BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 29/16 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:141021B28Wpat29.16.0



betreffend die eingetragene Marke DE 30 2012 012 744

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 14. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schodel und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde und der Kostenantrag der Widersprechenden

werden zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 1. Februar 2012 angemeldete Wortmarke DE 30 2012 012 744

INJEX

istam 11. Juni 2012 fir nachfolgende Waren der Klasse 10 in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt gefuihrte Markenregister eingetragen worden:

Nadelloses Injektionssystem, medizinische Apparate und
Instrumente, nadellose é&rztliche Arzneiverabreichungssysteme,
namlich nadellose Injektionsapparate, nadellose Einwegampullen,
angepasste Abkoch- und Tragebehaltnisse fir nadellose
Injektionsapparate, angepasste Verbindungselemente fur die
Ubertragung von Flissigkeiten und Zubehor dafiir, soweit diese

Waren in Klasse 10 enthalten sind.



Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 13. Juli 2012 vero6ffentlicht worden ist,

hat die Beschwerdefuihrerin aus nachfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Wortmarke DE 398 27 581

INJEKT

Sie istam 16. Mai 1998 angemeldet und am 5. Mai 2000 in das Markenregister des
Deutschen Patent- und Markenamts fir die Waren der Klasse 10

,Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Instrumente,

Apparate und Gerate®

eingetragen worden.

2. Wortmarke IR 772 712

INJEKT

Der Widerspruch stitzt sich auf den am 10. August 2011 nachgemeldeten

Unionsanteil, der fur folgende Waren der Klasse 10 eingetragen ist:

“Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus

and utensils”.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2012 hat die damalige Inhaberin der
angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarken undifferenziert

bestritten.



Die Markenstelle fur Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 13. Januar 2016 die Widerspriche zurtckgewiesen und weder
Kosten auferlegt, noch ihre Erstattung angeordnet. Es kénne zu Gunsten der
Widersprechenden von der Registerlage und folglich von der Identitdt der
beiderseitigen Waren ausgegangen werden, da die von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren unter die im Verzeichnis der Widerspruchsmarken
enthaltenen Oberbegriffe fielen. Die von Hause aus bestehende weit
unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durch die
von der Beschwerdefuhrerin vorgelegten Unterlagen zur Verkehrsbekanntheit
allenfalls soweit erhoht, dass von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
ausgegangen werden kénne. lhr Schutzumfang beschréanke sich dennoch auf ihre
Eigenpragung, da sie lediglich geringflgig von der glatt beschreibenden Angabe
Jinject* abwichen. Die jeweiligen Abwandlungen der beiderseitigen Marken wirden
jedoch nicht Ubereinstimmen oder sich &hneln. Aus diesem Grunde scheide eine
Léschung der Eintragung der jungeren Marke gemafld 8 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3

MarkenG aus.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, die sie damit begriindet,
dass die Waren der angegriffenen Marke von den fir die Widerspruchsmarken
eingetragenen Waren umfasst seien und somit Warenidentitat bestehe. Auch seien
die beiderseitigen Marken hochgradig ahnlich, da auch die abweichenden
Schlusskonsonanten ,X* und ,KT* klanglich nahezu identisch seien. Die Anlehnung
an den englischen Begriff ,inject” sei nicht maf3geblich. Zu ihm wiesen die Waren
.,medizinische Apparate und Instrumente, nadellose Einwegampullen, angepasste
Verbindungselemente fur die Ubertragung von Flissigkeiten und Zubehor dafir,
soweit diese Waren in Klasse 10 enthalten sind“ der jingeren Marke keinerlei
beschreibenden Bezug auf. Zudem sei das Phantasiewort ,INJEKT® eine
ungewohnliche Kurzform von ,Injektion“, dessen Schlusssilbe ,JEKT" von anderen
deutschen Begriffen wie u. a. ,Objekt” entliehen sei. Unabhangig davon wirden die
Vergleichsmarken ,INJEKS* und ,INJEKT" ausgesprochen, so dass sie in

insgesamt  funf Buchstaben dbereinstimmen wirden. Der auf Grund



Verkehrsbekanntheit bestehende erweiterte Schutzumfang der
Widerspruchsmarken sei nicht ausreichend von der Markenstelle gewurdigt worden.
Durch die bisher eingereichten Benutzungsunterlagen sei zudem die
rechtserhaltende Benutzung der Marke LINJEKT® fur Einmal-Spritzen in
Deutschland glaubhaft gemacht worden. Diese intensive Benutzung habe dazu
gefuhrt, dass eine etwaige von Hause aus bestehende Kennzeichnungsschwache
zwischenzeitlich geheilt worden und zumindest von einem durchschnittlichen

Schutzumfang der Widerspruchsmarken fiir Spritzen auszugehen sei.

