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Am 14. Marz 2009 ist die Wortmarke

villarocca
von der Mayer Naturstein GmbH angemeldet und am 3. November 2009 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register eingetragen worden

fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Waren aus Kunst- und/oder Naturstein, namlich Badewannen, Whirlpool
(Becken);

Klasse 20: Modbel, insbesondere Mdbel aus Kunst- und/oder Naturstein; Waren aus

Kunst- und/oder Naturstein, namlich Waschtische (M6bel);

Klasse 24: Textilien fur Badezimmer;

Klasse 37: Neuverlegung und Reparatur von Natur- und Kunststeinbtden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. Dezember 2009 veroffentlicht

worden ist, hat die Beschwerdeflhrerin in vollem Umfang aus der Unionswortmarke

ROCA

am 4. Marz 2010 Widerspruch erhoben, die fir die Waren der

Klasse 11: Gerate im Allgemeinen fir die Kihlung, Bellftung, Beleuchtung und
Sanitaranlagen; Warmekraftwerke, Heizkorper und Rippenrohre fur die
Warmeerzeugung; Kohle- und Gasherde; Ventilatoren und Turbolader;
Apparate fur Klimaanlagen, Filter und dergleichen; Beleuchtungskorper,
Lampenschirme und Zubehdr; Sanitdranlagen, Waschbecken, Bader;
alle Arten von Geréaten und Zubehor fur sanitare Anlagen;

Klasse 24: Handticher, Duschtiicher; Waschlappen;



Klasse 27: Duschvorleger

am 2. Mai 2002 in das beim EUIPO gefuhrte Register eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 9. Juni 2014 hat die Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA den
Widerspruch zurtickgewiesen. Dieser ist am 10. Juni 2014 in das Abholfach der
anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden beim DPMA niedergelegt worden. Das
Datum ist auf dem Schriftstiick vermerkt und eine entsprechende Mitteilung zu den
Akten gegeben worden. Gegen den Beschluss hat die Widersprechende am Montag,
14. Juli 2014 formgerecht Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebihr ist
rechtzeitig eingezahlt worden. Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2015 hat die

Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Widersprechende rigt die Erhebung der Einrede als verspatet. Indem nun
erstmals das Bundespatentgericht die Einrede prifen kénne, werde ihr eine
Tatsacheninstanz genommen. Allein aus Grinden der prozessualen Sorgfaltspflicht
legt sie Werbematerial, Rechnungen sowie Zeitungsartikel Giber die Widersprechende
sowie folgende Erklarung vor:

.In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und der rechtlichen
Folgen einer falschen eidesstattlichen Versicherung erklare ich Folgendes an Eides
statt:

Ich bin José Salvador Carreras, geboren am 23. Juni 1953 in Barcelona,
geschaftsansassig in Av. Diagonal 145, E-08029 Barcelona, und bin Innovation and

Corporate Operations Senior Managing Director bei der Widersprechenden.

Die Wortmarke ,ROCA* wird auf folgenden Waren der Widersprechenden benutzt:

- Armaturen (Sanitar),

- Waschbecken, Bidets, Toilettenschusseln, Duschbecken, Badewannen,

- Handtucher, Duschtiicher.

In Deutschland hat die Widersprechende mit dem Vertrieb der vorgenannten Waren,
auf denen die Marke ,ROCA" wiedergegeben ist, folgende Mindestumsatze erzielt:
2005: 10.000

2006: 12.500

2007: 13.000



2008: 4.000
2009: 6.000
2010: 10.500
2011: 12.000
2012: 13.000
2013: 9.000
2014: 8.000
2015: 5.000

2016: 3.500 (1. Halbjahr)

Barcelona, den 1. Oktober 2015

[Originalunterschrift]®

Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe hochgradige
Ahnlichkeit bis Identitat. Das Wort ,ROCA*®, das aus der spanischen Sprache stamme
und ,Fels, Gestein" bedeute, weise fur die angesprochenen Verkehrskreise in
Deutschland im Hinblick auf die geschitzten Waren keine Bedeutung auf und habe
daher per se eine durchschnittiche Kennzeichnungskraft. Bei der
Widerspruchsmarke ,ROCA" handele es sich um eine Weltmarke mit einer erhéhten
Kennzeichnungskraft im Bereich der Badezimmerldsungen. Die Widersprechende sei
in 135 Landern auf der Welt préasent und beschéaftige insgesamt tber 20.000
Mitarbeiter. Allein in ihrem Herkunftsland Spanien besitze sie einen Marktanteil fur
Badezimmereinrichtungen und -ausstattungen von tber 60%. Der Zeichenbestandteil
.,focca” in der angegriffenen Marke sei pragend, habe aber jedenfalls eine
selbstandig kennzeichnende Funktion. Im Gegensatz dazu sei das Zeichenelement
wvilla® in der angegriffenen Marke als beschreibende Angabe zu verstehen und
enthalte nur den Hinweis, dass die betreffenden Waren in ihrer Qualitdt den
Standards eines gerdumigen, komfortablen und feinen Hauses entsprachen.
Aul3erdem reihe sich die angegriffene Marke in die Zeichenserie ,LAURA ROCA",
,TJOUCH ROCA“ ,ROCA ELEMENT* wund ,ROCA ZERO WASTE" der
Widersprechenden ein. Falls dem Senat die eingereichten Unterlagen oder die
eidesstattliche Versicherung fir eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden

Benutzung nicht gentigten, werde um entsprechenden Hinweis gebeten.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, dass die Beschwerde
unzulassig sei, da der anwaltliche Vertreter der Widersprechenden den Beschluss
der Markenstelle bereits am 11. Juni 2014 aus dem Abholfach enthommen und
gelesen habe. Sie fuhrt weiter aus, die Widersprechende habe die Benutzung der
Widerspruchsmarke nicht glaubhaft machen koénnen, da auf den vorgelegten
Unterlagen lediglich Toilettenschiisseln und Waschbecken abgebildet seien. Diese

seien mit einem Wort-/ Bildzeichen gekennzeichnet, das neben dem Wort ,Roca“

Roca

eine Wellenlinie enthalte ===y mm Dijes stelle keine ordnungsgemale Benutzung
der Widerspruchsmarke dar. Ebenso wenig sei eine Zeichenserie der
Widersprechenden glaubhaft gemacht. Im Ubrigen unterschieden sich die beiden
Marken hinreichend, wie das DPMA in seinem Beschluss vom 12. Juni 2014

zutreffend ausgefuhrt habe.

Bearbeitervermerk:

Bitte erstellen Sie ein Gutachten zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen. Ferner ist auf
der Grundlage lhres Gutachtens ein Vorschlag fir den Tenor zu erstellen, mit dem Ihr
Mandant rechnen muss. Es ist zu unterstellen, dass der Tatsachenvortrag der

Beteiligten wahr und eine weitere Sachverhaltsaufklarung nicht méglich ist.
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