25 W (pat) 30/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:270122B25Wpat30.20.0



betreffend die Marke 30 2014 054 981

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrags Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurliickgewiesen.

Grinde

Das am 5. August 2014 angemeldete Zeichen

Wunderberg

ist am 19. November 2014 unter der Nummer 30 2014 054 981 fir nachfolgende
Dienstleistungen als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt ge-

fuhrte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Ausflugsfahrten; Be-
forderung von Passagieren und Personen sowie Reisenden; Bereit-
stellung von Routenwahlinformationen fir Reisezwecke; Taxi-
dienste; Transport mit Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilbahnen;
Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Fahrradern und E-
Bikes; Vermietung von Pferden; gefiihrte Wanderungen; geflhrte

Ausritte; gefiihrte Klettertouren;






Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-
vitaten; Durchfiihrung von Sportprogrammen, insbesondere Rad-
fahren, Reiten, Bergwandern und Golf; Auskinfte Uber Freizeitakti-
vitdten; Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung], Fitnessklubs,
Golfplatzen, Nachtklubs, Sportanlagen, Sportcamps, Vergnigungs-
einrichtungen und -parks; Demonstrationsunterricht in praktischen
Ubungen; Dienstleistungen beziiglich Freizeitgestaltung; Durchfiih-
rung von Fitnesskursen; Live-Veranstaltungen; Tanzveranstaltun-
gen; Durchfuhrung von Fotografie-Kursen; Organisation, Durchftih-
rung und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten,
Symposien sowie Modenschauen fur Unterhaltungszwecke; Ver-
mietung von Spielausristung, Spielgeraten, Spielzeug und Sport-

ausrustungen, ausgenommen Fahrzeuge;

Klasse 43:
Beherbergungen von Gasten; Verpflegung von Gasten in Restau-
rants, Cafeterias, Cafés, Bars und Theatern; Catering; Dienstlei-

stungen von Pensionen; Party-Planung [Verpflegung]; Kochkurse.

Gegen die Eintragung der am 19. Dezember 2014 vertffentlichten Marke hat die
Beschwerdefuhrerin Widerspruch aus folgenden Zeichen erhoben:

1. Unionswortmarke 008 664 328

Underberg
eingetragen am 27. Januar 2011 fUr zahlreiche Waren und Dienstleistungen der
Klassen 2, 3, 4,5, 8,9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34,

35, 36, 38, 39, 41, 42 und 43. Unter anderem beansprucht die Widerspruchsmarke

Schutz fur die folgenden Dienstleistungen:



Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstal-
tung und Vermittlung von Reisen; Beférderung von Personen und
Gutern; Dienstleistungen eines Fahrradkuriers; Vermietung von
Fahrzeugen, insbesondere Fahrradern; Vermietung von Fahrzeu-
gen, insbesondere Car-Sharing; Vermittlung von Personenbeforde-
rung mittels Mitfahrzentrale; Transport von Windeln; Vermittlung
von Verkehrsleistungen; Veranstaltung von Stadtbesichtigungen;
Veranstaltung von Bootsausfligen; Reisebegleitung; Lieferservice
far Dritte;

Klasse 41:

Erziehung; Aus- und Weiterbildung; Organisation und Veranstal-
tung von Seminaren, Schulungen, Vortrdgen, Konferenzen und
Kongressen; Veroffentlichung und Herausgabe von Blichern, Zei-
tungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte); Vermietung von Bichern, Zeitungen, Zeitschriften,
Spielen, optischen Datentrdgern und Magnetdatentragern, insbe-
sondere Compact-Disks und Magnetbandkassetten; Party-Pla-
nung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Aufzeich-
nung von Videobandern; Bereitstellen von elektronischen Publikati-
onen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder
Unterricht); Betrieb von Tonstudios; Coaching; Demonstrationsun-
terricht in praktischen Ubungen; Dienstleistungen bezuglich Frei-
zeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernseh-studios;
Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten);
Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Durchfiihrung von Spielen
im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln;
Unterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih;
Glicksspiele; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnis-
sen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeit-