Die Beschwerdegegnerin vertritt dagegen den Standpunkt, dass keine
Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegentber stehenden Marken bestehe.
Die Widerspruchsmarken seien nicht, schon gar nicht fir alle Waren benutzt, die
unter die im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe der Klasse 10 fielen. Falls
die Benutzung der &lteren Marken fur ,zweiteilige Einmalspritzen* anzuerkennen
ware, so seien die zu vergleichenden Waren nicht mehr identisch, da nadellose
Injektionssysteme erhebliche Unterschiede zu Spritzen mit Nadeln aufwiesen.
Ohnehin kénnten die eingereichten Benutzungsunterlagen eine rechtserhaltende
Benutzung nicht belegen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von
Hause aus gering, da sie sich an die beschreibende Angabe ,inject” anlehne. Bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer erhéhten Aufmerksamkeit
der angesprochenen Arzte und Krankenhduser auszugehen. Eine erhohte
Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken sei zu verneinen, da sie nicht
nachgewiesen worden sei. Auch bezdgen sich die bisherigen Aussagen zur
Verkehrsbekanntheit nicht auf die malgeblichen Zeitpunkte der Prioritat der
jungeren Marke und der Entscheidung Uber die Widerspriiche. Des Weiteren seien
die beiderseitigen Marken weder schriftbildlich noch klanglich oder begrifflich
ahnlich, da die abweichenden Buchstaben ,X“ und ,KT* ausreichend unterschiedlich
seien. Zudem wirden sie nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht.
Schlie3lich seien die Voraussetzungen des 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht erfiillt,
da die Widerspruchsmarken nicht die dafur erforderliche Verkehrsbekanntheit und

Ahnlichkeit zur jingeren Marke aufweisen wiirden.



Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 26. Juni 2018 erneut die
Benutzung beider Widerspruchsmarken undifferenziert fur beide in § 43 Abs. 1

Satze 1 und 2 MarkenG genannten Benutzungszeitraume bestritten.

Mit auf der mundlichen Verhandlung am 4. Oktober 2018 beruhendem Beschluss,
an Verkindungs Statt zugestellt am 1. Marz 2019, hat der 28. Senat die
Beschwerde der Widersprechenden zurtickgewiesen und die Rechtsbeschwerde
zugelassen. Zur Begrindung hat er ausgefuhrt, spatestens mit Schriftsatz vom 26.
Juni 2018 habe die Markeninhaberin die Benutzung beider Widerspruchsmarken
undifferenziert bestritten, die jedoch seitens der Widersprechenden fir ,zweiteilige
Einmalspritzen“ glaubhaft gemacht worden sei. Diese fielen unter die eingetragenen
Waren der Widerspruchsmarken und stiinden zu den Waren der angegriffenen
Marke in einem Identitats- bzw. durchschnittlichen Ahnlichkeitsverhaltnis. Von
Hause aus wiesen die é&lteren Marken eine unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft auf, die aufgrund Benutzung allerdings gesteigert und somit
insgesamt als durchschnittlich zu bewerten sei. Zwischen den Vergleichsmarken
bestehe allenfalls eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche
Ahnlichkeit, so dass eine Verwechslungsgefahr gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
zu verneinen sei. Mangels aussagekraftiger Belege zur Bekanntheit der alteren
Marken kdnne die Widersprechende ihr Loschungsbegehren auch nicht auf 8 9 Abs.
1 Nr. 3 MarkenG stltzen.

Auf die seitens der Widersprechenden eingelegte, vom Senat zugelassene
Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 6. Februar 2020
(I ZB 21/19) den Beschluss des Senats aufgehoben und die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurtickverwiesen. Zur Begrundung hat er ausgefiuihrt, dass bei der Prifung der
Markenahnlichkeit beschreibende Bestandteile nicht vornherein aus der
Betrachtung ausgeschlossen werden durften. Vielmehr seien die Vergleichsmarken
jeweils als Ganzes zu betrachten. Ausgehend von dem Verstandnis des

mal3geblichen Verkehrskreises der medizinischen Fachkrafte in Krankenhausern



und Artzpraxen hatte geprift werden muissen, wie das jeweilige Gesamtzeichen
klanglich, bildlich und inhaltlich wahrgenommen werde. Der Schutzumfang von
Marken oder deren Bestandteilen, die an einen die Waren oder Dienstleistungen
beschreibenden Begriff angelehnt seien und nur dadurch Unterscheidungskraft
erlangt hatten, weil sie von dem Begriff nur geringfligig abwichen, sei eng zu
bemessen. Einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren
Begulnstigung schwacher Marken kénne durch ein auf diese Schutzhindernisse
gestiitztes Nichtigkeitsverfahren begegnet werden. Im vorliegenden Fall diirfe nicht
unbericksichtigt bleiben, dass die Vergleichsmarken in schriftbildlicher und
klanglicher Hinsicht bis auf die Schlusskonsonanten identisch seien. Bei Letzteren
falle zudem der gemeinsame K-Laut auf, da der Buchstabe ,X" der jingeren Marke
wie ,KS" ausgesprochen werde und sich folglich den Endkonsonanten ,KT* der
alteren Marken klanglich anndhere. Zudem lehnten sich die zu betrachtenden
Marken an die beschreibenden Begriffe ,inject* und ,Injektion an, so dass auch eine

begriffliche Ahnlichkeit zu bejahen sei.

