BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 567/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2024:220124B26Wpat567.23.0



betreffend die Marke 30 2021 216 122

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Januar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters
Staats, LL.M.Eur. und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 4. September 2023 wird aufge-
hoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die Wortmarke

Sascha Montigny

ist am 29. Marz 2021 angemeldet und am 30. April 2021 unter der Nummer
30 2021 216 122 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefiihrte Register angemeldet worden fir Waren und Dienst-

leistungen der



Klasse 33:

Klasse 35:

Klasse 43:

Klasse 44:

Alkoholische Getranke, ausgenommen Bier; Weine; Schaum-

weine; Weinhaltige Getranke [Weinschorlen]; Sekt;

Werbung; Fachliche Beratung in Bezug auf die Geschéftsfih-
rung; Geschaftsfuhrung; Hilfe auf dem Gebiet der Geschafts-
organisation; Beratung bei der Geschaftsorganisation und

Geschaftsfihrung; Geschaftsverwaltung;

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gasten; Dienstleistun-

gen zur Beherbergung von Gasten;

Dienstleistungen des Weinbaus; Beratung im Bereich des
Weinbaus.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Juni 2021 veréffentlicht worden ist,

hat die Beschwerdefuhrerin Widerspruch erhoben aus ihrer Wortmarke

VEUVE MONSIGNY

die am 27. Mai 1991 angemeldet und am 26. Februar 1992 unter der Nummer

2 010 146 in das Markenregister des DPMA eingetragen worden ist fir Waren der

Klasse 33:

Alkoholische Getranke (ausgenommen Biere) aus dem fran-

z6sischen Sprachraum, insbesondere Weine und Schaum-

weine.

Am 25. Februar 2022 hat der Inhaber der angegriffenen Marke u. a. schriftsatzlich

erklart;



~Soweit ersichtlich, benutzte die Widerspruchsfuhrerin ihre Marke hinsicht-
lich der in Klasse 33 eingetragenen Waren nur teilweise, namlich nur far
Schaumweine aus dem franzosischen Sprachraum. Im Ubrigen wird der

Einwand der Nichtbenutzung geltend gemacht.”

Mit Beschluss vom 4. September 2023 hat die mit einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 33 des DPMA den Widerspruch mangels
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der alteren Marke zurlickge-
wiesen. Zur Begrundung hat sie ausgefihrt, die Nichtbenutzungseinrede sei zul&s-
sig, weil die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 15. Juli 1997 geen-
det habe. Der Widersprechenden sei es aber nicht gelungen, die Benutzung ihrer
Marke fur den Zeitraum von 2016 bis 2021, also funf Jahre vor der Veréffentlichung
der angegriffenen Marke nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen. Denn

sie habe keine Angaben dazu gemacht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
die Nichtbenutzungseinrede sei nur beschréankt erhoben worden. Der Inhaber der
angegriffenen Marke habe die Benutzung der Widerspruchsmarke fir ,Schaum-
weine aus dem franzésischen Sprachraum® ausdriicklich anerkannt. Die Nichtbe-
nutzungseinrede beziehe sich nur auf alle anderen alkoholischen Getranke der
Klasse 33 aus dem franzdsischen Sprachraum. Diese Beschrankung der Einrede
habe die Markenstelle rechtsfehlerhaft nicht berticksichtigt. Sie hatte zwingend die
angegriffenen Waren und Dienstleistungen mit den Widerspruchprodukten
~Schaumweine aus dem franzésischen Sprachraum® vergleichen missen, was zu

einer Bejahung der Verwechslungsgefahr gefuhrt hatte.

Die Widersprechende beantragt sinngemars,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 33 des DPMA vom

4. September 2023 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die



Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus
der Marke 2 010 146 zu loschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke verteidigt die angefochtene Entscheidung und

beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurlickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig und
fuhrt gemalR 8 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung und zur Zuriickverweisung der Sache an das DPMA.

1. Die Markenstelle des DPMA hat noch keine Sachentscheidung getroffen, weil sie
den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung rechtserhaltender Benut-
zung ohne Prufung der Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen hat, obwohl die
Benutzung der alteren Marke fur ,Schaumweine aus dem franzosischen Sprach-

raum* nicht bestritten worden ist.

a) Nach 8§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene
Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die
Markenstelle noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Hierzu z&ahlt auch die
unzutreffende Zurtickweisung eines Widerspruchs wegen fehlenden Nachweises
der bestrittenen Benutzung ohne Prufung der Verwechslungsgefahr wie im
vorliegenden Fall (Meiser in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl.,, § 70
Rdnr. 12).



b) Denn das DPMA hat den Widerspruch insgesamt mangels Vorlage von
Benutzungsunterlagen zurtickgewiesen, obwohl sich die Nichtbenutzungseinrede
nur auf einen Teil der Widerspruchswaren bezogen hat, so dass eine Prifung der
Verwechslungsgefahr hinsichtlich der unstreitig benutzten ,Schaumweine aus dem

franzosischen Sprachraum® unterblieben ist.

aa) Die Ausfuhrungen des Inhabers der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom
25. Februar 2022

