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A. Sachverhalt

Die Wortmarke
RADIO ROTKAPPCHEN

ist am 23. Marz 2018 angemeldet und am 12. Oktober 2018 fir folgende Waren und Dienst-

leistungen

Klasse 30: Merchandising-Artikel und Werbegeschenke in Form von SiRigkeiten, nam-
lich Bonbons, Zuckerwaren, Schokolade, Gummibarchen und andere Fruchtgummis,

Nougat, Marzipan, Geback und Kekse, Konfekt;

Klasse 35: Werbung, insbesondere Rundfunk- und Fernseh-Werbung; Geschaftsfih-

rung;
Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Markenregister eingetra-

gen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung der am 13. November 2018 verdéffentlicht wurde, hat
die Widersprechende am 11. Januar 2019 unter gleichzeitiger Entrichtung der erforderlichen
Geblihren und unter Einhaltung der notwendigen Formerfordernisse folgende Widerspriiche

erhoben:

1.) aus ihrer am 7. Juni 2011 angemeldeten und am 25. Juli 2011 beim Deutschen Patent-

und Markenamt ohne Widerspruch eingetragenen Wort-/Bildmarke

STtbippchien

die fiur die folgenden Waren Schutz geniel3t:

Klasse 30: Pralinen mit und ohne Fiillung; Schokoladewaren (soweit in Klasse 30 ent-

halten);

Klasse 32: alkoholfreie Getranke, ausgenommen Mineralwasser und kohlensdurehal-

tige Wasser; entalkoholisierte Getranke;
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Klasse 33: alkoholische Getrdanke (ausgenommen Biere);

2.) sowie aus ihrer Unionswortmarke
ROTKAPPCHEN

die am 30. September 2014 angemeldet und am 21. Januar 2015 fiir die folgenden Waren

und Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 30: Pralinen mit und ohne Fillung; Schokoladewaren (soweit in Klasse 30 ent-

halten);
Klasse 33: Alkoholische Getranke (ausgenommen Biere);

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten; Zusammenstellung von

Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Radio- und Fernsehunterhaltung.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 16. August 2019 als Antwort
auf die Widerspriiche die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) bestrit-
ten. Die Widersprechende hat Benutzungsunterlagen eingereicht, gestitzt durch eine eides-
stattliche Versicherung ihres Direktors Sales & Marketing vom 6. November 2019 fiir den Zeit-
raum von 2014 bis 2017 Uber die Benutzung des Zeichens fiir Schaumweine in ausreichendem

Male.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2023 hat die Markenstelle des DPMA die Widerspriche zuriickge-

wiesen.

Gegen diesen Beschluss, den die Widersprechende laut Empfangsbekenntnis am Mittwoch, 2.
August 2023 erhalten hat, wurde am Montag, 4. September 2023 Uber die elektronische Do-
kumentenannahme des DPMA, DPMADirekt, Beschwerde eingelegt. Dabei hat eine fiir die Be-
schwerdeflihrerin tatige Rechtsanwaltin im Datenfeld ,, Beschwerdefiihrer: (...) Name:“ von
DPMADirekt den Namen, ,,C LLP“, und die Adresse sowie die weiteren Kontaktdaten einer
Berliner Niederlassung dieser Partnerschaft eingegeben. Im Datenfeld ,Vertreter” wurde
ebenfalls ,C LLP” eingegeben, mit der Adresse und den weiteren Kontaktdaten einer Nieder-

lassung in Miinchen. In das am 4. September 2023 (iber DPMADirekt mit eingereichte SEPA-
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Basislastschriftmandat einschlieRlich des Verwendungszwecks wurde nicht nur als Mandats-
geberin, sondern auch im Formularfeld ,,Name des Einsprechenden/Beschwerdefiihrers” die
,C LLP“ eingetragen. Neben den in der Datenmaske von DPMADirekt eingegeben Daten und
dem SEPA-Basislastschriftmandat sind innerhalb der Beschwerdefrist keine weiteren Informa-

tionen Uber die Beschwerdeflhrerin zur Akte gelangt.

In der nach Ablauf der Beschwerdefrist von der Beschwerdefiihrerin eingereichten Beschwer-
debegriindung vom 2. Oktober 2023 heilt es einleitend: ,,Im Folgenden begriinden wir unsere
am 4. September 2023 gegen den Beschluss vom 24. Juli 2023 in der Widerspruchssache ein-

gereichte Beschwerde.”

Der zustandige Rechtspfleger hat am 20. Oktober 2023 die Beschwerdefiihrerin telefonisch
darauf hingewiesen, dass in der Beschwerde vom 4. September 2023 die Kanzlei C LLP als Be-
schwerdefiihrerin eingetragen ist. Daraufhin hat die Kanzlei C LLP am 21. Oktober 2023 einen
Schriftsatz eingereicht, in dem , klargestellt“ wird, dass die Widersprechende die Beschwerde-

fUhrerin sei.