Die Beschwerdefiuihrerin ist unter Bezugnahme auf die Ausfihrungen des
Bundesgerichtshofs im Beschluss vom 6. Februar 2020 der Ansicht, den
Widerspriche sei stattzugeben. Zudem hatte die Beschwerdegegnerin nach Erhalt
der BGH-Entscheidung auf ihre Marke verzichten kénnen, da ihre Erfolgsaussichten
danach ,gleich Null* gewesen waren, weshalb ihr die Verfahrenskosten

aufzuerlegen seien. Die Beschwerdefiihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 10 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 13. Januar 2016 aufzuheben, die Léschung der
Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2012 012 744 auf Grund der
Widerspriche aus den Marken DE 398 27 581 und IR 772 712
anzuordnen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.



Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde und den Kostenantrag der Beschwerdeflhrerin

zurickzuweisen.

Sie ist der Sichtweise des Bundesgerichtshofs entgegen getreten und halt daran
fest, dass zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr

bestehe.

Im Ubrigen wird auf den Inhalt der Akten und die erwahnten, inzwischen

ergangenen Beschllisse Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zuldssige Beschwerde
bleibt ebenso wie der Kostenantrag der Beschwerdefiihrerin in der Sache ohne
Erfolg.

1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne
von 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG i. V. m. 842 Abs. 2 Nr.1 MarkenG in der bis
einschliellich 13. Januar 2019 geltenden Fassung (= MarkenG a. F.) i. V. m. § 158
Abs. 3 MarkenG, 8§ 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 2 UMV, so dass die
Widerspruche aus den Marken DE 398 27 581 und IR 772 712 gemal} 8 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG, § 125b Satz 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 2 UMV zu Recht

zurtickgewiesen wurden.


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=DS5S6xd36A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE004904360/format/xsl/part/S?oi=DS5S6xd36A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE013402360/format/xsl/part/S?oi=DS5S6xd36A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE005001360/format/xsl/part/S?oi=DS5S6xd36A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE005001360/format/xsl/part/S?oi=DS5S6xd36A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei
ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der Waren
oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der élteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. — Bimbo ./. HABM [BIMBO DOUGHNUTS /
DOGHNUTS]; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 — XXXLutz Marken GmbH ./. HABM
[Linea Natura Natur hat immer Stil / natura selection]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 —
Calvin Klein ./. HABM [CK CREACIONES KENNYA / CK Calvin Klein]; GRUR-
RR 2009, 356 Rn. 45 f. — Editions Albert René ./. HABM [MOBELIX / OBELIX]; BGH
GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9
— OXFORD / Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. — Medicon-Apotheke / MediCo
Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 — Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19
— BioGourmet m. w. N.). Darliber hinaus koénnen fir die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die
Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend
die zu erwartende  Aufmerksamkeit  und das zu erwartende
Differenzierungsvermogen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der
Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf
den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu
berticksichtigen sind (vgl. EUGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 — Barbara Becker ./.
HABM [Barbara Becker / BECKER ONLINE PRO / BECKER]; BGH GRUR 2013,
833 Rn. 30 — Culinaria / Villa Culinaria).


https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001201123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1q4s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE302792016&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_19
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a) Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat im
Widerspruchsverfahren spatestens mit Schriftsatz vom 26. Juni 2018 die
rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten. Demzufolge
richtet sich die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke DE 398
27 581 nach 88 43 Abs. 1 und 26 MarkenG a. F. i. V. m. 8§ 158 Abs. 5 MarkenG.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke IR 772 712
bestimmt sich ebenfalls nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F.. Denn eine internationale
Registrierung, in der die Européische Union benannt ist, hat gemaf3 Art. 189 Abs. 2
UMV vom Tage der nachtraglichen Benennung der Union gemaR Art. 3" Abs. 2
PMMA an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Unionsmarke, wenn
der Schutz nicht verweigert wurde. Da dies bei der Widerspruchsmarke IR 772 712
nicht der Fall ist, bestimmt sich die Glaubhaftmachung ihrer Benutzung nach 8§ 125b
Nr. 4 MarkenG. Allerdings erfahrt der darin fir anwendbar erklarte 8 43 Abs. 1
MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 5 MarkenG) dahingehend eine Anderung, dass sich die
Benutzung nicht nach 8§ 26 MarkenG, sondern nach Art. 18 UMV richtet.

