BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 44/14 Verkiindet am
22. September 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2013 011 761

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mindliche Verhandlung vom 22. September 2016 unter Mitwirkung
des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und
Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

CERAPLUS S

ist am 15. Januar 2013 angemeldet und am 10. Juli 2013 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt geflhrte Register eingetragen worden fur die Waren und

Dienstleistungen der

.Klasse 5: Abformmassen fur otoplastische und orthopéadische
Zwecke; Abdruckmassen flir zahnarztliche Zwecke;

Klasse 35: GrofRhandelsdienstleistung in dem Bereich: Waren

des Gesundheitssektors®.



Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. August 2013 verdoffentlicht wurde, ist
Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 21. Januar 2005 ange-
meldeten und am 1. August 2005 eingetragenen Marke 305 03 005

CERA

die fur die Waren der

.Klasse 5: Porzellan fur Zahnprothesen, Edelmetalllegierungen
fur zahnarztliche Zwecke, Zahnfullmittel, ausgenommen Abdruck-

massen"

Schutz genielit.

Mit Beschluss vom 29. September 2014 hat die Markenstelle fur Klasse 5 den Wi-
derspruch zurickgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisi-

onsmarken zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benut-
zung der Widerspruchsmarke zunachst ,gemaR § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG* be-

stritten.

Die Widersprechende hat hierauf eine eidesstattliche Versicherung vom
8. Juni 2015, in der u. a. die Umsétze von mit der Marke CERA gekennzeichneten
Edelmetalllegierungen in der Bundesrepublik Deutschland fir den Zeitraum der

Kalenderjahre 2007 bis 2014 dargelegt werden, nebst Anlagen vorgelegt.



Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Markeninhaberin ,klargestellt®, dass der
Nichtbenutzungseinwand geméafR § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz2 MarkenG als erho-
ben gilt.

Die Widersprechende beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse5 vom
29. September 2014 aufzuheben und die Loschung der angegrif-
fenen Marke 30 2013 011 761 CERAPLUS S wegen des Wider-

spruchs aus der Marke 305 03 005 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widerspre-
chende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung
die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht
hat, 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im
Ergebnis zu Recht zuriickgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke, die zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung der angegriffenen Marke (9. August 2013) bereits seit
mehr als funf Jahren eingetragen war, in zulassiger Weise gemafld § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG bestritten.



Die Nichtbenutzungseinrede wurde von der Markeninhaberin auch bis zur Ent-
scheidung durch den Senat vollumfanglich aufrecht erhalten. Insbesondere hat die
Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht - nach Eingang der
Benutzungsunterlagen und mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 - anerkannt. Soweit
die Widersprechende argumentiert, die Markeninhaberin habe zuletzt nur noch
eine von der eingetragenen Form abweichende Benutzung der Widerspruchs-
marke (mit Zusatzen) beanstandet und damit zugleich ,indirekt* anerkannt, dass
die vorgelegten Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhalten-
den Benutzung grundsatzlich ausreichten, kann dem nicht beigetreten werden.
Dem steht bereits entgegen, dass auch der rechtliche Einwand der Veranderung
des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke von dem allgemeinen
Bestreiten im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG umfasst ist. Im Ubrigen hat
sich die Markeninhaberin sowohl mit Schriftsatz vom 23. Februar 2015, bei erst-
maliger Erhebung der Nichtbenutzungseinrede, als auch mit Schriftsatz vom
21. Juli 2016 eindeutig dahingehend erklart, dass die Einrede der Nichtbenutzung
gemal 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben wird und bleibt.

Soweit die Markeninhaberin dartber hinaus mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016
.Klargestellt® hat, dass der Nichtbenutzungseinwand gemaR 8§ 43 Abs. 1 Satz 1
und Satz 2 MarkenG als erhoben gelte, kommt es auf diese (grundséatzlich zulas-
sige, vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 43 Rn. 36) Ausdehnung der
Einrede mangelnder Benutzung auch auf den Benutzungszeitraum des 8§ 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG vorliegend nicht streitentscheidend an.