schriften und Bichern in elektronischer Form, auch im Internet;
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Information Uber Veranstaltungen (Unterhaltung); online angebo-
tene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Orga-
nisation und Durchfiihrung von kulturellen und/oder sportlichen Ver-
anstaltungen; Party-Planung (Unterhaltung); Produktion von
Shows; Rundfunk-unterhaltung; Synchronisation; Theaterauffih-
rungen; Veranstaltung von Ausstellungen fur kulturelle oder Unter-
richtszwecke; Veranstaltung von Schdnheitswettbewerben; Veran-
staltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Wettbewer-
ben (Erziehung und Unterhaltung); Veroffentlichung von Biichern;
Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen

und Rundfunkprogrammen; Party-Service;

Klasse 43:
Verpflegung; Beherbergung und Verpflegung von Gasten; Zimmer-

reservierung.

2. Unternehmenskennzeichen

Underberg

Mit Schreiben vom 27. Januar 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke UM 008 664 328 gemal? § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. bestritten.

Die Markenstelle fur Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss einer Beamtin des hoheren Dienstes vom 24. April 2020 eine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
a. F. (8 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG sowie im Sinne des
8 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. (8 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. 88 5,
12, 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zwischen den sich gegenlberstehenden Zeichen
verneint und die Widerspriiche gemald § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zuruckge-
wiesen. Zur Begruindung ist ausgefuhrt, dass die von der Inhaberin der angegriffe-
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nen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung zul&ssig sei, weil die Benutzungs-
schonfrist der Unionsmarke am 27. Januar 2016 geendet habe. Die Einrede sei
auch begrundet, da die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung
der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt habe. Der Widerspruch aus dem Unter-
nehmenskennzeichen ,Underberg” sei zurtickzuweisen, weil die Widersprechende