In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden
nach 8 43 Abs. 1 Séatze 1 und 2 MarkenG a. F. (8 158 Abs. 5 MarkenG) zu sehen
(vgl. BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 — idw Informationsdienst Wissenschatft).

b) Damit hat die Widersprechende flr folgende Zeitrdume die Benutzung ihrer in

Rede stehenden Marken glaubhaft zu machen:

(1) Der erste mal3gebliche Zeitraum der Benutzung der Widerspruchsmarke DE 398
27 581 nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. erstreckt sich von Juli 2007 bis Juli
2012, da die Eintragung der angegriffenen Marke am 13. Juli 2012 vero6ffentlicht
worden ist und zu diesem Zeitpunkt die am 5. Mai 2000 registrierte Marke DE 398

27 581 bereits funf Jahre eingetragen war.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/w6x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Der zweite Benutzungszeitraum nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. umfasst die
Monate von Oktober 2016 bis Oktober 2021, da aufgrund der muindlichen
Verhandlung am 14. Oktober 2021 Uber die Widerspriiche seitens des Senats

erneut entschieden worden ist.

(2) Wie bereits in dem an Verkiindungs Statt am 1. Marz 2019 zugestellten
Beschluss ausgefuhrt worden ist, bestimmt sich der Beginn des Zeitraums der
Benutzung einer international registrierten Marke mit Benennung der Europaischen
Union nach Art. 203 UMV i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMV. Gemalf3 Art. 203 UMV wird
zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer
internationalen Registrierung mit Benennung der Europaischen Union ist, ernsthaft
in der Europaischen Union benutzt werden muss, das Datum der Eintragung gemalf
Art. 18 Abs. 1 UMV durch das Datum der Veroffentlichung gemaf Art. 190 Abs. 2
UMV ersetzt. Damit ist fir den Beginn der Benutzungsschonfrist nicht auf den in
8 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG genannten Zeitpunkt der
Eintragung, sondern auf den der zweiten Nachveroffentlichung gemafi Art. 190
Abs. 2 UMV abzustellen. Diese erfolgt, wenn das EUIPO entweder eine Mitteilung
der Schutzgewahrung ausgesprochen oder eine vorlaufige Schutzverweigerung
zurickgenommen hat (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 27.
Edition, Stand: 01.07.2021, Art. 203 UMV, Rn. 1).

Die Gewéahrung des Schutzes der Widerspruchsmarke IR 772 712 wurde nach
Ablauf der Widerspruchsfrist in der ,Gazette OMPI des marques internationales” Nr.
48/2012 am 20. Dezember 2012 veroffentlicht. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
der angegriffenen Marke am 13. Juli 2012 war die Schutzgewéahrung der
Widerspruchsmarke folglich noch nicht funf Jahre veroffentlicht, so dass die
Benutzungsschonfrist gemanR § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs.
5 MarkenG nicht abgelaufen war. Damit ist die Einrede gemanR 8§ 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG a. F. i. V. m. 8 158 Abs. 5 MarkenG unzul&ssig.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/w6x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Demgegeniber greift die Einrede gemal 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.i. V. m.
§ 158 Abs. 5 MarkenG durch, da zum Zeitpunkt der mindlichen Verhandlung (14.
Oktober 2021) die Veroffentlichung der Schutzgewahrung (20. Dezember 2012)
Uber funf Jahre zurticklag. Der entsprechende Benutzungszeitraum erstreckt sich
somit von Oktober 2016 bis Oktober 2021.

c) Die Benutzung der Widerspruchsmarken wurde zumindest fur den Zeitraum
Oktober 2016 bis Oktober 2021 nicht glaubhaft gemacht.

(1) Nach standiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn
sie entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet wird, d. h. die Ursprungsidentitat
der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen wurde, zu garantieren, um
fur diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieRen und zu
sichern (vgl. EuUGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 — Ansul / Ajax; BGH GRUR 2013, 725
Rn. 38 — Duff Beer). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur blo3en
Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die
formalen Voraussetzungen fur die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke
zu erfullen (vgl. EUGH GRUR 2013, 182 Rn, 29 — Leno Merken ./. Hagelkruis Beheer
[ONEL / OMEL]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 — Il Ponte Finanziaria ./. HABM
[BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 — ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15
— MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 — LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die
Félle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie
begrindeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist
anhand sémtlicher Tatsachen und Umstande zu beurteilen, durch die die
wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschaftsverkehr belegt werden kann.
Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Haufigkeit der Benutzung der
Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 — Il Ponte Finanziaria ./. HABM
[BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 — MIXI).