2. Im Hinblick auf das somit wirksame Bestreiten kénnen bei der Entscheidung
Uber den Widerspruch nur diejenigen Waren berucksichtigt werden, fir die von der
Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke fur
den Benutzungszeitraum des 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft gemacht wor-
den ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die
Benutzung ihrer Marke fur den Zeitraum innerhalb der letzten finf Jahre vor der

Veroffentlichung der Eintragung der jingeren Marke glaubhaft zu machen, somit
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fur den Zeitraum vom 9. August 2008 bis 9. August 2013. Dies ist ihr nicht gelun-
gen. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 mit den beigefiig-
ten Anlagen enthaltenen Angaben sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau
fur diesen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft

zu machen.

a) Zwar hat die Widersprechende mit der eidesstattlichen Versicherung die in
Deutschland erzielten Jahresumsatze (von 1,3 bis maximal 2,8 Millionen Euro) fur
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Edelmetalllegierungen fur die Ka-
lenderjahre 2007 bis 2014 (und damit auch fur den Benutzungszeitraum gemaf
8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) glaubhaft gemacht.

b) Dies alleine reicht indes fir eine Glaubhaftmachung im Sinne von § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG nicht aus. Denn uber die Darlegung der Umsétze hinaus ist im-
mer auch die Glaubhaftmachung einer funktionsgemaflen Benutzung der Marke
im relevanten Benutzungszeitraum erforderlich, d. h. die Marke muss grundsatz-
lich eine (qualifizierte) Beziehung zu den relevanten Waren aufweisen (vgl.
m. w. N. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 26 Rn. 35; Hacker, Markenrecht, a. a. O.,
S. 137 Rn. 343). Entscheidend ist dabei, ob die angesprochenen Verkehrskreise
in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware
aus einem bestimmten Unternehmen sehen kdnnen (EuGH GRUR 2003, 425,
Nr. 38 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150,
Nr. 9-11 - NORMA; GRUR 2011, 623, Nr. 23 - Peek & Cloppenburg Il). Dies muss
unter Berucksichtigung der jeweils branchentblichen Gepflogenheiten und der Art
der verwendeten Marke (Hersteller-, Handels- oder Dienstleistungsmarke) festge-
stellt werden, wobei es auf die Sicht des jeweils angesprochenen verstandigen

Durchschnittsverbrauchers ankommt (Strébele/Hacker, a. a. O., 8 26 Rn. 35).

Soweit es um die rechtserhaltende Benutzung einer fir Waren eingetragenen
Marke geht, ist dabei regelméRig die Verwendung der Marke auf der Ware oder

ihrer Verpackung oder Umhillung erforderlich (Hacker, Markenrecht, a. a. O.,



Rn. 346). Die Benutzung auf Geschaftspapieren, Preisetiketten, Transportbehalt-
nissen, in Katalogen oder am Geschéftslokal reicht im Allgemeinen nicht aus, da
solche Kennzeichnungen im Verkehr lediglich als Hinweis auf das Unternehmen
als solches, also als bloRRe firmenmaRige Benutzung gelten (vgl. m. w. N. Hacker,
Markenrecht, a. a. O., S. 137, Rn. 346). Letztlich ist als Mal3stab stets der Grund-
satz heranzuziehen, dass nur ein der verkehrsublichen wirtschaftlichen Betatigung
entsprechendes Handeln eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, als solches
aber auch immer fir die Anerkennung als Benutzung ausreicht (EuGH
GRUR 2003, 425, Nr. 38-43 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 1995, 347, 340 - TET-
RASIL; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; GRUR 2002, 1072, 1073 - SYLT-Kuh;
GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2008, 616, Nr. 10 - AKZENTA).

In verfahrensrechtlicher Hinsicht kommt als Mittel der Glaubhaftmachung (§ 43
Abs. 1 Satz 1 MarkenG) auch insoweit die eidesstattliche Versicherung (8 294
Abs. 1 ZPO) in Betracht, aus der allerdings im Hinblick auf die geforderte Glaub-
haftmachung einer qualifizierten Warenbeziehung zweifelsfrei erkennbar sein
muss, in welcher konkreten Form die Marke in den relevanten Zeitraumen benutzt
worden ist. Dies macht in der Regel die Bezugnahme auf Anlagen wie Produktab-
bildungen, Verpackungsmuster oder ahnliches erforderlich, wobei sich die Datie-
rung dieser Unterlagen aus den Anlagen selbst oder aus der eidesstattlichen Ver-

sicherung ergeben muss (Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 141 f., Rn. 360).

c) Nach Malgabe dieses rechtlichen Hintergrundes hat die Widersprechende
eine funktionsgemalle Benutzung der Widerspruchsmarke fir den Benutzungs-
zeitraum des 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (9. August 2008 bis 9. August 2013)
nicht glaubhaft gemacht, im Einzelnen:

aa) Die Widersprechende hat zur funktionsgeméf3en Benutzung der Marke
vorgetragen, die von ihr hergestellten Edelmetalllegierungen seien in Beuteln ver-
packt worden, denen Legierungskarten (mit der Widerspruchsmarke) beigefugt

worden seien. Zur Glaubhaftmachung ist hierzu in der eidesstattlichen Versiche-
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rung vom 8. Juni 2015 ausgefihrt, es seien ,als Anlage® [zur eidesstattlichen Ver-
sicherung] ,Legierungskarten beigeftigt, die den einzelnen verkauften Legierungen
beigefligt werden®. Der Anlage 3 seien Legierungskarten aus dem Jahr 2013 und
der Anlage 4 Legierungskarten aus dem Jahre 2014 zu entnehmen. Entspre-
chende Legierungskarten wirden fir die CERA-Edelmetalllegierungen benutzt,
Jeweils seit dem darauf angegebenen Datum bis zum nachsten Revisionsdatum®.
Mit den ,entsprechenden®, mit der Marke CERA gekennzeichneten Legierungen
seien in der Bundesrepublik Deutschland die bereits erwahnten Jahresumséatze

erzielt worden.