keine Angaben zum beanspruchten Geschéaftsbereich gemacht habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Bei der Unions-
widerspruchsmarke ,Underberg“ handele es sich um eine bekannte Marke im Sinne
von 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Dies habe sowohl der Bundesgerichtshof in seinem
Urteil vom 30. Oktober 1956 (Az.: | ZR 199/55) als auch das Oberlandesgericht
Hamburg in seinem Urteil vom 11. Juli 1985 (Az.: 3 U 133/84) festgestellt. Repra-
sentative Verkehrsbefragungen hatten ergeben, dass die Marke ,,Underberg” stetig
wachsende Bekanntheitsgrade in Hohe von 84,8 % im Jahr 2015, von 85,2 % im
Jahr 2017, von 87,2 % im Jahr 2019 und von 88,4 % im Jahr 2020 aufweise. Die
Marketingausgaben fir die besagte Marke hatten in Deutschland im Jahr 2015 mehr
als 1,1 Millionen Euro, im Jahr 2016 mehr als 1 Million Euro, im Jahr 2017 mehr als
1,15 Millionen Euro, im Jahr 2018 mehr als 1,35 Millionen Euro und im Jahr 2019
mehr als 1,2 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2016 bis 2018 habe die ,ge-
wichtete Distribution® im Lebensmitteleinzelhandel und in Discountmarkten bei 90 %
und mehr, die ,gewichtete Distribution* ohne Discounter bei konstant 100 % gele-
gen. Hiervon ausgehend sei festzustellen, dass der weit tberwiegende Teil der
inlandischen Bevolkerung nicht nur die Marke ,Underberg“, sondern auch die da-
runter vertriebenen Produkte sowie die Firmenbezeichnung kenne. Auf die Einrede
der Nichtbenutzung sei die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchs-
marke nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. nur fiir den Zeitraum von funf Jahren
vor der mal3geblichen Entscheidung glaubhaft zu machen. Die Widersprechende
vermarke nicht nur das berithmte Produkt ,Underberg, der Rheinberger Krauter*,
sondern auch Underberg-Merchandising-Artikel. Dabei wirden Kunden im Rahmen
eines Pramienprogramms aufgefordert, ,Verschlusskappen® des Produkts ,Under-
berg, der Rheinberger Krauter* zu sammeln und bei der Widersprechenden einzu-
reichen. Weiterhin betreibe sie seit Jahren einen Online-Shop, tber den sie ver-
schiedene Merchandising-Artikel vertreibe, namlich Stilglaser, Grillschiirzen, Teller,
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Blechschilder und ,das einzigartige Underberg Krauter-Mobil“. Anlasslich ihres
150-jahrigen Firmenjubildums habe die Widersprechende ein Buch mit dem Titel
.Der Wunderberg” veroffentlicht, in dem verschiedene Méarchen in eine Rahmen-
handlung rund um das Produkt ,Underberg, der Rheinberger Krauter* eingebettet
worden seien. Die Widersprechende vertreibe zudem Karten mit Kochrezepten.
Auch wenn es sich insoweit um Merchandising-Artikel handele, sei eine rechtser-
haltende Benutzung der Marke gleichwohl zu bejahen. Auch der Vertrieb von soge-
nannter Nebenware bzw. die Erbringung sogenannter Nebendienstleistungen sei
als markenmafRige Benutzung anzusehen. Die betreffenden Waren wirden zum
Zwecke der Umsatzerzielung angeboten. Der Umstand, dass sie die Sichtbarkeit
der Marke ,Underberg“ erhéhten, sei ein zusatzlicher Nebeneffekt, welcher einer
markenmafRigen Benutzung nicht entgegenstehe. Weiterhin veranstalte die Wider-
sprechende unter der Marke und der Unternehmensbezeichnung ,Underberg*
Kochkurse und verschiedene kulturelle Veranstaltungen zur Férderung von Talen-
ten. So sei 2014/2015 der Musikwettbewerb ,Sing dich auf den Underberg” durchge-
fuhrt worden. In den Jahren 2016 und 2017 habe der Wettbewerb ,Koch & Sing dich
auf den Underberg” stattgefunden. Alle durchgefuhrten kulturellen Veranstaltungen
stellten markenmé&Rige und damit rechtserhaltende Benutzungen dar, da sie dazu
dienten, neue Markte zu erschlieBen und kinftige Betatigungsfelder zu testen. Es
gehe darum, ein ,Produkt- und Lifestyleportfolio* aufzubauen und die Bekanntheit
der Spirituosenmarke auf weitere Produkte zu Ubertragen. Hierzu kooperiere die
Widersprechende mit den Firmen Miele und Villeroy & Boch. Daruber hinaus
betreibe die Widersprechende die U...GmbH,

welche Dienstleistungen der Klasse 43 anbiete.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke nutze den guten Ruf der Marke ,Underberg*
in unlauterer Weise aus. Sie wolle unter der ahnlichen Bezeichnung ,Wunderberg®
identische bzw. hochgradig ahnliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Sie
kopiere die bekannte Marke ,Underberg“ und erganze sie lediglich um einen Buch-
staben. Zudem sei es die Widersprechende selbst gewesen, die als Erste die Be-
zeichnung ,Underberg” durch das oben genannte Buch mit dem Begriff ,Wunder-

berg” verknipft habe. Die Bezeichnung ,Underberg“ werde vom angesprochenen
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Verkehr als Zeichen fur Tradition, Verlasslichkeit und hohe Qualitat verstanden. An
diesen guten Ruf wolle sich die Inhaberin der angegriffenen Marke anhangen.

