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betreffend die Marke 30 2014 003 507

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 12. Marz 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen
beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtiickgewiesen.

Grinde

Die am 22. Mai 2014 angemeldete Wort-Bildmarke

UNITE+

istam 14. November 2014 unter der Nummer 30 2014 003 507 fir die nachfolgen-
den Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

gefuhrte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 41:

Schulungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT);

Klasse 42:
Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung von Internetseiten; Aktualisie-
rung [Update] von Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie

(IT); Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Beratung zur



Gestaltung von Webseiten; Computerhard- und Softwareberatung; Computersystem-
analysen; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistun-
gen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren;
digitale Bildbearbeitung [Grafikerdienstleistungen]; EDV-Beratung; elektronische
Datensicherung; elektronische Datenspeicherung; Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen fiir die Daten-
verarbeitung; Ferniiberwachung von Computersystemen; Installation und Wartung
von Software; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Serveradmi-
nistration; Server-Hosting; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netz-
werkzugriffen; Software as a Service [SaaS]; technische Benutzer- und Rechtever-
waltung in Computernetzwerken; technisches Projektmanagement im EDV Bereich;

Wartung von Computersoftware; Wiederherstellung von Computerdaten.

Gegen die Eintragung dieser am 19. Dezember 2014 veroffentlichten Marke hat die
Beschwerdefiihrerin als Inhaberin der seit dem 27. November 2013 fir die nachfol-

genden Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Compact Disks (Ton, Bild); Computerbetriebs-
programme (gespeichert); Computer-Programme (gespeichert); Computer-Pro-
gramme (herunterladbar); ComputerSoftware (gespeichert); Disketten; Elektronische
Publikationen (herunterladbar);

Klasse 16:
Broschiren; Diagramme; grafische Darstellungen; Kataloge; Lehr- und Unterrichts-

mittel (ausgenommen Apparate); Verdffentlichungen (Schriften);

Klasse 35:

Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskinfte in Geschaftsangelegenheiten;
Beratung bei der Organisation und Fuhrung von Unternehmen; Beratungsdienste in
Fragen der Geschaftsfiihrung; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateienverwaltung

mittels Computer; Entwicklung von Nutzungskonzepten fir Immobilien in betriebswirt-



schaftlicher Hinsicht (Facility Management); Ermittlungen in Geschéftsangelegenhei-
ten; Erstellen von Abrechnungen; Erstellen von Statistiken; Erstellung von betriebs-
wirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Aus-
kinften in Handels- und Geschaftsangelegenheiten; Herausgabe von Statistiken;
Hilfe bei der Fihrung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in
Geschaftsangelegenheiten; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen
Netzen; Nachforschungen in Geschaftsangelegenheiten; Organisationsberatung in
Geschéftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektma-
nagement im EDV Bereich; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Planung und
Uberwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Pla-
nungen (Hilfe) bei der Geschaftsfihrung; Systematisierung von Daten in Computer-
datenbanken; Unternehmensberatung; Wertermittlungen in Geschaftsangelegenhei-

ten; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 42:

Aktualisierung von Computer-Software; EDV- Beratung; Entwicklung von Nutzungs-
konzepten in technischer Hinsicht (Facility Management); Entwicklungsdienste und
Recherchedienste bezuglich neuer Produkte (fur Dritte); Implementierung von EDV-
Programmen in Netzwerken; technische Beratung; technische Projektplanungen;

technisches Projektmanagement im EDV-Bereich

unter der Nummer 010 839 793 eingetragenen Unionsmarke

Unity

mit beim Deutschen Patent- und Markenamt am 16. Marz 2015 eingegangenen

Schreiben Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2017 hat die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts durch einen Beamten des hdoheren Dienstes die Gefahr
von Verwechslungen nach 88 125b Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch zuriickgewiesen.



Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der alteren Marke auszu-
gehen. Die Vergleichsdienstleistungen seien hinsichtlich der Beratungsdienstleis-
tungen zum Teil identisch und im Ubrigen auch hinsichtlich der haufig von IT-
Beratern ebenso angebotenen IT-Schulungen zueinander &hnlich. Aber selbst bei
identischen Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke wirden die Vergleichszeichen den danach erforderlichen deut-
lichen Abstand in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht noch einhal-
ten. Denn die Zeichen seien in ihrem malgeblichen Gesamteindruck so unter-
schiedlich, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ausgeschlossen sei. Sie
wirden sich schriftbildlich schon hinreichend durch die unterschiedlichen Endbuch-
staben ,E“ und ,y* unterscheiden. Auch kdénne das in blauer Farbe gehaltene Plus-
Symbol der angegriffenen Marke, das in der alteren Marke keine Entsprechung
finde, im bildlichen Gesamteindruck nicht vernachlassigt werden. Insoweit sei es
nicht zulassig, nur den Wortbestandteil der angegriffenen Marke herauszugreifen
und einem isolierten schriftbildlichen Vergleich zu unterziehen. Auch klanglich seien
noch hinreichende Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen gegeben. Es
wirden sich englischsprachige Markenwdrter gegeniiberstehen, die angesichts der
einschlagigen Branche der Informationstechnik auch fur die deutschsprachigen Ver-
braucher englisch ausgesprochen wirden. Insoweit wirden sich in klanglicher Hin-
sicht die angegriffene Marke ,Ju-neit* und die altere Marke ,Ju-ni-ti“ gegeniberste-
hen, wobei die jingere Marke zweisilbig und die altere Marke dreisilbig sei und sich
deren klangtragende Vokalfolgen ,u-ei* bei der jingeren und ,u-i-i“ bei der alteren
Unionswiderspruchsmarke nahezu vollstdndig unterscheiden wirden. Die einzige
Ubereinstimmung bestehe in dem ersten Vokal der Vergleichszeichen. Zudem sei
nicht vollig ausgeschlossen, dass der angesprochene Verkehr das in der angegrif-
fenen jungeren Marke vorhandene Pluszeichen mit wiedergebe, nachdem es sich
direkt an das Markenwort anschlie3e. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei
nicht gegeben, nachdem der angegriffenen Marke die Bedeutung von ,vereinigen,

verbinden, zusammenschlieBen“ zukomme, wahrend die altere Marke mit ,Einheit,



Einheitlichkeit” und ,Eintracht“ zu Gbersetzen sei. Ebenso wenig gebe es Anhalts-
punkte fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des

gedanklichen Inverbindungbringens.

Die von Seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungs-
einrede sei derzeit nicht zulassig, nachdem die Benutzungsschonfrist der seit dem
27. November 2013 eingetragenen Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen sei.
Auch sei der von Seiten der Markeninhaberin erhobene Einwand, wonach die
Widerspruchsmarke eine unzuldssige Wiederholungsmarke sei, die sofort dem
Benutzungszwang unterliege, im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren, das
als summarisches Verfahren auf die Erledigung einer Vielzahl von Fallen ausgerich-

tet sei, ausgeschlossen.

Gegen die Zurtckweisung ihres Widerspruchs wendet sich die Widersprechende
mit ihrer Beschwerde. Sie betont zunachst, dass es sich bei der Widerspruchsmarke
nicht um eine Wiederholungsmarke handele und sie daher auch nicht einem sofor-
tigen Benutzungszwang unterliege.

Auf die von der Inhaberin der jingeren Marke mit Schriftsatz vom 28. Novem-
ber 2018 erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende verschie-
dene Unterlagen vorgelegt, u.a. exemplarische Rechnungen, Ausziige aus Jahres-
berichten, eine Kopie des Online-Auftritts und Screenshots des You-Tube Kanals
sowie mit Schriftsatz vom 11. Marz 2020 eine per Telefax an das Gericht Gbermit-
telte eidesstattlichen Versicherung eines Vorstandsmitglieds der Widersprechen-
den, die die Benutzung der Unionswiderspruchsmarke fir ,u.a. die Dienstleistungen
EDV-Beratung, technische Beratung, technische Projektplanung und technisches
Projektmanagement im EDV-Bereich in Zusammenhang von Beratungsdienstleis-
tungen fur ihre Kunden® im Zeitraum 2015 bis heute nachweisen soll.