bb) Ausgehend von diesem Inhalt der eidesstattlichen Versicherung kann
dahinstehen, ob die geltend gemachte Verwendungsform (Beigabe von mit dem
Markenzeichen bedruckten ,Legierungskarten“ in die Beutel mit der Ware) als
rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden kann. Denn samtliche in der ei-
desstattlichen Versicherung in Bezug genommenen und dieser als Anlage beige-
fugten Legierungskarten datieren auf3erhalb des mal3geblichen Benutzungszeit-
raums (9. August 2008 bis 9. August 2013), so dass bereits aus diesem Grunde
eine rechtserhaltende Benutzung gemal} § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht glaub-

haft gemacht ist.

Dies ist fur die in Bezug genommene Anlage 4 offensichtlich, bei der es sich aus-
schlie3lich um Legierungskarten aus dem Jahr 2014 handelt.

Aber auch die als Anlage 3 zur eidesstattlichen Versicherung beigefligten Legie-
rungskarten, welche jeweils das Revisionsdatum August 2013 tragen (,Last revi-
sion: 08/2013%), sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb
des Zeitraums 9. August 2008 bis 9. August 2013 glaubhaft zu machen. Denn
soweit diese Legierungskarten auf den Monat August 2013 datieren, schliel3t dies
den Zeitraum bis zum 31. August 2013 ein. Es kann daher nicht ausgeschlossen

werden, dass diese Legierungskarten erst nach dem - hier entscheidungserhebli-
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chen - Datum des 9. August 2013 hergestellt und den Waren der Widersprechen-
den beigefligt worden sind.

cc) Soweit die Widersprechende dartiber hinaus weitere Legierungskarten zu
den Akten gereicht hat, sind diese bereits nicht Gegenstand der eidesstattlichen
Versicherung (und wurden auch nicht als Anlage zu dieser, sondern gesondert als
Anlage zum Schriftsatz vom 25. Juni 2015 vorgelegt). Uberdies datieren sie hin-
sichtlich des jeweiligen Revisionsdatums auf das Jahr 2007 (vgl. Bl. 64 bis 68
d. A.) bzw. auf Mai 2008 (BIl. 69 d. A.), so dass der Benutzungszeitraum gemaf
8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch insoweit nicht abgedeckt ist.

dd) Auch die weiteren Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung sind nicht
geeignet, eine funktionsgeméfRe Benutzung der Marke im mafigeblichen Benut-
zungszeitraum gemal § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen.

In der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 werden neben den Legie-
rungskarten (gemafd den Anlagen 3 und 4) auch die Anlagen 1 und 2 - als ,Daten-
blatter* mit den Zusammensetzungen der unterschiedlichen CERA-Legierungen -

in Bezug genommen.

Die Anlage 2 datiert jedoch aus dem Jahr 2014 und betrifft somit wiederum nicht
den Benutzungszeitraum gemal3 § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Die Anlage 1 (Prospekt bzw. ,Datenblatt” der Firma Elephant mit dem Titel ,Las-
sen Sie ihren Profit bluhen®) datiert zwar aus August 2009 und damit aus dem
mafigeblichen Benutzungszeitraum. Sie ist jedoch inhaltlich nicht zur Glaubhaft-
machung einer funktionsgemallen Benutzung der Widerspruchsmarke geeignet,
da die von der Widersprechenden vorgetragene und eidesstattlich versicherte Be-
nutzungsform (Vertrieb der CERA-Edelmetalllegierungen in Beuteln, unter Bei-
gabe von mit der Widerspruchsmarke bedruckten Legierungskarten) aus der An-

lage nicht ersichtlich wird (vgl. hierzu Strébele/Hacker, a. a. O., 8 26 Rn. 38, zur
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Glaubhaftmachung der qualifizierten Warenbeziehung in Katalogen und &hnlichen
Druckerzeugnissen). Soweit in der Anlage mdglicherweise eine weitere Benut-
zungsform durch die Firma Elephant (Eingravierung des Markenzeichens CERA
nebst Zusatzen auf den Edelmetalllegierungen in Gul3- bzw. Barrenform) ange-
deutet ist, ist diese nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung bzw.
weicht diese von der eidesstattlich versicherten Benutzungsform ab.

ee) Eine Glaubhaftmachung der funktionsgeméafRen Benutzung der Marke im
malf3geblichen Benutzungszeitraum gemall 8 43 Abs.1 Satz 1 MarkenG kann
schlie3lich auch nicht unter Beriicksichtigung der Argumentation der Widerspre-

chenden in der mundlichen Verhandlung vor dem Senat angenommen werden.

