BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 165/00 Verkindet am
17. Oktober 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die angemeldete Marke A 42 936/10 Wz

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 17. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens
beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden sowie ihr Antrag auf

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr werden zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 23. Mai 1987 ua fir die Waren
"wissenschaftliche Apparate und Instrumente als Laborgerate fur
medizinische Zwecke, optische Wage-, Mel3- und Kontrollapparate
und —instrumente als Laborgerate fur medizinische Zwecke;"
angemeldete und am 30. September 1987 bekanntgemachte Wortmarke

ANDOS

ist — beschrankt auf die oben genannten Waren — Widerspruch erhoben worden,

aus der fur die Waren



"MeRapparate und -instrumente fir Laborzwecke, namlich Inpe-
danz- und Frequenzmel3gerate, Spektralanalysegerate und Oszil-
loskope, optische Wéageapparate; Apparate und Instrumente fir
die Starkstromtechnik, namlich fir die Regelung und Steuerung,
sowie fur die Schwachstromtechnik, namlich fiur die Regelungs-
technik; Unterhaltungsgerate als Zusatzgerate fur einen Fernseher
und elektrische und elektronische Baugruppen fir vorgenannte
Gerate; samtliche vorgenannten Waren mit Ausnahme von Uhren
und solcher Gerate fur automatische meterologische Mef3- und

Beobachtungsstationen”

seit dem 20. Mai 1988 eingetragenen Wortmarke 1 122 312

AMOS.

Die Anmelderin hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und die Widerspre-

chende daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Markenstelle hat diese Unterlagen nicht als zur Glaubhaftmachung der Benut-
zung ausreichend angesehen und den Widerspruch zuriickgewiesen. Die bloR3e
Vorlage von Prospekten und Rechnungen sei keine Glaubhaftmachung im
Rechtssinne, inshesondere fehle es an einer eidesstattlichen Versicherung als

Mittel zur Beteuerung der Richtigkeit dieser Angaben.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde rugt die Widersprechende, daf3 der an-
gefochtene Beschlu3 gegen den Vertrauensgrundsatz versto3e, denn die Mar-
kenstelle hatte die Widersprechende auf die vermeintlich fehlenden Mittel zur
Glaubhaftmachung vorab hinweisen missen, damit diese rechtzeitig und nicht nur
wie nunmehr im Beschwerdeverfahren ergadnzt und nachgereicht werden kénnten.
Was schliellich die beiderseitigen Kennzeichnungen betreffe, liege angesichts der

Produktnéahe der jeweiligen Waren und der groRRen Ubereinstimmungen der Mar-



ken in klanglicher wie schriftbildlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr auf der
Hand.

Die Widersprechende beantragt,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Ruck-
zahlung der Beschwerdegebiihr.

Die Anmelderin hat um Entscheidung nach Aktenlage gebeten und ist ebenso wie
die Widersprechende ihrer schriftsatzlichen Ankindigung folgend im Termin nicht

erschienen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist schon deshalb unbegriindet,
weil auch nach Auffassung des Senats keine rechtserhaltende Benutzung der Wi-
derspruchsmarke nach § 26 MarkenG festgestellt werden kann und sich somit die

Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichnungen nicht mehr stellt.

Nachdem die Anmelderin in zuldssiger Weise die Benutzung der Widerspruchs-
marke bestritten hat, ware es Aufgabe der Widersprechenden gewesen glaubhaft
zu machen, dal3 im malgeblichen Zeitraum nach 8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG
(Oktober 1996 bis Oktober 2001) die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt
worden ist. Das ist nicht geschehen, wobei die Markenstelle zu Recht darauf ab-
gestellt hat, dal3 es bereits an den nach § 294 ZPO zwingend erforderlichen Mit-
teln zur Glaubhaftmachung gefehlt habe. Zwar hat die Widersprechende im Be-
schwerdeverfahren ihr Vorbringen nunmehr entsprechend durch Vorlage einer
eidesstattlichen Versicherung erganzt, die indes im Zusammenwirken mit den Ub-
rigen eingereichten Benutzungsnachweisen nach wie vor nicht den Anforderungen