Darlber hinaus sei, ausgehend von einer hohen Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, einer Uberdurchschnittlichen Zeichen&hnlichkeit und einer Produktidentitat
oder zumindest hochgradigen -ahnlichkeit, eine Verwechslungsgefahr gemaf § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 43 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. April 2020 aufzuheben und
wegen der Widerspriche aus der Unionsmarke 008 664 328 und
aus dem Unternehmenskennzeichen ,Underberg” die Loschung der
Eintragung der angegriffenen Marke 30 2014 054 981 ,Wunder-

berg"“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemars,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke fur die vorliegend maf3geblichen Dienstleistungen der Klas-
sen 39, 41 und 43 nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die kostenlose Zu-
gabe von Karten mit Kochrezepten beim Verkauf von Krauterlikér sei keine Dienst-
leistung der Klassen 41 oder 43, sondern Teil des Vertriebs von Waren der Klasse
33 (,Krauterlikor*). Die vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ,Underberg” zu belegen. Die
Verkehrsbefragungen seien auf einen bestimmten Krauterlikér und nicht auf die
Waren und Dienstleistungen bezogen, fir die die Widerspruchsmarke eingetragen
worden sei. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstlei-
stungen seien zudem gegeniiber der Ware ,Kauterlikor* unahnlich. Im Ubrigen halte
die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand ohne Weiteres ein. Das
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Wort ,Wunderberg* weise einen unmittelbar verstandlichen Sinngehalt auf, der einer
Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Dies gelte insbesondere dann, wenn zwi-
schen den sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Ahnlichkeit
bestehe. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden seien auch die von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 (gastronomi-
sche Dienstleistungen) gegenuber der Ware ,Krauterlikor* unahnlich, da die Her-
steller von Spirituosen regelméalfiig keine eigenen Kneipen oder Trinkstuben betrie-

ben.

Im Widerspruchsformular vom 3. Februar 2015 finden sich keine Angaben zum
Gegenstand des Geschaftsbetriebes und zum Zeitrang des Unternehmenskennzei-
chens ,Underberg”. Ihm war ein Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar
2015 beigefugt, in dem der Gegenstand des Unternehmens nicht bezeichnet ist.
Entsprechende Angaben hierzu sowie zum Zeitrang des Unternehmenskennzei-
chens sind bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist beim Deutschen Patent- und

Markenamt nicht eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 43, die Schriftsatze der Verfahrensbeteiligten und den weiteren

Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal} 8§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulassige

Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Marken-
gesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geandert. Eine flr die Beurteilung des
Streitfalls maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die ange-
griffene Marke am 5. August 2014 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie
dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemal § 158 Abs. 3 MarkenG auf die
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gegen die Eintragung erhobenen Widerspriiche 8§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in
der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwen-

den.

2. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Wider-
sprechende die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke
008 664 328 nicht glaubhaft gemacht. Mangels beriicksichtigungsfahiger Waren
und Dienstleistungen auf Seiten der alteren Marke ist damit die Gefahr von Ver-
wechslungen gemanR § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ohne Weiteres zu verneinen. Daran
andert auch der Umstand nichts, dass das Zeichen ,Underberg” fir andere Waren
maoglicherweise intensiv benutzt wird, namlich fur ,Krauterlikére®. Denn diese Waren

werden von der hier ma3geblichen Widerspruchsmarke nicht beansprucht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 27. Januar 2016 ,den Ein-
wand der rechtserhaltenden Benutzung gemalR 8 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG" in Bezug
auf die Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 erhoben. Da der Widerspruch vor
dem 14. Januar 2019 eingelegt wurde, kommt gemafd 8§ 158 Abs. 5 MarkenG in
vorliegendem Verfahren § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. zur Anwendung. Die Einrede
gemal 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. ist zulassig, da die altere Marke am
27. Januar 2011 eingetragen wurde und folglich die funfjahrige Benutzungsschon-
frist am 27. Januar 2016 und damit nach der Veroffentlichung der angegriffenen
Marke 30 2014 054 981 am 19. Dezember 2014 endete.