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307962010&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307962010&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dkc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE112950964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dkc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307962010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Im Beschwerdewiderspruchsverfahren beim Bundespatentgericht gilt beziglich der
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der
Beibringungsgrundsatz. Dies bedeutet, dass der darlegungspflichtige Inhaber der
Widerspruchsmarke die volle Verantwortung fur eine  vollstdndige
Glaubhaftmachung tragt und sich alle Mangel der Glaubhaftmachung(smittel)
zurechnen lassen muss. Dies gilt auch fir Angaben und Unterlagen, die zwar
gewisse Anhaltspunkte fur eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer
Unbestimmtheit oder Lickenhaftigkeit aber noch Zweifel bleiben, die ausschliellich
zu Lasten des Widersprechenden gehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.06.2018,
29 W (pat) 39/17 — KL/KL; Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.
Auflage, § 43, Rn. 65).

(2) Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die
Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung folgende Unterlagen

vorgelegt:

- Eidesstattliche Versicherung von Herrn L... in seiner Funktion als
Senior Vice President Global Marketing & Sales Hospital Care vom 16.05.2013,
die Umséatze mit Spritzen in der Bundesrepublik Deutschland, auf denen oder auf
deren Verpackung die Marke ,INJEKT* angebracht war, in den Jahren 2008 bis
2012 von ca. ... € jahrlich ausweist (Bl. 706 VA),

- mit ,Injekt® beschriftete Broschuren mit Spritzenabbildungen aus den Jahren
2008 bis 2012 (Bl. 708 bis 709 VA),

- Ubersicht zu Handelsformen von INJEKT-Einmal-Spritzen (Bl. 711 VA),
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- Eidesstattliche Versicherung von Herrn L... vom 31.01.2014, in
der zwischen ca. ... und ca. ... € liegende Nettoumsatze in den Jahren 2002
bis 2013 mit Spritzen in der Bundesrepublik Deutschland, die mit der Marke
INJEKT" gekennzeichnet waren, genannt werden sowie die Umsatzentwicklung
von 1973 bis 1998 dargestellt ist (Bl. 569 bis 571 VA),

- Auszlige aus Produktkatalogen (Bl. 572 VA: Katalog 1973/74, BIl. 577 VA:
Katalog 1979/80) und Broschuren (Bl. 578 und 579 VA: 1975, BI. 580 VA: 1993,
Bl. 582 VA: 1995, BIl. 585 VA: 01/2005, BIl. 623 und 626 VA: 05/2010, BIl. 592,
599 und 604 VA: 09/2011, BIl. 593 und 598 VA: 11/2012, BIl. 627 und 634 VA:
04/2013, Bl. 619 und 622 VA: 09/2013, BI. 635 und 640 VA: 10/2013, Bl. 605 und
610 VA: 11/2013, Bl. 611, 614, 615 und 618 VA: 12/2013),

- Kopie einer Rechnung vom 22.11.2006 (Bl. 678 VA),

- Bestatigung eines Dritten zur Bekanntheit der Marke ,INJEKT* vom 09.01.2014
(Bl. 674 VA),

- Bestatigungen von Kunden der Widersprechenden betreffend den Kauf von mit
der Bezeichnung ,INJEKT" gekennzeichneter Spritzen vom 31.01.2014 (Bl. 682
VA), vom 12.02.2014 (BIl. 681 VA) sowie vom 13.02.2014 (BIl. 683 VA) jeweils
ohne Nennung von ZeitrAumen und vom 20.02.2014 betreffend den Zeitraum von
2004 bis 2006 (Bl. 675 VA) und

- GfK-Studie vom 12.02.2014 auf Grundlage einer Befragung zwischen dem
10.01.2014 und dem 07.02.2014 zur Bekanntheit und Verkehrsdurchsetzung der
Bezeichnung ,INJEKT" bei Fachkreisen (Bl. 645 bis 673 VA).

All  diesen Unterlagen kénnen keine Aussagen zur Benutzung der
Widerspruchsmarken in dem maf3geblichen Zeitraum von Oktober 2016 bis Oktober

2021 entnommen werden, da sie allenfalls noch das Jahr 2014 abdecken.
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(3) Mit Schriftsatz vom 6. September 2018 hat die Beschwerdefiihrerin folgende

weitere Unterlagen eingereicht:

Anlage 1 (Bl. 176 GA):
Ubersicht zu INJEKT-Einmalspritzen betreffend den Zeitraum von 2014 bis Juli
2018, nach der die jahrlichen Absatzmengen rund 400 Mio. Stuck und die

jahrlichen Nettoumsétze rund ... € betragen,

Anlage 2 (Bl. 178 bis 334 GA):
Beispielrechnungen auch tber den Verkauf von INJEKT-Spritzen in den Jahren