In der Beschwerdebegriindung flihrt die Widersprechende zudem aus, dass es zwar zutreffen
moge, dass es der Parteibezeichnung zundchst an Eindeutigkeit fehlte. Allerdings sei offen-
kundig, dass vorliegend die Markeninhaberin, Widersprechende und durch den Beschluss Be-
schwerte die Beschwerdefuhrerin in diesem Beschwerdeverfahren sei. Da die Sozietat der Un-
terzeichnerin sowohl als Vertreterin der Widerspruchsmarke zu 2.) vor dem EUIPO bestellt
und zudem auch bereits in dem Widerspruchsverfahren als Vertreterin der Widersprechenden
aufgetreten sei, sei klar, jedenfalls erkennbar, dass sie im Beschwerdeverfahren ebenfalls in

der Rolle als Vertreterin und nicht etwa als Beschwerdefiihrerin auftrete.

Dariber hinaus tragt die Widersprechende vor, dass zwischen den beiderseitigen Marken die
Gefahr von Verwechslungen bestehe. Aullerdem liege der Léschungsgrund des Sonderschut-
zes der bekannten Marke vor. Die angegriffenen Waren , Merchandising-Artikel und Werbe-
geschenke in Form von SiiBigkeiten” wiesen mit den fiir die Widerspruchsmarken eingetrage-
nen alkoholischen Getrdanken erhebliche Berlihrungspunkte auf. Zahlreiche StiBigkeiten wiir-
den unter Verwendung von alkoholischen Produkten hergestellt. Auch die Widerspruchs-
marke werde fiir Pralinen mit alkoholischer und alkoholfreier Fiillung benutzt. StRigkeiten und

Wein bzw. Sekt seien einander ergdanzende Produkte.



Angesichts der Bekanntheit und Marktfiihrerschaft von ,ROTKAPPCHEN“ im Bereich alkoholi-
scher Getrdanke begebe sich die Markeninhaberin in die Sogwirkung der Widerspruchsmarke,
um ohne finanzielle Gegenleistung von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen
zu profitieren und so deren Unterscheidungskraft auszunutzen. Die , Rotkdppchen”“-Marke
weise vielfaltige Berlihrungspunkte zu Unterhaltungsdienstleistungen auf. Sie werde in Rund-
funk- und Fernsehsendungen als Sponsor genannt und sogar selbst flir Unterhaltungsdienst-
leistungen benutzt. Daher liege ein Imagetransfer vor. Zudem sei die Widerspruchsmarke zu

2.) fur Unterhaltungsdienstleistungen eingetragen.

In einer Stellungnahme auf die Beschwerdebegriindung fiihrt die Inhaberin der angegriffenen
Marke aus, dass beide Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) nicht rechtserhaltend benutzt wor-
den seien. Dariiber hinaus sei weder eine Ahnlichkeit zwischen den gegeniiberstehenden Zei-

chen zu bejahen, noch seien die zu vergleichenden Waren ahnlich.

In einer weiteren Stellungnahme tragt die Widersprechende vor, die Erhebung der Nichtbe-
nutzungseinrede sei verspatetet vorgebracht und daher nicht zu beriicksichtigen. Im Laufe des
schriftlichen Beschwerdeverfahrens reicht sie folgende Unterlagen als Nachweis fiir die Be-

nutzung der Widerspruchsmarken ein:

- Eidesstattliche Versicherung des Direktors Sales & Marketing mit Angaben, dass das

Zeichen M/&mdurch die Widersprechende in Deutschland, Osterreich

und der Schweiz in Benutzung ist. Die eidesstattliche Versicherung umfasst eine Ta-

belle mit Umsatz- und Stickzahlen fir die Jahre 2019 bis 2023:

Im Benutzungszeitraum wurden insgesamt 10.000 Stiick Sektflaschen in
Deutschland, 2.000 Sektflaschen in Osterreich und 3.000 Sektflaschen in der

Schweiz verkauft.

Im selben Zeitraum wurden zudem weinhaltige Pralinen verkauft, insgesamt

1.000 Packungen in Deutschland.

- Rechnungen (aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz) iiber die oben genannten

Umsatze mit den entsprechenden Produkten.

Die Widersprechende beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. Juli 2023 aufzuheben und die angegriffene Marke zu I6schen.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickzuweisen.
B. Aufgabenstellung

Wie wird das Bundespatentgericht Gber die Beschwerde in der heutigen miindlichen Verhand-
lung entscheiden? Bitte nehmen Sie gutachtlich Stellung zu den Erfolgsaussichten der Be-
schwerde bezlglich aller aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. einschliellich eines Hilfsgutach-

tens.

Anmerkung: Der Senat geht davon aus, dass die Widerspruchsmarke zu 1.) eine offenkundig
i.S.d. § 291 ZPO im Inland bekannte Marke fiir alkoholische und entalkoholisierte Schaum-
weine im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a.F. ist.