Demzufolge oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der
Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 im Zeitraum vom 27. Januar 2017 bis
27. Januar 2022 (Tag der Entscheidung im schriftlichen Verfahren) glaubhaft zu

machen. Dies ist der Widersprechenden nicht gelungen.

b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine
verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widerspre-

chende die volle Verantwortung fur eine vollstdndige Glaubhaftmachung tragt (vgl.
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Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, 8§ 43 Rn. 64 und 65). Glaubhaft-
machung gemanR § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine
volle Beweisfihrung, sondern es genlgt eine geringere, lediglich Uberwiegende
Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auf-
lage, 8 294 Rn. 1; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 43 Rn. 58 ff.). Die Wider-
sprechende hat dazu die wesentlichen Umstande der Benutzung ihrer Marke, ins-
besondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem malf3geblichen Benutzungszeit-
raum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn
sie in Ublicher und sinnvoller Weise fur die Waren und Dienstleistungen, fur die sie
eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um fir diese einen Absatzmarkt zu
erschlielen oder zu sichern, wobei die Falle ausgeschlossen sind, in denen die
Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begriindeten Rechte zu
wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sémtlicher Tatsachen und
Umstande zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Ge-
schéaftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehdéren vor allem Dauer und Intensitét
der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuUGH GRUR 2003, 425 Rn. 38
— Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 — VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662
Rn. 12 — Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 — VOODOO). Die Frage der Benutzung
der Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und
das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrund-
satz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (val.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 43 Rn. 6).

c) Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende vorgetragen, dass
sie die Widerspruchsmarke ,Underberg” zur Kennzeichnung von Stilglasern, Tel-
lern, Grillschiirzen, Blechschildern und des Underberg Krauter-Mobils benutzt habe.
Weiterhin seien ein Marchenbuch und - als Zugabe zu der Ware ,Krauterlikor” -
Karten mit Kochrezepten in den Verkehr gebracht worden. Zudem habe die Wider-
sprechende Koch- und Singwettbewerbe durchgefihrt und biete Kochkurse an. Zur
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eine
eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen vom 6. Oktober 2020 und umfangrei-
ches Bildmaterial vorgelegt, insbesondere Abbildungen des Angebots ihres Online-
Shops.
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Unabhangig von der Frage, unter welche registerrechtlich geschutzte Waren- und
Dienstleistungsbegriffe sich die oben genannten Produkte subsumieren lassen, ge-
nigen weder der diesbezigliche Vortrag der Widersprechenden noch die vorgeleg-
ten Mittel der Glaubhaftmachung, um nach allgemein anerkannten Maf3staben von
einer rechtserhaltenden Benutzung ausgehen zu konnen. Denn die Widerspre-
chende hat zu keiner einzigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Um-
satze oder Verkaufszahlen vorgetragen oder glaubhaft gemacht. Dies gilt auch fir
die von ihr ins Feld gefuhrten Dienstleistungen aus dem Bereich der Hotellerie und
Gastronomie bzw. Dienstleistungen der Klasse 43 der U...

... GmbH. Ohne entsprechende Angaben kann jedoch nicht gepruft werden, ob der
Umfang der Benutzung geeignet ist, eine ernsthafte Benutzung der Marke glaubhaft
zu machen (standige Rechtsprechung: BPatG 25 W (pat) 560/17; 29 W (pat) 41/17;
29 W (pat) 528/18 und 26 W (pat) 543/20; die Entscheidungen sind Uber die
Homepage des BPatG o6ffentlich zuganglich).

Ausgehend von dem fehlenden Vortrag der Widersprechenden zu Umsatzzahlen
und zum Umfang der Benutzung kommt es auf die weiteren Umsténde der Benut-
zung der Widerspruchsmarke nicht entscheidungserheblich an. So kann dahinge-
stellt bleiben, ob die unentgeltliche Dreingabe von Karten mit Kochrezepten beim
Verkauf von Krauterlikér branchenublich nur zu Werbezwecken erfolgt, so dass eine
solche Art der Verwendung nicht als rechtserhaltende Benutzung zu bewerten wéare
(vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 26 Rn. 16). Gleichfalls offen bleiben kann
die Frage, ob die Verteilung von Merchandising-Artikeln wie Trinkglasern, Tellern,
Blechschildern oder Grillschiirzen gegen das Einsenden von Flaschenverschliissen
als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fiir diese Produkte anzu-
erkennen ist. Ebenso bedarf es vorliegend keiner Klarung, ob der Vertrieb von tbli-
chen Merchandising-Artikeln in einem einzigen Online-Shop ausreicht. Weiterhin
kommt es nicht darauf an, ob mit den Koch- und Singwettbewerben der Widerspre-
chenden nur fur Krauterlikdr geworben werden soll oder - zumindest zukinftig -
eigenstandig Umsétze erzielt werden sollen. Es ist weiterhin auch nicht die Frage