~Soweit ersichtlich, benutzte die Widerspruchsfuhrerin ihre Marke hinsicht-
lich der in Klasse 33 eingetragenen Waren nur teilweise, namlich nur far
Schaumweine aus dem franzosischen Sprachraum. Im Ubrigen wird der

Einwand der Nichtbenutzung geltend gemacht.”

sind eindeutig und kénnen nur so verstanden werden, dass die Einrede der Nicht-
benutzung nur diejenigen alkoholischen Getranke der Klasse 33 der alteren Marke
erfassen soll, die nicht Schaumweine aus dem franzésischen Sprachraum sind,
wahrend die Benutzung der Widerspruchsmarke fiir ,Schaumweine aus dem fran-
z6sischen Sprachraum* ausdricklich anerkannt wird. Da sich die Einrede der Nicht-
benutzung auf einen Teil der Widerspruchsprodukte beschranken kann (Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 43 Rdnr. 40), ist es ebenso moglich, bestimmte

Waren von der Nichtbenutzungseinrede auszunehmen.

bb) Die Markenstelle hatte daher in eine Prufung der Verwechslungsgefahr
hinsichtlich der von der Einrede nicht betroffenen Produkte ,Schaumweine aus dem
franzosischen Sprachraum® eintreten missen und den Widerspruch nicht insge-
samt mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurtickweisen dirfen. Dabei wird
vorsorglich darauf hingewiesen, dass vorliegend das neue Recht Anwendung findet,
wonach Glaubhaftmachung nicht mehr ausreicht, sondern die Benutzung nachge-
wiesen werden muss. Ferner kommt es auf die letzten finf Jahre vor dem Anmelde-

oder Prioritatstag der angegriffenen Marke an (8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).



c) Da die Markenstelle hat es versaumt hat, Gber den verfahrensgegenstandlichen
Widerspruch in der Sache zu entscheiden, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 1
MarkenG von einer eigenen abschlieBenden Sachentscheidung ab und verweist die
Sache an das DPMA zuriick. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt
der Prozessokonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausibung zukommt,
kann es nicht zu den Aufgaben des Bundespatentgerichts gehéren, in der Sache
die dem DPMA obliegende Erstprifung eines Widerspruchs durchzufihren (vgl.
BPatG 25 W (pat) 525/20 - AYYANA/Ayanda, 26 W (pat) 557/22
— Chambocya/CAMBOZOLA; 26 W (pat) 30/20 — Silberweide/Silberweide;
26 W (pat) 540/16 — Viva Home/VIVA). Dabei sind ferner sowohl der sonst ein-
tretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit
einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren infolge SchlielBung mehrerer
Marken-Beschwerdesenate, des Terminierungsrickstaus infolge der Corona-
Pandemie sowie des Doppelvorsitzes der Vorsitzenden im gesamten zweiten
Halbjahr 2022 aufgrund einer inzwischen seit mehr als drei Jahren vakanten
Vorsitzendenstelle im Markenbereich zu beriicksichtigen, der eine zeitnahe
Behandlung des vorliegenden, erst seit dem 15. November 2023 beim BPatG

anhangig gewordenen Verfahrens in absehbarer Zeit nicht zulésst.

d) Die Markenstelle wird nunmehr insbesondere hinsichtlich der zu bertcksichtigen-
den Widerspruchswaren ,Schaumweine aus dem franzdsischen Sprachraum®
prifen mussen, ob und gegebenenfalls fiir welche konkreten angegriffenen Pro-

dukte und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr festzustellen ist.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr war nach 8 71 Abs. 3 MarkenG

anzuordnen.

a) Gemal § 71 Abs. 3 MarkenG ist die Beschwerdegebuhr zu erstatten, wenn die
Einbehaltung der Gebihr unter Berticksichtigung aller Umstande des Einzelfalles

und bei Abwagung der Interessen des Beschwerdefuihrers einerseits und der



Staatskasse andererseits unbillig ware. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein
Ruckzahlungsgrund. Es missen auch hier besondere Umstande hinzukommen.
Solche sind gegeben, wenn die Beschwerdefihrerin durch ein verfahrensfehler-
haftes Verhalten, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehdrs, oder durch eine vollig
unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA, wie z. B. die Nichtbeachtung eindeuti-
ger gesetzlicher Vorschriften oder einer gefestigten Amts- oder Rechtsprechungs-
praxis (BPatG 26 W (pat) 20/15 — Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 — Signalblau und
Silber; BPatGE 50, 54, 60 — Markenumschreibung), zu einer Beschwerde veranlasst
wurde, die bei korrekter Verfahrensweise und Rechtsanwendung vermieden
worden ware (vgl. BPatG 26 W (pat) 547/17 — YogiMoon/yogiMoon).

b) Eine derart offenkundig unzutreffende Rechtsanwendung liegt hier vor, weil Giber-
sehen worden ist, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke fir bestimmte
Waren, namlich ,Schaumweine aus dem franzdsischen Sprachraum®, nicht
bestritten worden ist (vgl. BPatG 28 W (pat) 531/15 - REFLEX
BIKEDESIGN/REFLECTS) und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die

Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wére.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass
1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,



3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehdr versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Staats Wagner



