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Tenor
' Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass der Senat die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Zuriickweisung ihrer
Berufung im Beschlussverfahren nach § 522 Abs. 2 ZPO als erflllt ansieht.

? Einer etwa beabsichtigten Stellungnahme dazu wird bis 24.03.2022 entgegengesehen.

Griinde
° Das Landgericht hat der von den Klagerinnen erhobenen Loschungsklage wegen Verfalls (8855, 49 MarkenG) zu
Recht stattgegeben.

‘1.

° Wahrend des Rechtsstreits ist das im Streitfall mafl3gebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (BGBI. 2018 | 2357) mit Wirkung vom 14.01.2019 novelliert worden. Daraus folgt
jedoch keine fiir die in Entscheidung in vorliegender Sache mafRgebliche Anderung der Rechtslage: Der in § 49 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG normierte Verfallsgrund hat sich nicht geédndert; 88 49 Abs. 1 und 26 MarkenG a.F. sind unverandert
anzuwenden, weil die Klage am 22.02.2017 erhoben worden ist (§ 253 Abs. 1 ZPO) und damit vor dem nach der
Ubergangsvorschrift des § 158 Abs. 6 MarkenG n.F. maRgeblichen 14.01.2019.

¢ 2.

" Die von der Beklagten innegehaltene deutsche Wortmarke Flip-Flop (39745377) ist hinsichtlich samtlicher Waren, fur
welche sie eingetragen ist, wegen Verfalls [6schungsreif, § 49 MarkenG.

¢ Fur die Warengruppe "Schuhwaren" ergibt sich dies nach dem Ergebnis der im ersten Rechtszug mit sachverstandiger
Hilfe durchgefihrten Verkehrsbefragung aus dem Absinken der Marke zur mittlerweile gebrauchlichen
Gattungsbezeichnung fir Zehentrennersandalen (849 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), fur alle Ubrigen Waren wegen
Nichtbenutzung der Marke geman § 49 Abs. 1 MarkenG a.F.

¢ a) Die Angriffe der Berufung, in den Verkehrsbefragungen hatte nicht danach gefragt werden diirfen, ob Flip Flops im
Rahmen von "Schuhwaren” zur Gattungsbezeichnung geworden seien, sondern im Rahmen von
"Zehentrennersandalen” bzw. von "Schuhmode", greifen nicht durch. Es ist nicht ersichtlich, dass die von der Beklagten
gewunschte andere Formulierung der Fragestellung zu einem héheren Zuordnungsgrad hatte fiihren kénnen. Die von
der Beklagten erwartete - letztendlich hypothetische - Kausalitéat erscheint somit bereits nicht schliissig. Hinzu kommt,
dass die streitgegenstandliche Marke in das Markenregister gerade fur "Schuhwaren" eingetragen ist - es ist nicht
ersichtlich, aus welchen Grinden hiervon in den Verkehrsbefragungen héatte abgewichen werden mussen.

" b) Die in Auswertung der demoskopischen Verkehrsbefragungen ermittelten Quoten rechtfertigen es zudem auch der
Hohe nach, von einem Absinken der streitgegensténdlichen Wortmarke zur gebréuchlichen Warenbezeichnung
auszugehen, und zwar hinsichtlich beider befragter Verkehrskreise (Verbraucher und Handler). Dabei wéare es nach der
Kornspitz-Entscheidung des Gerichtshofs der Europadischen Union bereits ausreichend gewesen, wenn auch nur in
einem der beteiligten Verkehrskreise eine entsprechende Quote vorzufinden gewesen ware (Urteil v. 06.03.2014, C-
409/12, Rn. 29).

Hilfsweise sei angemerkt, dass das Zeichen Flip-Flop ein deutliches lautmalerisches Element enthalt. Dieses fihrt zu
einer Schwachung der Kennzeichnungskraft der Marke, da es zum einen beschreibenden (lautmalerischen) Charakter
hat (namlich des beim Tragen von Zehentrennersandalen typischerweise zu hérenden Klanges) und zum anderen fir
die gesamte Gattung der Zehentrennersandalen im Sinne eines Ublichen Klanges charakteristisch ist.
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c) Die von der Beklagten im zweiten Rechtszug weiterhin ins Feld geflhrte angebliche Befangenheit des
Sachverstandigen ... kann mit der Berufung nicht mehr geriigt werden, weil hierliber rechtskréftig in erster Instanz
entschieden ist. Die Anfechtung eines Urteils mit der Begriindung, ein - wie hier - dem Urteil vorangegangener und die
Frage der Ablehnung des Sachverstandigen rechtskraftig klarender Beschluss sei unrichtig, ist nach § 406 Abs. 5 ZPO
ausgeschlossen. Der Grund hierfur liegt darin, dass der Gesetzgeber die Frage, ob ein Ablehnungsgrund gegen einen
Sachverstandigen vorliegt, rasch und endgiiltig bereinigt sehen will und zu diesem Zweck ein besonderes Verfahren mit
einer selbstandigen Anfechtbarkeit der Entscheidung (8 406 Abs. 2 und 5 ZPO) erdffnet hat. Der Gesetzeszweck wirde
vereitelt, wenn die Befangenheitsriige nicht der aufgezeigten Beschrankung unterlage (OLG Hamm, r+s 2022, 120
m.w.N.; Kontusch, NJ 2022, 49, 52).

° d) Fur samtliche weiteren Warengruppen resultiert der Verfall der Marke aus deren Nichtbenutzung, 849 Abs. 1

MarkenG a.F.. Die fur eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. 8 26 MarkenG a.F. darlegungs- und beweisbelastete
Beklagte (BGH, Urteil vom 14.01.2021, | ZR 40/20, GRUR 2021, 736) hat - auch nicht nach Veroffentlichung der
vorbezeichneten hdochstrichterlichen Entscheidung, mit welcher der Bundesgerichtshof unter Aufgabe friherer
Rechtsprechung die primare Darlegungs- und Beweislast dem beklagten Markeninhaber zugewiesen hat - keinen in
Einzelheiten aufgegliederten Sachvortrag gehalten, welcher auf eine ernsthafte ununterbrochene Benutzung der
streitgegenstandlichen Marke fiir Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in
Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schlauche
(nicht aus Metall);, Bekleidungsstticke, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28
enthalten oder Christbaumschmuck schliel3en liel3e.

Die Meinung der Berufung, der bereits mit der Klage geltend gemachte Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke
kénne von den Klagerinnen im Berufungsverfahren nicht weiter verfolgt werden, weil das Erstgericht sein Urteil darauf
nicht gestuitzt und allein die Beklagte Rechtsmittel eingelegt habe, trifft nicht zu. Vielmehr wirkt der Prozessvortrag einer
obsiegenden Klagepartei aus der ersten Instanz, so sie ihn nicht ausdrtcklich fallen lasst, ohne weiteres fir den zweiten
Rechtszug fort und ist deshalb bei der Entscheidung des Berufungsgerichts zu beriicksichtigen.

° Der Senat weist vorsorglich darauf hin, dass die Riicknahme der Berufung vor Erlass einer Entscheidung nach &22

Abs. 2 ZPO gemall KV 1222 Anlage 1 zu 8 3 Abs. 2 GKG kostenrechtlich privilegiert ist; statt 4 fallen nur 2
Gerichtsgebuhren an.
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