zu beantworten, um welche Ware es sich bei dem Underberg Krauter-Mobil handelt.
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d) Ebenso ist der Vortrag der Widersprechenden zur Bekanntheit des Zeichens
,underberg“ im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden rechtserhaltenden
Benutzung der beschwerdegegenstandlichen Widerspruchsmarke ohne Relevanz.
Denn die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Verkehrsbefragungen, bezie-
hen sich auf die Bekanntheit der Marke ,,Underberg® in Verbindung mit den Waren
.Krauterlikore”. Fur diese beansprucht die Widerspruchsmarke 008 664 328 jedoch
keinen Schutz. Mangels berucksichtigungsfahiger Waren und Dienstleistungen auf
Seiten der Widerspruchsmarke kommt es auch nicht auf die Frage an, ob auf fur sie
eingetragene Waren oder Dienstleistungen die Bekanntheit einer anderen Marke fur
bestimmte Produkte ausstrahlen kann.

3. Soweit die Beschwerdeflihrerin ihren Widerspruch auf 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
stutzt, gibt es - unabhangig von der nicht glaubhaft gemachten rechtserhaltenden
Benutzung - keine Anhaltspunkte daflrr, dass es sich bei der beschwerdegegen-
standlichen Widerspruchsmarke 008 664 328 um eine bekannte Marke handeln
wirde. Die Widersprechende macht zwar geltend, dass ,Underberg“ bzw.
,underberg, der Rheinberger Krauter* in Verbindung mit den Waren ,Krauterlikére*
eine bekannte Marke sei. Allerdings ist daraus kein Widerspruch gegen die ange-
griffene Marke eingelegt worden. Die von der Widersprechenden angefuihrte Marke
ist unabhéngig davon, ob sie aufgrund Eintragung gemaf 8§ 4 Nr. 1 MarkenG oder
aufgrund Verkehrsgeltung gemafld 8 4 Nr. 2 MarkenG Schutz geniel3t, nicht be-
schwerdegegenstandlich.

4. Der gemal § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. statthafte Widerspruch aus
dem Unternehmenskennzeichen ,Underberg” ist gemal 8 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
i. V. m. 8 57 MarkenV, 8§ 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der vor dem 14. Januar 2019
geltenden Fassung unzulassig. Nach letztgenannter Vorschrift sind bei nicht ange-
meldeten oder eingetragenen Widerspruchskennzeichen zu ihrer Identifizierung u.
a. der Zeitrang und der Gegenstand zu nennen. Diese Angaben fehlen jedoch in
dem von der Widersprechenden eingereichten amtlichen Widerspruchsformblatt
vom 3. Februar 2015. In dem Feld (2) ,Angaben zum Widerspruchskennzeichen
(8 30 Markenverordnung)“ sind lediglich ,geschaftliche Bezeichnung (88 5, 12
MarkenG)“ und ,Unternehmenskennzeichen” angekreuzt.
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Auch dem Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar 2015, der dem Wider-
spruchsformblatt beigefugt war, ist weder der Gegenstand, also der Geschaftsbe-
reich, fur den das Unternehmenskennzeichen benutzt wird, noch dessen Zeitrang
zu entnehmen. Er weist zwar aus, dass die Widersprechende als Personenhandels-
gesellschaft mindestens seit dem Jahr 1983 besteht. Es bleibt jedoch offen, wann
die fur die Entstehung des Rechts an einem Unternehmenskennzeichen mit
Namensfunktion und damit fir die Bestimmung des Zeitrangs gemal3 8 6 Abs. 3
MarkenG  erforderliche  Benutzung aufgenommen  worden ist  (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 6 Rn. 4). Die Eintragung einer Personenhan-
delsgesellschaft ins Handelsregister kann nicht ohne Weiteres mit der Aufnahme
des Geschéftsbetriebes im Sinne von 8 5 Abs. 2 MarkenG gleichgesetzt werden.
Es kommt vielmehr darauf an, ob es alsbald nach der Eintragung im Handelsregister
zu einer dauernden wirtschaftlichen Betatigung gekommen ist (zu den Vorausset-
zungen des Entstehens des Schutzes nach 8 5 Abs. 2 MarkenG vgl.:
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 5 Rn. 50 und 52).

