragen der Zulassung.

Die Frage des Zustimmungserfordernisses bei Ricknahme der Beschwerde ist
— wie oben ausgeflihrt — bereits hochstrichterlich geklart.
Unabhéangig von der — nicht mit der Rechtsbeschwerde angreifbaren — konkreten

Einzelfrage, ob ein Feststellunginteresse fir den von der hiesigen Beschwerdefih-
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rerin gestellten Feststellungsantrag besteht, ist die Frage nach einem Feststel-
lungsinteresse hier nicht entscheidungserheblich, da das Markengesetz — wie

oben ausgefihrt — die Zulassung einer ,Feststellungswiderklage“ nicht vorsieht.

4,

Fur eine Kostenauferlegung gem. 8 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG bestand kein
Anlass.

Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bedarf es stets besonderer
Umstande; diese sind weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich, so dass es
bei der Regelung des 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG verbleibt, nach der jeder Betei-

ligte die ihm erwachsenen Kosten selber tragt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig 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 Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante Werner Lachenmayr-Nikolaou

Fa