Weiter tragt die Widersprechende vor, dass die Dienstleistungen der Klasse 42, flr
die eine rechtserhaltende Benutzung vor allem nachgewiesen worden sei, identisch
seien mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, weil sie wortgleich im Ver-

zeichnis der angegriffenen Marke vorhanden seien, sich unter einen Oberbegriff



(Aktualisieren von Software) subsumieren lie3en oder von diesem umfasst seien.
Im Ubrigen bestiunde eine hohe Ahnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der
Klasse 42 der Widerspruchsmarke und denen der Klasse 41 als konkurrierende
oder einander ergdnzende Dienstleistungen. Die Abnehmer der Waren bzw. der
Dienstleistungen seien die Durchschnittsverbraucher sowie die Fachkreise, bei
denen von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der
Dienstleistungen auszugehen sei. Damit seien hohe Anforderungen an den Abstand
der Zeichen zu stellen, die vorliegend nicht eingehalten seien. Schriftbildlich sowie
klanglich seien in erster Linie die jeweiligen Wortbestandteile ,Unity* und ,Unite®
miteinander zu vergleichen, da der Wortbestandteil auch bei kombinierten Wort-/
Bildmarken den Charakter einer Marke dominiere und die kirzeste Bezeichnungs-
madglichkeit darstelle. Bei dem schriftbildlichen Vergleich stiinden sich die Zeichen
UNITY und UNITE gegentber, die in vier von insgesamt funf Buchstaben identisch
seien und sich allein in den jeweiligen Endbuchstaben, dem ,Y* bei der jingeren
Marke und dem ,E“ bei der alteren Marke unterschieden, die in ihren jeweiligen
Konturen aber dhnlich seien. Auch klanglich sei eine ausreichende Ahnlichkeit vor-
handen. Dabei wirden sich die Zeichen ,UNITE PLUS" und ,UNITY* gegenuber-
stehen. Da die jingere Marke aus zwei klanglichen Bestandteilen bestehe, die in
keinem grammatikalischen Zusammenhang zueinanderstinden, sondern vonei-
nander losgeldst seien, sei von einer klanglichen Wiedergabe des Bestandteils
,UNITE" als ,JU-NI-TI* auszugehen, wie dies etwa bei ,united” der Fall sei. Aufgrund
der Schreibweise in Grol3buchstaben wiirde der Verkehr die jingere Bezeichnung
nicht als Verb, sondern als Substantiv ansehen, so dass er zu einer Wiedergabe als
~JU-NI-TI-PLUS" komme. Nachdem Wortanfange in der Regel starker beachtet wiir-
den, Wortendungen seltener Verwechslungen verhinderten und zudem das
,+- Symbol“ als Hinweis auf einen Vorteil, einen Vorzug, also ein ,Mehr“ vom Ubli-
chen verwendet und verstanden werde, sei davon auszugehen, dass dieses, sofern
es uberhaupt in Erinnerung bleibe, lediglich als anpreisendes, werbegrafisches Ele-
ment entsprechend vernachlassigt werde. Damit wirden sich die klangidentischen
Zeichen ,JU-NI-TI* und ,JU-NI-TI* gegentberstehen. GleichermalRen seien begriff-
liche Verwechslungen der Zeichen zu beflrchten, nachdem der angesprochene



Verkehr in den englischen Wortern Ubereinstimmend das Substantiv ,UNIT*im Sinn
von ,Einheit* erkenne und verstehe und sich mithin die Begriffe ,Einheit* und ,Mehr

Einheit* gegenlberstinden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent und Mar-
kenamts vom 29. Juni 2017 in der Hauptsache aufzuheben und wegen des
Widerspruchs aus der Unionsmarke 010 839 793 die Loschung der angegrif-
fenen Marke 30 2014 003 507 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Sie hatte zunachst mit Schriftsatz vom 25. Januar 2018 die Aussetzung des
Beschwerdeverfahrens beantragt mit dem Hinweis darauf, dass gegen die Wider-
spruchsmarke ein Loschungsverfahren beim EUIPO wegen Bosglaubigkeit anhan-
gig sei. Es handle sich um eine Wiederholungsanmeldung zur Umgehung bzw. Ver-
meidung der Verfallserklarung angesichts der fehlenden Benutzung der Marke und

es sei zu erwarten, dass die Widerspruchsmarke geléscht werde.