2013 bis 2018 seitens der Widersprechenden und eines Tochterunternehmens,

Anlage 3 (BIl. 336 bis 367 GA):
Ausdruck ,9995609 Spritzen_Produktiibersicht_2013.pdf*, Stand: 11/2013,

Anlage 3 (BIl. 381 bis 389 GA):
Ausdruck ,Gesamtkatalog Einmalartikel 2016.pdf“, Stand 3/2016,

Anlage 3 (Bl. 390 bis 400 GA):
Ausdruck ,Gesamtkatalog Einmalartikel 2017.pdf“, Stand 10/2017, und

Anlage 3 (BIl. 368 bis 380 GA):
Ausdruck ,Auszug_Produktsortiment Injekt Einmalspritzen_2018.pdf‘, Stand
8/2018.

Auch diese Unterlagen reichen fiir eine Glaubhaftmachung der Benutzung der
Widerspruchsmarken von Oktober 2016 bis Oktober 2021 nicht aus:
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(a) Die Anlage 1 betrifft ca. ein Drittel (Oktober 2016 bis Juli 2018) des eben
genannten  Zeitraums, was fur sich alleine ihre Eignung als
Glaubhaftmachungsmittel nicht in Frage stellt, da eine vollstandige Abdeckung des
funfjahrigen Benutzungszeitraums nicht erforderlich ist (vgl. u. a. EuGH GRUR
2008, 343, Rn. 74 — Il Ponte Finanziaria Spa / HABM). Allerdings l&sst sich ihr nicht
entnehmen, ob die darin ausgewiesenen Umsatze mit Spritzen erzielt wurden, auf
denen oder auf deren Verpackung die Widerspruchsmarken angebracht waren. Die

Uberschrift ,Injekt® Einmalspritzen® sagt hiertiber nichts aus.

Zudem ist nicht erkennbar, dass die Angaben von einer Person stammen, die in
dem malgeblichen Benutzungszeitraum aufgrund ihrer besonderen Stellung mit
den erklarten Benutzungsverhaltnissen vertraut ist bzw. war (vgl. zu den
entsprechenden  Anforderungen an eine eidesstattliche Versicherung
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 43, Rn. 86). Die ergdnzende Erlauterung der
Verfahrensbevollméachtigten der Widersprechenden in dem Schriftsatz vom 6.
September 2018, dass die Anlage 1 ,Umsatzzahlen fir die mit der Marke ,Injekt’
versehenen Einmalspritzen, ausschlie3lich fir Deutschland, fur die Jahre 2014 bis
Juli 2018" enthalte, reicht nicht aus, da die in der Anlage 1 genannten Stiick- und
Umsatzzahlen nicht zum eigenen Wahrnehmungsbereich der
Verfahrensbevollméachtigten gehdren. Zwar ist zu vermuten, dass sie ihnen von der
Widersprechenden Ubermittelt worden sind. Allerdings bedarf dann auch ihre
Aussage, dass die Spritzen mit der Marke ,Injekt* versehen waren, einer ndheren
Begrindung ihres Wissens. Letzten Endes handelt es sich um eine blol3e

tabellarische Ubersicht, deren geistige Urheberschaft vollig unklar ist.

Auch das in dem Schriftsatz vom 6. September 2018 unterbreitete Beweisangebot
der Verfahrensbevollméchtigten der Widersprechenden, die Herren L1...
und K... als Zeugen fir die Richtigkeit der Angaben in den
Anlagen 1 bis 3 anzuhtren, ist nicht geeignet, den oben genannten Mangel der
fehlenden Erkennbarkeit, dass die Anlage 1 von einem kompetenten Erklarenden

stammt, zu beseitigen. Zum einen ergibt sich aus dem Vortrag der
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Verfahrensbevollméachtigten der Widersprechenden in keinster Weise, ob es sich
um Angehdrige des Unternehmens der Widersprechenden handelt, welche
Funktion die beiden Zeugen dort ausiben und ob sie somit geeignet sind, die
Richtigkeit der Anlagen 1 bis 3 zu bestatigen. Zum anderen lasst die Formulierung
,Richtigkeit der oben genannten Angaben®in dem Beweisangebot offen, zu welchen
Angaben konkret die Zeugen Aussagen treffen sollen. Vor allem bleibt ungeklart, ob
sie sich zur Kompetenz des Urhebers der Anlage 1 auf3ern kdonnen. Da das
Beweisthema somit nicht erkennbar ist und die Zeugen hierzu hatten ausgeforscht
werden mussen, war dem Beweisantritt nicht nachzugehen (vgl. Zéller, ZPO, 34.
Auflage, Vor § 284, Rn. 8c). Auf diesen Umstand hat bereits die Inhaberin der
angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 26. September 2018 aufmerksam
gemacht, so dass es keines entsprechenden Hinweises des Senats gemal § 82
Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 139 Abs. 2 MarkenG mehr bedurfte (vgl. BGH NJW-RR
2008, 581; MuKo ZPO/Fritsche, 6. Auflage 2020, ZPO § 139, Rn. 14).