fur die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung gentigt. So muf}



sich aus den eingereichten Unterlagen schlissig ergeben, in welcher Form, wel-
chem Zeitraum und in welchem Umfang die Benutzung der Marke fur die einge-
tragenen Waren erfolgt ist. Diese Erfordernisse missen insgesamt erfullt sein,
woran es vorliegend bereits deshalb mangelt, weil ein unmittelbarer Bezug zwi-
schen der Ware und der Marke anhand der Unterlagen nicht erkennbar ist. An
diesem Erfordernis des unmittelbaren Warenbezugs ist auch unter Geltung von
8§ 26 MarkenG festzuhalten (vergl BGH GRUR 1996, 267 — Aqua), so dass in der
bloRen isolierten Wiedergabe der Marke in Preislisten, Katalogen oder techni-
schen Informationsblattern regelmafRlig dann keine funktionsgemafle Benutzung
der Marke im Rechtssinne gesehen wird, wenn eine Anbringung auf der Ware
technisch moglich und branchenublich ist. Dal3 und ggf aus welchem Grund eine
Verwendung der Marke auf der Ware vorliegend ausscheidet, hat weder die Wi-
dersprechende vorgetragen, noch ist das von der Natur der mit der Wider-
spruchsmarke unter Schutz gestellten Waren anzunehmen. Soweit in der im Be-
schwerdeverfahren nachgereichten eidesstattlichen Versicherung dargelegt wird,
die Widersprechende vertreibe unter der Bezeichnung "AMOS" ein "Mel3datener-
fassungs- und -verarbeitungssystem, Netzwerksynthese-Systeme" sowie "Moni-
tore und Prozessorkarten" findet sich fur diese Behauptung in den weiter vorge-
legten Benutzungsunterlagen keine Bestatigung fir die erforderliche unmittelbare
Verbindung von Ware und Marke. Dal3 die Anbringung der Marke auf der Ware
bzw ihrer Verpackung aber bei Soft- und Hardwareprodukten géngige Praxis ist,
weild der Senat aus eigener Anschauung als Teil des beteiligten Verkehrs. Was
die vertriebenen Mel3datensysteme und die Netzwerksynthesesysteme Dbetrifft,
kann nach den Feststellungen des Senats nichts anderes gelten. Darliberhinaus
stellt sich in diesem Zusammenhang aber ohnehin die Frage, ob es sich dabei
Uberhaupt um Herstellung bzw Vertrieb von Waren gemal} den Angaben im Wa-
renverzeichnis der Widerspruchsmarke handelt oder ob bei der Tatigkeit der Wi-
dersprechenden nicht eine den individuellen Bedurfnissen der jeweiligen Abneh-
mer angepaldte Dienstleistung im Vordergrund steht, was im Ubrigen bereits der

Begriff "System" nahelegen wirde. Jedenfalls fehlt es nach den ins Verfahren ein-



gebrachten Unterlagen auch insoweit am Nachweis einer Wiedergabe der Marke

an den innerhalb des Systems eingesetzten Mel3apparaten und -instrumenten.

Folglich war der Widerspruch bereits wegen fehlender Glaubhaftmachung der
rechtserhaltenden Benutzung zurtickzuweisen, da eine funktionsgeméaf3e Benut-

zung der Marke an der Ware nicht dargetan wurde.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden bestand fur den Senat — ebenso wie
fur die Markenstelle im Verfahren vor dem Amt — keine Veranlassung, diese auf
Mangel der eingereichten Benutzungsunterlagen hinzuweisen bzw auf deren Er-
ganzung hinzuwirken. Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende
Beibringunsgrundsatz lafdt es nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflich-
tung zum Vortrag hinzuweisen. Zwar besteht auch im Widerspruchsverfahren eine
Hinweispflicht des Gerichts entsprechend § 139 ZPO, sie findet aber dort ihre
Grenze, wo ein solcher Hinweis zum einen eine Selbstverstandlichkeit darstellt
und zum anderen die Stellung einer Partei starkt und gleichzeitig die der anderen
schwacht. Im dbrigen hatte aber im Rahmen der vom Senat anberaumten mundli-
chen Verhandlung die Mdglichkeit bestanden, zu Fragen einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke erschopfend Stellung zu nehmen, bzw den
Vortrag entsprechend zu erganzen. Dieser Mdglichkeit haben sich die Beteiligten

jedoch durch die Nichtteilnahme an der mindlichen Verhandlung begeben.

Im Ergebnis hat daher die Markenstelle zu Recht den Widerspruch aus der
Marke 1 122 312 mangels rechtserhaltender Benutzung zurtickgewiesen. Folglich

hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg.

Eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr (8§ 71 Abs 3 MarkenG) kommt nicht in
Betracht; da keine besonderen Umstande vorliegen, die es unbillig erscheinen
lassen, die Beschwerdegebiuhr einzubehalten. Es gibt entgegen der Ansicht der
Widersprechenden keinen Grundsatz, wonach das Patentamt vor Erlal3 eines Be-

schlusses zu erkennen geben mul3, dal3 es den Widerspruch wegen nicht ausrei-



chender Glaubhaftmachung der Benutzung zuriickweisen will. DalR im Rahmen
der Nichtbenutzungseinrede fiur die Glaubhaftmachung der Benutzung im Ver-
gleich zum Vollbeweis nach der ZPO ein geringeres Mal3 an Wahrscheinlichkeit
genugt, hat nichts damit zu tun, daf3 sich die Widersprechende zu den Vorausset-
zungen einer rechtserhaltenden Benutzung von sich aus und vollstandig erklaren
mul3, will sie nicht Gefahr laufen, im Widerspruchsverfahren zu unterliegen. Folg-
lich kann eine von der Widersprechenden behauptete Verletzung des Vertrauens-
grundsatzes im Zusammenhang mit dem Erlal3 des angefochtenen Beschlusses,
der die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigen wirde, nicht angenom-

men werden.

Nach allem war die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen, ohne

daf® Anla3 zur Kostenauferlegung (8 71 Abs 1 MarkenG) bestand.

Stoppel Grabrucker Martens
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