Der Verfahrensbevollmachtigte der Widersprechenden hat hier sinngemaf vorge-
tragen, die zu den Akten gereichten (alteren) Legierungskarten seien in Zusam-
menhang mit der Anlage 1 aus dem Jahr 2009 zu sehen. Zudem sei in der eides-
stattlichen Versicherung glaubhaft gemacht worden sei, dass entsprechende Le-
gierungskarten fur die CERA-Edelmetalllegierungen benutzt werden, ,jeweils seit
dem darauf angegebenen Datum bis zum nachsten Revisionsdatum®. Zu einem
neuen Revisionsdatum auf den Legierungskarten komme es indes nur dann, wenn
sich an der Zusammensetzung der Edelmetalllegierungen etwas andere. Die Ge-
samtschau der zu den Akten gereichten Legierungskarten aus den Jahren 2007
und 2008 mit der Anlage 1 aus 2009 belege aber, dass in diesem Zeitraum je-
denfalls hinsichtlich der beiden (in Anlage 1 ersichtlichen) Legierungen CERA E
und CERA Au keine Veranderung in der Zusammensetzung stattgefunden habe,
so dass in diesem Zeitraum auch keine Revision der entsprechenden Legierungs-
karten durchgefuhrt worden sein kénne. Damit sei zugleich, unter Bertcksichti-
gung der dargelegten Formulierung in der eidesstattlichen Versicherung, glaubhaft
gemacht, dass die Legierungskarten aus 2007 und 2008 kontinuierlich bis in das
Jahr 2009 (und damit in den Benutzungszeitraum gemal 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-

kenG hinein) benutzt worden seien.
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Diese Argumentation gentigt den Anforderungen an eine Glaubhaftmachung der
funktionsgemalen Benutzung gemal 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bereits deshalb
nicht, weil es an einer Erklarung in der eidesstattlichen Versicherung dahingehend
fehlt, dass die alteren Legierungskarten aus 2007 und Mai 2008 tatsachlich bis
zum nachsten Revisionsdatum verwendet wurden. Denn wie dargelegt sind die
alteren Legierungskarten aus den Jahren 2007/2008 nicht Gegenstand der eides-
stattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015; diese bezieht sich nach ihrer eindeuti-
gen Formulierung ausschlie3lich auf diejenigen Legierungskarten, die mit der ei-
desstattlichen Versicherung vorgelegt wurden (namlich die Anlagen 3 und 4 mit
den Revisionsdaten August 2013 bzw. 2014), was sich wohl auch daraus erklart,
dass die eidesstattlich Versichernde eine Angestellte der Beschwerdefuhrerin ist,
wahrend der Vertrieb der Edelmetalllegierungen bis 2010 durch das Schwester-

unternehmen Elephant Dental erfolgte.

Lediglich erganzend weist der Senat darauf hin, dass der Vortrag des Verfahrens-
bevollméachtigten der Widersprechenden schon im Ausgangspunkt nicht mit der
Aktenlage Ubereinstimmt. So weisen beispielsweise die jeweiligen Legierungs-
karten betreffend CERA Star - zunachst mit dem Revisionsdatum ,may 2008
sowie sodann mit dem neueren Revisionsdatum ,08/2013“ - auch nach erfolgter
Revision weiterhin Ubereinstimmende Zusammensetzungen auf (,Au=42,0,
Pd=15,0; Ag=32,9; In=10,0; Rest Ir, Zn“, vgl. sowohl Bl. 69 als auch BIl. 81 d. A.),
so dass bereits die Grundpramisse der Widersprechenden, wonach ein neues Re-
visionsdatum immer eine Veranderung in der Zusammensetzung der Edelmetall-

legierungen voraussetze, erheblichen Zweifeln unterliegt.

d) Damit sind die in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 mit den
beigefligten Anlagen enthaltenen Angaben auch in ithrer Gesamtschau nicht ge-
eignet, fir den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veroffentlichung der
Eintragung der jungeren Marke eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchs-

marke glaubhaft zu machen.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/o0e/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

-12 -

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch

sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften Gber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Merzbach Meiser

Pr



