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Sachverhalt

Die Bildmarke 30 2019 111 333

(DE “333) wurde am 16. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) im
Namen des Herrn Kreuzkamp angemeldet und am 7. Januar 2020 in das beim DPMA geflihrte
Markenregister unter anderem fir die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen

eingetragen:

Klasse 03: Haushaltsreinigungsmittel; Korperpflegemittel; Haarpflegeprodukte;
Toilettenreiniger;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Korperpflegemittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tierpflegemittel.

Die Veroffentlichung der Eintragung erfolgte am 1. Marz 2020.

Am 2. Juni 2020 erhob die KuKa S.p.A. mit Sitz in Italien, vertreten durch Patentanwalt P,
beschrankt gegen die oben aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 35
Widerspruch aus ihrer Unionsmarke UM 015515666.

Die Widerspruchsmarke ist am 1. November 2015 angemeldet, am 17. Dezember 2015 als
Anmeldung veroéffentlicht und schlieBlich am 18. Marz 2016 eingetragen worden. Die

Unionsmarke geniefl3t Schutz fir die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 03: Seifen; Parfiimeriewaren; Kosmetika; Zahnputzmittel;

Klasse 08: Scheren; Nagelfeilen; Pinzetten; Rasierapparate;

Klasse 21: Kosmetische Geréte;

Klasse 35: Verkaufsforderung und  Werbung; Marketing; Einzelhandelsverkauf,

einschlieRlich Online-Verkauf, in Bezug auf Seifen, Parfiims, dtherische Ole,
Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, Taschen.
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Mit Beschluss vom 18. Mai 2021 hat die Markenstelle auf den Widerspruch die Loschung der
Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet. Dieser Beschluss ist dem Markeninhaber am
26. Mai 2021 zugestellt worden.

Hiergegen hat Herr Kreuzkamp mit Schreiben vom 26. Juni 2021 Beschwerde beim DPMA
eingelegt. Das Schreiben erreichte das DPMA am 28. Juni 2021. Die erforderliche
Beschwerdegebiihr leistete Herr Kreuzkamp durch Bareinzahlung auf das Gebiihrenkonto des
DPMA am 28. Juni 2021 bei seiner Bank. Eine Kopie des Einzahlungsbelegs reichte er per Fax
an das DPMA am 29. Juni 2021 nach.

Der zustandige Markenbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat mit gerichtlichem
Schreiben vom 19. Dezember 2022 als Termin zur Entscheidung den 23. Februar 2023
mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass vorbehaltlich weiterer Stellungnahmen, deren
Eingang bis 1. Februar 2023 erwartet werde, die Léschungsanordnung der Markenstelle
wegen Verwechslungsgefahr zutreffend erscheine.

Der Beschwerdefiihrer, Herr Kreuzkamp, hat am 7. Februar 2023 Rechtsanwalt M mit der
Vertretung der Angelegenheit beauftragt. Rechtsanwalt M hat mit Schriftsatz vom
17. Februar 2023, Uber das elektronische Postfach beA eingegangen beim Bundes-
patentgericht am gleichen Tag sowie sodann mit qualifizierter Signatur am 20. Februar 2023,
die Vertretung Glbernommen und die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens beantragt. Zur
Begriindung hat er ausgefiihrt, dass er im Namen des Markeninhabers beim DPMA per Fax am
16. Februar 2023 einen Nichtigkeitsantrag gegen die Widerspruchsmarke wegen des alteren
Unternehmenskennzeichens KreuzKamp gestellt und die fir den Nichtigkeitsantrag
vorgesehene Gebiihr von 400 € entrichtet habe.

Die Eintragung der Widerspruchsmarke als Unionsmarke sei am 18. Madrz 2016 erfolgt. Der
hiesige Beschwerdefiihrer und Inhaber der angegriffenen Marke sei auch Inhaber der Firma
KreuzKamp GmbH und fiihre diesen Namen als Unternehmenskennzeichen bereits seit 1989.
Unter diesem Unternehmenskennzeichen vertreibe der Beschwerdefiihrer im geschaftlichen
Verkehr &dhnliche Produkte wie die Widersprechende (u. a. auch in den Waren- und
Dienstleistungsklassen 03 und 35). Belege fiir die deutlich friihere Nutzung des
Unternehmenskennzeichens als die Eintragung der Widerspruchsmarke seien dem DPMA mit
dem Nichtigkeitsantrag vorgelegt worden. Beendete man das Beschwerdeverfahren mit der
angekiindigten Entscheidung ohne Aussetzung bis zur Entscheidung ({ber den
Nichtigkeitsantrag, wiirde man dem Widerspruchsfiihrer ein Recht zugestehen, welches ihm
im Falle der Loschung gar nicht zugestanden hatte. In dem Nichtigkeitsverfahren werde (iber
ein  Rechtsverhdltnis — Nichtbestehen einer eingetragenen Marke (hier: der
Widerspruchsmarke) — entschieden, dessen Nichtbestehen fiir den vorliegenden Rechtsstreit
prajudizielle Bedeutung habe.

Mit nachgereichtem Schriftsatz vom 24. Februar 2023 hat Rechtsanwalt M darauf
hingewiesen, dass ein Verfallsantrag beim Amt der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum
(EUIPO) wegen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gestellt worden sei und der
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Aussetzungsantrag wegen Gefahr der Vorgreiflichkeit aufrechterhalten bleibe. Vorsorglich
werde auch der Einwand der Nichtbenutzung erhoben. Nach Kenntnis des Beschwerdefiihrers
vertreibe die Widersprechende in Deutschland lediglich ausgewahlte Makeup-Produkte unter
dem Zeichen

MAKE UP

MILANO

Dies sei keine rechterhaltende Benutzung der EU-Widerspruchsmarke.

Patentanwalt P entgegnete mit Schriftsatz vom 8. Marz 2023, dass der Vortrag der
Beschwerdefiihrerin verspitet sei. Im Ubrigen wiirde das Zeichen recht umfangreich in Italien
flir Makeup-Produkte, Hautpflegeprodukte und Zubehor benutzt und genielle dort durchaus
einen gewissen Bekanntheitsgrad. Beispielsweise erscheine das Zeichen auf dem Farbkorper
von Lippenstiften, die die Widersprechende in Italien vertreibt, wie aus einer Kopie einer —
beigefligten — Anzeige der Widersprechenden in einem italienischen Modemagazin aus dem
Jahre 2018 ersichtlich sei.

Weitere Benutzungsunterlagen kénnen in der Kiirze der Zeit leider nicht beigebracht werden.
Patentanwalt P beantragt, die Beschwerde zuriickzuweisen und der Gegenseite die Kosten des
Verfahrens aufzuerlegen.

Wie hatte das Bundespatentgericht entschieden?

Bitte nehmen Sie gutachterlich Stellung und prifen Sie ggf. hilfsweise auch die Zuldssigkeit
des Widerspruchs und der Beschwerde.

Anmerkung: Zur einfacheren Fristberechnung sind als Anlage Kalender der Jahre 2019 bis
2023 mit der Angabe von Feiertagen in Bayern (rot) beigefiigt.
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