Zudem hétte es sich angeboten und entspricht tblichem Vorgehen, wenn die
Widersprechende auch fur den Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2021 eine
eidesstattliche Versicherung eingereicht hatte, bei der es sich hinsichtlich Umfang,
Zeitraum, Ort und Person der Benutzung um das wichtigste
Glaubhaftmachungsmittel handelt (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43, Rn.
82). Hierbei ist ergdnzend zu berticksichtigen, dass bereits in dem am 1. Marz 2019
an Verkindungs Statt zugestellten Beschluss die Benutzung vor allem aufgrund der
beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 16.05.2013 und vom 31.01.2014 als
glaubhaft gemacht angesehen wurde. Indem die Widersprechende nunmehr von
diesem einfachen und wichtigen Glaubhaftmachungsmittel zur Benutzung
abgesehen hat, obwohl sie in einem friheren Verfahrensstadium hiervon Gebrauch
gemacht hat, ergeben sich fir den Senat erhebliche Zweifel am Umfang der

Benutzung der Widerspruchsmarken, die zu Lasten der Widersprechenden gehen.
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(b) Die Anlage 2 enthalt fur die mal3gebliche Zeit Oktober 2016 bis Oktober 2021
wenige Rechnungsbeispiele (Bl. 214 bis 242 und BIl. 316 bis 334 GA), die einen
Absatz von INJEKT-Spritzen durch die Widersprechende von 11 ,PAK“, 5 ,KAR"
sowie 17.800 ,,ST* und durch eine Tochterfirma von 36 ,PAK" ausweisen. Weiterer
Vortrag hierzu, z. B. zu den Verpackungseinheiten, fehlt, so dass den Rechnungen
keine genauen Absatzzahlen entnommen werden kdnnen. Zudem geben sie keine
Auskunft zur Anbringung der Widerspruchsmarken an den Spritzen selbst oder ihrer

Verpackung.

(c) Die Ausdrucke der fur den Benutzungszeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2021
maf3geblichen Produktkataloge 2016, 2017 und 2018 erwahnen Einmalspritzen mit
dem Namen ,Injekt. Sie mogen ferner das Layout der Verpackungen abbilden, wie
im Schriftsatz vom 6. September 2018 ausgefiihrt. Da aber auch insoweit weiterer
Vortrag z. B. tber die Auflagen und Verteilung der Produktinformationen fehlt, kann
den eingereichten Ausdrucken letztlich die Existenz der PDF-Dateien, aber keine
substantiierte Aussage Uber eine relevante Benutzung der Widerspruchsmarken

entnommen werden.

Im Ergebnis fehlt daher fur den Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2021 erheblicher
Tatsachenvortrag insbesondere zu Art und Umfang der konkreten Benutzung der
die Widerspruchsmarken. Der Prifung der Verwechslungsgefahr konnen damit
keine Waren oder Dienstleistungen zugrunde gelegt werden (8§ 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG), so dass sie bereits aus diesem

Grunde zu verneinen ist.

2. Die Beschwerdefiihrerin kann unabh&ngig von obigen Ausfihrungen ihren
Widerspruch auch nicht auf 8 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stiitzen. Die Eintragung einer
Marke ist auf den Widerspruch nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F.i. V. m. § 158
Abs. 3 MarkenG, 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3, § 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 189 Abs. 2


https://www.juris.de/jportal/portal/t/rhk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/rhk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=133&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE004904360/format/xsl/part/S?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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UMV (auch) im Bereich unahnlicher Waren und Dienstleistungen zu I6schen, wenn
sie mit einer prioritatsalteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ihr &hnlich
ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung
der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

auszunutzen oder zu beeintrachtigen.

Voraussetzung fir das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige
Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von
den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass
bestimmte Prozentsatze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Die Bekanntheit
darf sich nicht auf das Zeichen als solches beschranken, sondern es ist die
Bekanntheit der Marke, also als Herkunftszeichen fir die betreffenden Waren
und/oder Dienstleistungen notwendig (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 23 — Davidoff II).
Bei der Prufung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstande des
Falles zu bertcksichtigen. Zu den mafR3geblichen Bekanntheitsfaktoren zéhlen dabei
neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die
Intensitat ihrer Benutzung (Umsatzstéarke), die geografische Ausdehnung und die
Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen
zu ihrer Foérderung getatigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuUGH GRUR
2009, 1158 Rn.25 — PAGO / Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn.37
— WUNDERBAUM 1I; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 — Goldbéaren; GRUR 2015, 1114
Rn. 10 — Springender Pudel).

