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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2016 227 498

ECLI:DE:BPatG:2023:060223B29Wpat514.20.0



hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
06. Februar 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-

Huber, der Richterin Akintche und des Richters Posselt
beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 28. September 2016 angemeldete, in Rot und Blau ausgestaltete Wort-
/Bildmarke

KRAGEN W}V EITE

ist am 30. Januar 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
gefuhrte Markenregister unter der Nummer 30 2016 227 498 eingetragen worden
fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Nadeln zum Gebrauch mit Krawatten [Schmuckwaren];

Klasse 25 Hemden;

Klasse 35: Prasentation von Waren zu Verkaufszwecken [fur Dritte].



Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 3. Marz 2017 veréffentlicht wurde, hat
der Beschwerdefuhrer aus seiner am 17. Juli 2008 fir Waren und Dienstleistungen

der

Klasse 14: Krawattenhalter, Krawattennadeln, Manschettenknépfe,

Schmuckwaren;

Klasse 25: Hemden, Krawatten, Schleifen (Bekleidung), T-Shirts, Hemdblusen,
Oberbekleidungssticke;

Klasse 35: Prasentation von Waren in Kommunikationsmedien fir den
Einzelhandel, Bestellannahme, Lieferauftragsservice und

Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce,

eingetragenen Wortmarke 307 81 862

kragenweite de

Widerspruch erhoben.

Mit am 13. Oktober 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Inhaber
der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

bestritten.

Daraufhin hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 1. Marz 2018 verschiedene
Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht, unter anderem eine eidesstattliche
Versicherung vom 22. Februar 2018 sowie Rechnungen, verschiedene
Geschaftsunterlagen, Produktabbildungen und (archivierte) Webseiten seines

Internetauftritts.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat mit Beschluss vom 30. September 2019 den

Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurickgewiesen. Zur Begrindung ist



ausgefuhrt, dass sich - ausgehend von einer zugunsten des Widersprechenden
unterstellten Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der &lteren
Marke - die Vergleichsmarken bei identischen und hochgradig ahnlichen Waren und
Dienstleistungen begegnen konnten. Zudem verflige die Widerspruchsmarke in
ihrer Gesamtheit Uber durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Den bei dieser
Ausgangslage erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die
angegriffene Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein.
Angesichts des Umstands, dass es sich bei dem ubereinstimmenden Wort
.Kragenweite/KRAGENWEITE" um eine Sachangabe handle, scheide eine allein
darauf  bezogene  Markenahnlichkeit und damit eine  unmittelbare
Verwechslungsgefahr aus. Fur andere Arten der Verwechslungsgefahr sei nichts

Ausreichendes dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er

sinngemal beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 35 vom 30. September 2019
aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2016 227 498 zu l6schen.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Dezember 2022 die
Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er die im Amtsverfahren in
zulassiger Weise nach § 158 Abs. 5 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und
Satz 2 MarkenG a. F. erhobenen Einreden der mangelnden Benutzung entgegen

der Auffassung der Markenstelle flr entscheidungsrelevant erachte.
Der Beschwerdegegner hat daraufhin sinngemaf beantragt,
1. die Beschwerde zuriickzuweisen;

2. hilfsweise das Widerspruchsverfahren an die Markenstelle zuriickzu-

verweisen;



3. weiter hilfsweise das Widerspruchsverfahren auszusetzen, bis eine
rechtskraftige Entscheidung im von ihm zwischenzeitlich eingeleiteten
parallelen Léschungsverfahren gegen die Widerspruchsmarke wegen

Verfalls vorliegt.

Der Beschwerdefuhrer hat seine Beschwerde nicht begrindet und auch zu dem
Senatshinweis vom 9. Dezember 2022 keine Stellung genommen. Insbesondere
hat er weder etwas zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

vorgetragen noch hierzu weitere Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemald 88 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache

keinen Erfolg.

