BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 35/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:231123B30Wpat35.23.0



betreffend die Marke 30 2022 203 721

(hier: Beschwerde gegen die Zurtickweisung des Antrags auf

Aussetzung des Widerspruchsverfahrens)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2023 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des

Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zuriickgewiesen.

Grinde

Das am 25. Januar 2022 angemeldete Wortzeichen Cream ist am 21. Februar
2022 unter der Nummer 30 2022 203 721 in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefiihrte Markenregister fur folgende Dienstleistungen eingetragen

worden:

.Klasse 45: Vermietung von Handtaschen®.



Gegen diese Marke, deren Eintragung am 25. Marz 2022 vero6ffentlicht wurde, ist
am 25. Juni 2022 Widerspruch erhoben worden und zwar u.a. gestitzt auf die am

5. Dezember 2016 angemeldete und am 18. Mai 2017 fur die Dienstleistungen:

.Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstticke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Taschen und Geldbdrsen; Alles fir Damen®

eingetragene Unionsmarke UM 016 132 227 Cream.

Soweit der Widerspruch zusatzlich auf die IR-Marke 1 220 881 ,CREAM DENIM
DELIGHT*" gestutzt war, hat die Widersprechende den Widerspruch mit Schriftsatz

vom 26. Dezember 2022 zurtiickgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat am 20. Oktober 2022 beim Amt der
Europaischen  Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) einen auf
,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen und Geldborsen; alles fir
Damen® beschrankten Antrag auf (Teil-)Loschung der Widerspruchsmarke wegen
Nichtbenutzung gestellt (Az.: 000 056 538). Mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2022
hat sie gegeniber dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, den
Widerspruch zurtickzuweisen, hilfsweise, das Widerspruchsverfahren bis zur
Entscheidung tber die Erklarung des Verfalls der Widerspruchsmarke auszusetzen.
Die Widersprechende geht von einer Ahnlichkeit der Dienstleistungen ,Vermietung
von Handtaschen“ und den nicht mit dem Verfallsloschungsantrag beim EUIPO
angegriffenen  ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidung,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen, alles fur Damen® aus. Angesichts identischer
Vergleichsmarken ,Cream”“ bestehe Verwechslungsgefahr. Eine Aussetzung sei
nicht sachdienlich i.S.d. 8 32 Abs. 1 MarkenV. Es liege auch kein Fall der
Vorgreiflichkeit i.S.v. 8 32 Abs. 2 MarkenV bzw. § 148 ZPO vor.



Die mit einer Beamtin des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 45
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Aussetzung des
Verfahrens mit Beschluss vom 21. Marz 2023 abgelehnt. Die Léschung der
Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend wahrscheinlich. Aul3erdem sei nicht
absehbar, wann eine Entscheidung vor dem EUIPO ergehen werde. Die hiesige
Widersprechende habe der Verfallsloschung widersprochen und
Benutzungsunterlagen  eingereicht. Hinzu komme, dass die hiesige
Widerspruchsmarke selbst bei einem erfolgreichen Verfallsverfahren vor dem
EUIPO nur fur einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 35 zu l6schen waére,
namlich fur ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen und Geldbdrsen,
alles fur Damen“. In diesem Fall wéare der Widerspruch immer noch insoweit zu
prufen, als er sich auf die Uubrigen Dienstleistungen der Klasse 35
.Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen, alles fur Damen" stitze. Unter Abwagung der vorgenannten
Umstande Uberwiege das Interesse der Widersprechenden an einem zeitnahen
Abschluss des Widerspruchsverfahrens gegeniber dem Interesse des

Markeninhabers an einer Aussetzung.

Gegen die Zuruckweisung seines Aussetzungsantrags wendet sich der Inhaber der
angegriffenen Marke mit seiner am 24. April 2023 eingegangenen Beschwerde. Die
von der Widersprechenden im Verfallsverfahren vor dem EUIPO eingereichten
Benutzungsunterlagen seien mit rund 800 Seiten zwar umfangreich, aber nicht dazu
geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke flr
.Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen und Geldbdrsen”
nachzuweisen. Es sei deshalb sehr wahrscheinlich, dass das EUIPO die Loschung

der Widerspruchsmarke fiir die vorgenannten Dienstleistungen beschlie3en werde.



Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie fuhrt aus, die Einschatzung des hiesigen Beschwerdefiihrers, die
Widerspruchsmarke sei ,sehr wahrscheinlich” zu I6schen, sei nicht maf3geblich, da
das EUIPO entscheiden musse, ob der Loschungsantrag Erfolg habe oder nicht.
AulRerdem stitze sich der Widerspruch nicht nur auf die mit dem Verfallsverfahren
angegriffenen ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen und
Geldborsen”, sondern auch auf ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen®, die wegen des
komplementaren Charakters eine gewisse Ahnlichkeit zu ,Taschen* und damit zu
der von der angegriffenen Marke umfassten ,Vermietung von Handtaschen®

aufwiesen. Die Markenstelle habe die Aussetzung deshalb zu Recht abgelehnt.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 7. November 2023 seinen hilfsweise
gestellten  Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung
zuriickgenommen. Daraufhin wurde der anberaumte Termin aufgehoben und den

Parteien mitgeteilt, dass im schriftlichen Verfahren entschieden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



A. Die gemaR § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Antrag des Markeninhabers, das
hiesige Widerspruchsverfahren im Hinblick auf das gegen die Widerspruchsmarke
beim EUIPO (Az.: 000 056 538) anhangige Verfallsloschungsverfahren
auszusetzen, ist unbegriindet. Die Markenstelle hat den Antrag auf Aussetzung

daher zu Recht abgelehnt.

Nach der im Verfahren vor dem DPMA geltenden Vorschrift des § 32 Abs. 2
MarkenV; kommt eine Aussetzung in Betracht, wenn ein vorgreifliches
Rechtsverhaltnis besteht. Im Beschwerdeverfahren ist nicht nur das Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen einer Aussetzung, sondern auch das in diesem
Zusammenhang ausgeubte Ermessen des DPMA uberprifbar (vgl. Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 120).

B. Der Ausgang des von dem hiesigen Markeninhaber und Beschwerdefiihrer
angestrengten Verfallsverfahrens vor dem EUIPO (Az.: 000 056 538) ist fur das
vorliegende Verfahren nicht vorgreiflich. Selbst wenn die Widerspruchsmarke —
antragsgemal - fur ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen und
Geldborsen, alles fir Damen® gel6scht werden sollte, hat dies keinen Einfluss auf
die Entscheidung im vorliegenden Widerspruchsverfahren. Soweit dieses beziglich
der vorgenannten Dienstleistungen voraussichtlich erfolgreich gewesen ware, gilt
dies gleichermalen fir die nicht mit dem Ldschungsantrag angegriffenen
.Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstiicke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen; alles fir Damen®. Insoweit kann das Widerspruchsverfahren

deshalb fortgefuhrt und mit einer Sachentscheidung abgeschlossen werden.



1. Die Vergleichszeichen CREAM (Widerspruchsmarke UM 016 132 227) und
CREAM (angegriffene Marke 30 2022 203 721) sind identisch.

2. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat seinen Verfallsloschungsantrag vor dem
EUIPO nur gegen einen Teil der von der Widerspruchsmarke umfassten
Dienstleistungen, namlich ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen

und Geldborsen; alles fir Damen* (Klasse 35) gerichtet.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen
,vermietung von Handtaschen” und die - Ubrigen - ,Einzelhandelsdienstleistungen
in Bezug auf Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alles fiir Damen*
(Klasse 35) der Widerspruchsmarke konnen als einander ergénzende
Dienstleistungen Ahnlichkeiten aufweisen (vgl. BPatG 27 W (pat) 246/00 — BLUE
BROTHERS/BLUES BROTHERS, EuG GRUR Int. 2007, 845 Rn. 50).

Einer abschlieBenden und verbindlichen Beurteilung insbesondere der
Verwechslungsgefahr gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bedarf es im Rahmen des
hier in Rede stehenden Aussetzungsverfahrens nicht (vgl. BPatG 25 W (pat) 518/22
flav’'n tasty/FLAV TASTIC).

3. Das vor dem EUIPO - beschrankt auf ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug
auf Taschen und Geldbdrsen; alles fur Damen“ - anhangige Verfahren zur
Erklarung des Verfalls der Widerspruchsmarke UM 016 132 227 begrindet
deshalb kein Risiko, dass - selbst bei antragsgemal3er (Teil-)Verfallsléschung
der Widerspruchsmarke - die Grundlage einer etwaigen Ldschung der
angegriffenen Marke 30 2022 203 721 entfallt.

4. Das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die von der hiesigen
Widersprechenden im Verfallsloschungsverfahren vor dem EUIPO eingereichten
Benutzungsunterlagen seien nicht dazu geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke fur ,Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen



und Geldborsen® nachzuweisen, ist deshalb fur die vorliegende Frage der
Vorgreiflichkeit voraussichtlich unerheblich. Das gilt auch fiir den Vortrag, es sei
deshalb sehr wahrscheinlich, dass das EUIPO die Léschung der

Widerspruchsmarke fiir die vorgenannten Dienstleistungen beschlieRen werde.

5. Die Markenstelle hat deshalb zutreffend und ermessensfehlerfrei Uber den
Aussetzungsantrag entschieden. Das gilt auch im Hinblick auf die Zuriickweisung

der Aussetzung wegen Sachdienlichkeit gemaR § 32 Abs. 1 MarkenV.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. beidem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung 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

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber 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, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker Merzbach Weitzel