Hier fehlt es bereits an ausreichendem Vortrag, um die Bekanntheit der
Widerspruchsmarken zu stutzen. Insoweit kann auf die Ausfuhrungen des Senats
in dem am 1. Méarz 2019 an Verkiindungs Statt zugestellten Beschluss unter Ziffer
6. und des Bundesgerichtshofs in dem Beschluss vom 6. Februar 2020

(Randnummern 55 f.) verwiesen werden.


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE001202360/format/xsl/part/S?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE310042004/format/xsl/part/K?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE593652009/format/xsl/part/V?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE593652009/format/xsl/part/V?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE304882016/format/xsl/part/K?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE304882016/format/xsl/part/L/anchor/rd_37?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301342015/format/xsl/part/K?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301342015/format/xsl/part/L/anchor/rd_20?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301222015/format/xsl/part/K?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE301222015/format/xsl/part/L/anchor/rd_10?oi=aEyN6xBA2A&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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3. Der Senat war auch im Ubrigen nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m.
§ 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO verpflichtet, der widersprechenden Beschwerdeflhrerin -
wie im Schriftsatz vom 1. Oktober 2021 unter Ziffer 5. erbeten - Hinweise zu geben.
Denn die Hinweispflicht findet ihre Grenze in der Neutralitatspflicht des
Bundespatentgerichts und darf in keinem Fall zu einer Schwéachung oder Starkung
der prozessualen Stellung von Beteiligten fuhren (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a.
a. O., 8 43, Rn. 72). Sie miussen im Widerspruchsverfahren alle vertretbaren
Rechtsauffassungen in Betracht ziehen. Da eine einmal erhobene
Nichtbenutzungseinrede auch in den Rechtsmittelinstanzen von der
Widersprechenden beachtet werden muss, obliegt dieser in allen Instanzen die
Glaubhaftmachung der Benutzung auch ohne erneuten Hinweis. Aufgrund des
wandernden Benutzungszeitraums des 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. muss die
Widersprechende laufend und in allen Instanzen selbstandig Uberprifen, ob und
inwieweit ihre vorgelegten Unterlagen den besagten Zeitraum abdecken (standige
Rspr., vgl. u. a. Kur/Draheim, MarkenG, 1. Auflage 2017, § 43, Rn. 43 ff.). Dies ist
der Beschwerdefuhrerin ausweislich Seite 1 ihres Schriftsatzes vom 6. September
2018 auch bewusst.

Demzufolge war der Senat auch nicht gehalten, die Widersprechende darauf
aufmerksam zu machen, dass ihre mit Schriftsatz vom 6. September 2018
eingereichten Unterlagen fir die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden

Benutzung nicht ausreichen.

Die Beschwerde war daher zurtickzuweisen.
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4. Der Kostenantrag der Widersprechenden bleibt ohne Erfolg.

Es liegen keine Umstande vor, die es billig erscheinen lieRen, der Inhaberin der
angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens gemaf § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
aufzuerlegen. Die Aussichten, dass die Eintragung der angegriffenen Marke im
weiteren  Beschwerdeverfahren nach Erlass des Beschlusses des
Bundesgerichtshofes vom 6. Februar 2020 nicht geldscht wird, waren entgegen der
Ansicht der Widersprechenden nicht ,gleich Null“. Die Frage der rechtserhaltenden
Benutzung steht im Falle eines noch nicht rechtskraftig abgeschlossenen
Widerspruchsverfahrens immer im Raum, so dass - wie vorliegend - eine einmal
anerkannte Benutzung kein Prajudiz fur die Beurteilung der Glaubhaftmachung zu
einem spéateren Zeitpunkt darstellt. Folglich kann der Inhaberin der angegriffenen
Marke nicht vorgehalten werden, sie hatte unmittelbar nach Erlass der BGH-
Entscheidung auf die Eintragung ihrer Marke verzichten mussen. Damit verbleibt es
bei der gesetzlichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der jede

Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst tragt.

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war tber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs.2 Nr. 1
MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu
erachten (8 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).


https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE009304360/format/xsl/part/S?oi=2Am7TUxgz2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE009304360/format/xsl/part/S?oi=2Am7TUxgz2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR308210994BJNE009304360/format/xsl/part/S?oi=2Am7TUxgz2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwaltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a,
76133 Karlsruhe, in elektronischer Form gemald § 130d ZPO eingereicht werden.

Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortbein Schodel Hermann
Richter Hermann ist wegen
Urlaubs an der Unterzeich-

nung verhindert.  Kortbein