Der Widersprechende hat auf die im Amtsverfahren in zulassiger Weise erhobenen
Nichtbenutzungseinreden des Inhabers der angegriffenen Marke eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemaf 88 43 Abs. 1 Satz 2,
26 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht glaubhaft gemacht. Mangels bertcksichtigungs-
fahiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der
Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben,
§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

Da der Widerspruch gegen die beschwerdegegenstandliche Marke vor dem
14. Januar 2019 erhoben worden war, sind die 88 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in
ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden, 8§ 158 Abs. 5 MarkenG.



Mit am 13. Oktober 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Inhaber
der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke gemafR § 43
Abs. 1 MarkenG a. F. bestritten. In diesem undifferenzierten Bestreiten ist die
Erhebung beider Nichtbenutzungseinreden zu sehen (vgl. Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl.,, 8 43 Rn. 30), weil sowohl zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 3. Marz
2017 als auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 13. Oktober 2017 die
Widerspruchsmarke bereits Uber funf Jahre im Register eingetragen war
(Eintragung: 17. Juli 2008). Damit oblag es dem Widersprechenden, die
wesentlichen Umstande der Benutzung seiner Marke, insbesondere nach Art, Zeit,
Ort und Umfang in den jeweils maRgeblichen Benutzungszeitraumen, namlich Marz
2012 bis Méarz 2017 und Januar 2018 bis Januar 2023 darzutun und glaubhaft zu
machen. Der sog. ,wandernde“ Benutzungszeitraum nach 8§ 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG ist dabei der malgebliche FiUnfjahreszeitraum vor der
Entscheidung im  hiesigen  Beschwerdeverfahren  (vgl.  Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 43 Rn. 21).

Die Frage, ob dem Widersprechenden durch die Vorlage von Unterlagen im
Amtsverfahren eine ausreichende Glaubhaftmachung fir den ersten hier
malfigeblichen Benutzungszeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (a. F.)
gelungen ist — woran durchaus Zweifel bestehen - kann als nicht
entscheidungserheblich  dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls ist der
Widersprechende seiner Obliegenheit zur Glaubhaftmachung flr den zweiten
Zeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (a. F.) nicht nachgekommen; er hat
insoweit keinerlei Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt oder irgendetwas

zur Benutzung der Widerspruchsmarke fiir diesen zweiten Zeitraum vorgetragen.

Der Senat hat in seinem schriftichen Hinweis deutlich gemacht, dass er beide
Einreden fir zulassig und die rechtserhaltende Benutzung  flr

entscheidungsrelevant erachtet. Uber diesen deutlichen Hinweis hinaus bedurfte es


http://www.juris.de/jportal/portal/t/zor/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=49&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/zor/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=49&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

fur den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die
Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen, insbesondere in Bezug auf den
.wandernden* Zeitraum keines weiteren besonderen Hinweises durch den Senat
nach § 139 ZPO (vgl. hierzu Strobele in Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn.
70-72).

Der Widersprechende hatte vorliegend auch ausreichend Gelegenheit gehabt, sich
zum Verfahrenshinweis des Senats zu auf3ern und weitere Benutzungsunterlagen
vorzulegen. Dies hat er unterlassen und im Ubrigen auch keinen

Fristverlangerungsantrag gestellt.

Mangels bericksichtigungsfahiger Widerspruchswaren und -dienstleistungen
kommt es auf die weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegentberstehenden Marken nicht mehr an.

Die Beschwerde war daher zurlickzuweisen. Da der Hauptantrag des
Beschwerdegegners auf Zurtckweisung der Beschwerde Erfolg hat, ist tber die
Hilfsantrage nicht mehr zu entscheiden.

Die Entscheidung konnte ohne mundliche Verhandlung getroffen werden. Von den
Beteiligten hat keiner einen Antrag auf Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung
gestellt (8 69 Nr. 1 MarkenG); die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung war

auch aus anderen Grunden nicht angezeigt (8 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG).

Fur eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden bestand kein Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern
er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt
hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaéltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt



