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Am 22. Januar 2024 ist das Zeichen

Gold-Bérger

von der ,Die Backerei UG (haftungsbeschrdnkt)” angemeldet und am 22. Februar 2024 als
Wortmarke fiir nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 30: Backwaren;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; GrolRhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Backwaren.

Die Eintragung wurde am 26. Februar 2024 veroffentlicht.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2024, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

27. Mai 2024, ist aus dem Unternehmenskennzeichen

Stadtbackerei Goldenberger GmbH

Widerspruch erhoben worden. Ausweislich des dem Schreiben vom 23. Mai 2024 beigefiigten
Handelsregisterauszugs vom 9. Januar 2015 bildet den Gegenstand des Unternehmens die
Herstellung, der Vertrieb und Verkauf von sowie der Handel mit Lebensmitteln, insbesondere
Backwaren. Die Widersprechende fiihrt aus, dass sie tiber mehr als 12 Filialen in Solingen,
Remscheid und im Umland dieser Stadte verflige sowie im Bergischen Land mit mehreren
Lieferfahrzeugen Waren an Kunden liefere. Zudem verfiige sie liber einen deutschlandweiten
(genaugenommen weltweiten) Internetauftritt, in dem sie stets auf Angebote und neue
Backkreationen verweist. Dazu gehoren auch ihre beriihmten ,Goldbaren-Brote”, namlich
goldgelbe Hefebrote in Barenform. Diese seien ein Verkaufsschlager in ihren Filialen in
Solingen und Remscheid und im bergischen Land weithin bekannt. Damit genielRen sie
Markenschutz gemafs § 4 Nr. 2 MarkenG. Weiterhin fihrt die Widersprechende noch an, dass
die jungere Marke missbrauchlich angemeldet worden sei und damit das Schutzhindernis bzw.
der Loschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gegeben sei. Die Marke sei angemeldet
worden, um den guten Ruf der Widersprechenden und die Bekanntheit ihrer ,Goldbaren-

Brote” auszunutzen und die Widersprechende aus dem Markt zu drangen.
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Die Widersprechende beantragte, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des

Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Formblatt vom 22. Juli 2024, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
26. Juli 2024, wurde die Eintragung des Rechtsiibergangs der angegriffenen Marke auf die
GoldenBar GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach beantragt, die von der Gesellschafterin der
,Die Backerei UG (haftungsbeschrankt)” zwischenzeitlich gegriindet wurde. Die

Umschreibung im Markenregister erfolgte am 10. September 2024.

Die Inhaberin der jiingeren Marke beantragte, den Widerspruch zuriickzuweisen und der
Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die
Widersprechende habe gegen die ihr aufzuerlegenden Sorgfaltspflichten verstofRen, da sie
trotz ersichtlich fehlender Verwechslungsgefahr Widerspruch eingelegt habe und dieser

zudem auch nicht statthaft sei.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
15. November 2024 wurden der Widerspruch und die jeweiligen Kostenantrage der

Beteiligten zurlickgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 14. Januar 2025 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingelegten Beschwerde. Zur Begriindung hat sie ausgefiihrt, dass sie
berechtigt sei, aus ihrem Unternehmenskennzeichen gegen die Widerspruchsmarke
vorzugehen und eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Zudem seien offensichtlich boswillig
angemeldete Marken nicht einzutragen und missten im Falle ihrer Registrierung von Amts
wegen geloscht werden. Dies gelte auch im vorliegenden Fall, in dem die
rechtsmissbrauchlichen Handlungen der Anmelderin bzw. der Inhaberin der angegriffenen
Marke eindeutig dargelegt worden seien. Vorliegend habe die Widersprechende bewusst das
kostengiinstigere Widerspruchsverfahren und nicht das Loschungsverfahren gewahlt.
Ausfihrungen zur Boswilligkeit seien auch im Widerspruchsverfahren maBgeblich, da
aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes die Markenstelle rechtsmissbrauchlich
angemeldete Marken nicht im Register verbleiben lassen kdnne. Gemal § 50 Abs. 3 MarkenG

konne die Eintragung einer Marke von Amts wegen fiir nichtig erklart werden. Nach § 50 Abs.
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3 Nr. 1 MarkenG werde zwar auf das Nichtigkeitsverfahren abgestellt, jedoch heilRe dies nicht

zwingend, dass es sich ausschlieBlich um ein Loéschungsverfahren handeln musse.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Widersprechende vorliegend die Nichtigkeit der
Eintragung der Marke zum Ziel gehabt habe und es sich somit auch um ein
Nichtigkeitsverfahren handele, miisse § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet werden. Die
Rlickzahlung der Beschwerdegebiihr sei angezeigt, da die Markenstelle ihrer amtlichen
Handlungspflicht nicht nachgekommen sei und damit Anlass zur Erhebung der Beschwerde

gegeben habe.

Die Widersprechende beantragt, den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 30 des Deutschen
Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit der Widerspruch und ihr Antrag auf
Kostenauferlegung zuriickgewiesen worden sind, die Eintragung der Marke aufgrund des
Widerspruchs zu l6schen, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen und die Riickzahlung der Beschwerdegeblihr anzuordnen. Weiterhin weist sie
darauf hin, dass sie vorsorglich gegen die jlingere Marke einen Antrag auf Léschung nach § 50
Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestellt hat und beantragt weiterhin
hilfsweise, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis im parallelen L6schungsverfahren eine

Entscheidung tber die Loschung der jlingeren Marke getroffen wurde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zuriickzuweisen und der

Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie nimmt dabei im Wesentlichen auf die Ausfiihrungen in dem Beschluss der Markenstelle

Bezug und macht sich die Begriindung sowie das Ergebnis zu eigen.

Wie wird das Bundespatentgericht entscheiden? Nehmen Sie zu allen Fragen, ggf. mittels

eines Hilfsgutachtens, Stellung.
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