Zu der Frage der Verwechslungsgefahr der Zeichen schlief3t sich die Markeninha-
berin den im angefochtenen Beschluss der Markenstelle des DPMA vom
29. Juni 2017 getroffenen Feststellungen hinsichtlich der Identitat und Ahnlichkeit
der Dienstleistungen an. Sie macht zudem eine aul3erst geringe Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke geltend. Denn die Bezeichnung ,Unity“ werde im IT-
Bereich umfangreich verwendet. Es handle sich einmal um den Namen einer Pro-
grammiersprache, um die Bezeichnung eines Spiele-Engine (= Laufzeit- und Ent-

wicklungsumgebung fiir Spiele) und um die Benennung einer Desktop-Umgebung
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fur Linux-Betriebssysteme. Zum anderen wirden zahlreiche Unternehmen das Mar-
kenwort als Marke oder geschaftliche Bezeichnung benutzen. Im Zusammenhang
mit den Dienstleistungen der Klasse 42 sei somit in mehrfacher Hinsicht eine
beschreibende Bedeutung vorhanden, so dass von einer nur geringen originéren
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Aber selbst bei
Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marken halte die ange-
griffene Marke einen noch ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein.
Schriftbildlich sorge die Abweichung in dem jeweils letzten Buchstaben ,y* bzw. ,E*
sowie dem Pluszeichen, das in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde,
fur einen ausreichenden Abstand. Beim klanglichen Vergleich der Zeichen wirden
sich die Bezeichnungen ,JU-NI-TI* und der als ,JU-NEIT* ausgesprochene Wortbe-
standteil begegnen oder, soweit das Pluszeichen mitgesprochen werde, ,JU-NEIT-
PLAS*, wodurch insbesondere aufgrund der Unterschiede in der Vokalfolge eine
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Insoweit seien die Behauptungen der
Widersprechenden nicht nachvollziehbar, wonach der Verkehr das Wort ,UNITE"
ebenfalls ,JU-NI-TY" aussprache. In begrifflicher Hinsicht hatten die Wérter ,unity*
und ,unite* verschiedene Bedeutungen. Anders als die Widersprechende meine,
habe der Verkehr keinen Anlass, das ihm bekannte Verb ,unite* auf den Bestandtell

,UNIT“ zu verkirzen und mit dem Begriff ,UNITY" gleichzusetzen.

Mit dem Schriftsatz vom 28. November 2018 hat die Markeninhaberin die Einrede

der mangelnden Benutzung der Unionswiderspruchsmarke erhoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, auf die Schriftsdtze der Beteiligten, das Protokoll der miundlichen Ver-

handlung und den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.
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Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Es kann dahingestellt bleiben, ob zwischen den Vergleichszeichen nach der Regis-
terlage eine Verwechslungsgefahr nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 88 42 Abs. 2 Nr. 1,
125b Nr. 1 MarkenG besteht. Nach der Registerlage dirfte die Verwechslungsge-
fahr eher zu bejahen sein.

Die Widersprechende hat auf die in zulassiger Weise gemald 88 125 b Nr. 4, 43
Abs. 1 Satz1l und Satz 2 MarkenG aF erhobene Nichtbenutzungseinrede eine
rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mal3-
geblichen Benutzungszeitraum nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Mangels
berticksichtigungsfahiger Waren oder Dienstleistungen auf Seiten der Wider-
spruchsmarke nach 8 125b Nr. 4 MarkenG, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG (aF) fur
diesen Zeitraum konnte der Widerspruch — unabhéangig von der Frage der Ver-
wechslungsgefahr nach der Registerlage — keinen Erfolg haben, so dass die

Beschwerde der Widersprechenden zurtickzuweisen war.

Da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden war, ist 8§ 43 Abs. 1
MarkenG in der bis einschlief3lich 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden,
§ 158 Abs. 5 MarkenG.

Die mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 28. November 2018 gemafl} § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchs-
marke ist zulédssig. Die Markeninhaberin hatte bereits mit Schriftsatz vom
22. Juni 2015 im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA die Einrede der Nichtbe-
nutzung der Unionswiderspruchsmarke erhoben mit dem Hinweis darauf, dass es
sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wiederholungseintragung der identischen
friheren Gemeinschaftsmarke ,Unity* (UM 005 191 432) handele, die drei Tage
nach Ablauf der Benutzungsschonfrist dieser friiheren Eintragung vorgenommen

wurde und daher sofort dem Benutzungszwang unterliege. Die Frage, ob die damals
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erhobene Benutzungseinrede aus den von der Markeninhaberin vorgebrachten
Grunden bereits zulassig war, kann im Beschwerdeverfahren dahingestellt bleiben,
nachdem jedenfalls die am 28. November 2018 erhobene Einrede nach 88 43
Abs. 1 Satz 2, 125b Nr. 4 MarkenG (aF) zulassig ist. Denn die Unionswiderspruchs-
marke war zu diesem Zeitpunkt bereits seit funf Jahren eingetragen, namlich seit
dem 27. November 2013. Demnach hat die Widersprechende die rechtserhaltende
Benutzung der Gemeinschaftsmarke innerhalb der letzten funf Jahre vor der Ent-
scheidung tber den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also in der Zeit vom
12. Méarz 2015 bis zum 12. Méarz 2020 gemald 88 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG i.V.m. Art. 15 UMV glaubhaft zu machen.

Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG malf3geblichen Zeitraum unterliegt abweichend von dem das patentamtli-
che und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersu-
chungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz und Verhandlungsgrundsatz (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8 43 Rn. 5, 66). Bei der Glaubhaft-
machung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche
Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widersprechende die volle Ver-
antwortung fur eine vollstandige Glaubhaftmachung tragt (Strobele/Hacker/
Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 43 Rn. 60 und 61). Glaubhaftmachung gemal § 43
Abs. 1 MarkenG (a.F.) i. V. m. § 294 ZPO verlangt insoweit zwar keine volle
Beweisfiihrung, sondern es genlgt eine geringere, lediglich Gberwiegende Wahr-
scheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl.,
8 294 Rn. 1; Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8 43 Rn. 54 ff.). Die
Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstande der Benutzung ihrer Marke,
insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in den maf3geblichen Benutzungszeit-
raumen darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Unions-
marke, wenn sie in tblicher und sinnvoller Weise fir die Waren und Dienstleistun-
gen, fur die sie eingetragen wurde, in der Union verwendet wird, um fur diese einen
Absatzmarkt zu erschlielRen oder zu sichern, wobei die Félle ausgeschlossen sind,

in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begriindeten


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=43
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=43&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=294
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Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand samtlicher Tatsa-
chen und Umstande zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der
Marke in Geschaftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehdren vor allem Dauer und
Intensitat der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425
Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2014,
662 Rn. 12 - Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 - VOODOO).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen reichen weder jeweils flr
sich betrachtet noch in der notwendigen Gesamtbetrachtung fur die Glaubhaftma-
chung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fur die geschuitz-
ten Waren der Klasse 9 oder fur die eingetragenen Dienstleistungen aus. Denn
insoweit ist nicht ausreichend belegt, wie und konkret flir welche Waren oder Dienst-
leistungen in welchem Umfang eine tatséchliche geschaftliche Verwendung stattge-
funden hat. Die Widersprechende hat Rechnungen, Jahresberichte, Kopien der
Online-Auftritte, Screen-Shots des You-Tube Kanals und schlie3lich auch eine
eidesstattliche Versicherung vorgelegt. Den Unterlagen kénnen zwar gewisse
Anhaltspunkte fur eine Benutzung der Widerspruchsmarke entnommen werden, es
bleibt aber unklar fir welche konkreten Dienstleistungen welche konkreten Umsatze
im Zusammenhang mit der Verwendung der Marke erzielt wurden. Die eingereich-
ten Rechnungen 1 bis 12 (BI. 135 bis 146 der Akte) enthalten ,Unity AG" als Angabe
im Adressfeld, weisen aber ansonsten keinen Bezug zu der Verwendung der Marke
,2unity“ auf. Eine markenmaRige Verwendung der Widerspruchsmarke Unity lasst
sich lediglich den Rechnungen 13 bis 17 mit jeweils auf der rechten Seite ange-
brachtem Zeichen ,UNITY Consulting & Innovation®, die alle vom 28. Februar 2019
datieren, entnehmen. Darin sind zwar Angaben zu den erbrachten Leistungen ent-
halten, doch fehlen die erforderlichen Informationen der Widersprechenden dazu,
welche konkreten von der Unionswiderspruchsmarke geschutzten Dienstleistungen
davon umfasst sind. Es ist nicht Aufgabe des Senats, die schlagwortartigen Begriffe
der Rechnungen bestimmten Waren oder Dienstleistungen des umfangreichen Ver-
zeichnisses der Widersprechenden konkret zuzuordnen, zumal eine solche Einord-

nung nicht ohne weiteres und auch nicht klar und eindeutig erfolgen kann. Auch die