Sowohl der Zeitrang als auch der Geschéaftsbetrieb missen jedoch bekannt sein,
um den Schutzumfang der widersprechenden geschaftlichen Bezeichnung bestim-
men zu kénnen. Beide Angaben sind zudem innerhalb der Widerspruchsfrist zu
machen. Sie koénnen weder nachgereicht noch berichtigt werden (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 42 Rn. 50 ff).

5. Der Senat konnte ohne einen vorherigen gerichtlichen Hinweis an die Verfah-
rensbeteiligten entscheiden. Die Entscheidungserheblichkeit der Glaubhaftma-
chung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke war den Verfah-
rensbeteiligten bekannt. Die Widersprechende hat nach der Zuriickweisung des
Widerspruchs wegen des Durchgreifens der Einrede der Nichtbenutzung im Be-
schwerdeverfahren insoweit umfangreich vorgetragen. Der Senat hat seine Ent-
scheidung damit nur auf solche Gesichtspunkte gestitzt, die von den Verfahrens-
beteiligten weder Ubersehen, noch fir unerheblich gehalten worden waren (§ 82
Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. 8 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Er hat zudem die Frage,

ob der Vortrag der Widersprechenden bzw. die vorgelegten Mittel der Glaubhaftma-
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chung als ausreichend zu erachten sind, nicht anders beurteilt als beide Verfahrens-
beteiligten (8 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die
Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Schriftsatz vom 16. Februar 2021 unter
Ziffer 1. zutreffend darauf hingewiesen, dass der Vortrag der Widersprechenden
nicht ausreiche, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke ausgehen zu kénnen. Soweit die Widersprechende im Zusammenhang mit
dem Unternehmenskennzeichen ,Underberg” keine Angaben zum Geschéftsge-
genstand gemacht hat, war auch dieser Umstand erkennbar entscheidungserheb-
lich, nachdem sich die Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung maf3geblich
auf diesen Punkt gestitzt hatte.

6. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bietet der Streitfall keinen
Anlass, so dass es bei der Regelung gemal 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.
Zwar spricht vieles daflr, dass eine Beschwerde von Beginn an ohne jede Aussicht
auf Erfolg ist und ihre Einlegung nicht mehr mit der prozessualen Sorgfalt vereinbar
ist, wenn der Widerspruch wegen fehlender Angaben zum Geschaftsbereich und
Zeitrang des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens schon als unzulassig
zu verwerfen ist. Im vorliegenden Fall lasst sich dem angegriffenen Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 43 jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass der Widerspruch
aus dem Unternehmenskennzeichen ,Underberg” bereits unzuléassig war. Vielmehr
lasst die Begriindung der Markenstelle auch den Schluss zu, dass er als unbegrin-
det zurlickgewiesen wurde. Das Argument, dass die Widersprechende keine Anga-
ben zum beanspruchten Geschéftsbereich gemacht habe, kann auch im Sinne einer

unzureichenden Substantiierung verstanden werden.

7. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbe-
teiligten haben keinen Antrag auf Durchfiihrung einer solchen gestellt (8 69 Nr. 1
MarkenG). Auch der Senat hat sie nicht flr sachdienlich erachtet (8 69 Nr. 3
MarkenG).



-17 -

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss konnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit 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 Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen 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 eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin als Bevollméachtigte oder einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten in elek-

tronischer Form gemé&n § 130d ZPO einzulegen.

Kortbein Nielsen Fehlhammer

ob