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2003&s=425&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2003&s=425&z=GRUR&rn=38
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&s=582&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&z=GRUR&sx=584
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&s=582&z=GRUR&rn=70
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2014&s=662&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2014&s=662&z=GRUR&rn=12
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2013&s=925&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2013&s=925&z=GRUR&rn=38
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am 11. Marz 2020 per Telefax an das Bundespatentgericht Ubermittelte eidesstatt-
liche Versicherung eines Vorstandsmitglieds der Widersprechenden fuhrt nicht zu
einer ausreichend glaubhaft gemachten Benutzung der darin genannten Dienstleis-
tungen ... u.a. EDV-Beratung, technische Beratung, technische Projektplanung
und technisches Projektmanagement im EDV Bereich in Zusammenhang von
Beratungsdienstleistungen®. Die eidesstattliche Versicherung ist zwar in der Regel
das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel hinsichtlich Umfang, Zeitraum und Ort der
bestrittenen Benutzung. Allerdings muss diese hinreichend konkrete und unmiss-
verstandliche Angaben enthalten und darf sich nicht auf vage Feststellungen und
Behauptungen beschranken. Das ist vorliegend aber bereits deshalb der Fall, well
anstelle der konkreten Ausfuihrung fur welche Waren/Dienstleistungen die Wider-
spruchsmarke in welchem Umfang benutzt worden ist, angegeben wird, dass die
Unionsmarke ,unter anderem fir die Dienstleistungen ..."“ benutzt wird. Das Wort-
geflge "unter anderem"” impliziert, dass die im Zuge der Aussage angefihrte Auf-
zahlung nicht vollstandig ist.

Auch wenn in der eidesstattlichen Versicherung weiter aufgefihrt ist, dass die
Widersprechende im relevanten Zeitraum mit ,Beratungsdienstleistungen® in
Deutschland und damit in einem fir die gesamte Union angesichts der Grof3e durch-
aus ausreichend relevanten Gebiet nicht unerhebliche Umséatze erzielt hat, lasst
sich dieser nicht zweifelsfrei entnehmen, welche konkreten Produkte (Organisati-
onsberatung der Klasse 35?, EDV- Beratung der Klasse 427?) in welchem Absatz-
gebiet welche Umséatze zuzuordnen sind, also mit welchen Dienstleistungen bzw.
Dienstleistungsgruppen im dort angegebenen Zeitraum (2015 bis 2020) die genann-
ten Umsatze erzielt wurden, worauf es jedoch entscheidend ankommt.

Den weiteren eingereichten Unterlagen ist ein Hinweis auf den Umfang der Benut-

zung Uberhaupt nicht zu entnehmen.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erst
im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 28. November 2018 (Bl. 104 d.A.) wirk-
sam erhoben hatte, oblag es der Widersprechenden die rechterhaltende Benutzung

ihrer Marke im Beschwerdeverfahren glaubhaft zu machen.
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Vor der mundlichen Verhandlung bestand fir den Senat keine Veranlassung im
Rahmen eines Ladungszusatzes auf die Unzulanglichkeiten der Glaubhaftmachung
gemal 8§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 139 ZPO hinzuweisen, zumal diese
offensichtlich waren. Angesichts der Neutralitatspflicht des Gerichts hat die Aufkla-
rungspflicht dort ihre Grenze, wo Hinweise unmittelbar die Starkung der prozes-
sualen Position einer Beteiligten und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwa-
chung der Stellung der anderen Beteiligten nach sich ziehen wirden (vgl. Strébele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 43 Rn. 68 m.w.N.).

Die Mangel der Unterlagen hat die Widersprechende offensichtlich auch selbst
erkannt. Eine eidesstattliche Versicherung als Gibliches Glaubhaftmachungsmittel in
Bezug auf die Art und den Umfang der Benutzung hat sie erst einen Tag vor der
mindlichen Verhandlung mit dem Telefax vom 11. Méarz 2020 vorgelegt. Im Rah-
men der mundlichen Verhandlung war dann auch die Frage der Glaubhaftmachung
der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke Gegenstand des Vor-

trags und der Erérterung der Sach- und Rechtslage.

Der Widerspruch aus der Unionsmarke 010 839 793 war nach alledem mangels
ausreichender Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke nach 8 125b Nr. 4 MarkenG, 8 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurilickzu-

weisen.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte daher im Ergebnis keinen Erfolg

haben und war zurtickzuweisen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss konnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2.  beidem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt warr,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen



