BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 269/99 Verkindet am
31. Juli 2000

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

6.70



betreffend die Marke 395 46 541.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 31. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Sommer und Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

In das Markenregister ist unter der Nr 395 46 541 eingetragen die Marke
Steinex
fur die Waren
"Pharmazeutische Erzeugnisse, namlich Arzneimittel zur
Prophylaxe und Therapie von Steinerkrankungen wie Gallen-

oder Nierensteine".

Die Bekanntmachung ist am 20. August 1996 erfolgt.



Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangalteren, seit 14. Juni 1994 fir die

Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse"

eingetragenen Marke 2 067 567

Steiner.

Die Markeninhaberin hat im patentamtlichen Verfahren die Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der

Benutzung Auszige aus der "Roten Liste" vorgelegt.

Die Markenstelle hat mit ndaheren Ausfiihrungen im Beschlul3 des Erstprifers die
Loschung der angegriffenen Marke angeordnet, im Erinnerungsverfahren eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr hingegen verneint und den Widerspruch

zuruckgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Glaubhaftmachung der Be-
nutzung hat sie eine eidesstattliche Versicherung tber die Jahresumsatze der mit
"Steiner" gekennzeichneten pharmazeutischen Erzeugnisse, eine Praparateiber-
sicht sowie Preislisten vorgelegt. In der mindlichen Verhandlung hat sie weiterhin
ein Etikett eines Glases "Harntee-Steiner" sowie eine Einkaufstite, die mit ver-
schiedenen Praparatenamen der Widersprechenden versehen ist, Ubergeben.
Weiter fuhrt die Widersprechende zur Benutzung aus, aus den vorgelegten Un-
terlagen ergebe sich die Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Arzneimittel
"Calcium Dago-Steiner”, "Harntee-Steiner" und "Solidago Steiner". Ferner werde
die Marke "Steiner", da es sich um das Firmenschlagwort der Widersprechenden
handele, in Zusammenhang mit allen Praparaten als Zweitmarke benutzt. Dies er-
gebe sich aus der Uberreichten Praparateibersicht und den Preislisten, die die

Marke "Steiner" am oberen rechten Rand fuhrten. Wegen der weiteren Ausfih-



rungen wird auf die Beschwerdebegrindung vom 23. Marz 2000 Bezug genom-

men.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschlu3 der Markenstelle aufzuheben und die L6-

schung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begrindung ist ausgefuihrt, aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht,
in welcher Form die Widerspruchsmarke benutzt werde. Diese erscheine niemals
in Alleinstellung, sondern in Zusammensetzung mit anderen Bezeichnungen, die
den kennzeichnenden Charakter der Marke verédnderten. In der mindlichen Ver-
handlung hat die Markeninhaberin ausgefthrt, wegen der fehlenden Angabe von
Einzelumsatzen fehle es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der Benut-
zung. Auch die Eintragung in der "Roten Liste" lasse keine Aussage tber den Um-
fang der Benutzung zu. Wegen der weiteren Ausfihrungen wird auf die Be-

schwerdeerwiderung vom 10. Juli 2000 verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache ohne Erfolg.



Der Widerspruch ist bereits deshalb zurtickzuweisen, da die Widersprechende auf
die erhobene Nichtbenutzungseinrede (8 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG) eine recht-
serhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht hat (88 43 Abs 1 Satz 3, 43 Abs 2
Satz 2, 152 MarkenG).

Die Nichtbenutzungseinrede ist im Hinblick auf die seit 1994 eingetragene Wider-
spruchsmarke zulassig. Sie wurde auch im Beschwerdeverfahren erneut erhoben,
so dal3 die Frage, ob eine zunéchst unzulassige Nichtbenutzungseinrede nach Ab-
lauf der Benutzungsschonfrist ohne erneute Geltendmachung fortwirkt (so BPatG,
Beschlul3 vom 13.01.2000, 25 W (pat) 69/99, Rhoda-Hexan/Sota-Hexal, PAVIS-

Proma, Kliems), vorliegend keiner Entscheidung bedarf.

Die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im registerrechtlichen Markenverfahren
ist dem Beibringungs- oder Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Der Wider-
sprechenden obliegt es demgemal, die bestrittene Tatsache rechtserhaltender
Verwendungshandlungen durch eine nachvollziehbare Darstellung aller zur recht-
lichen Beurteilung erforderlichen tatséchlichen Umstande darzulegen. Glaubhaft
zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang. Aus den
vorgelegten Unterlagen muf} sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem
Zeitraum und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (Althammer/Strébele,
MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 29).

Diesen Anforderungen genugt die Glaubhaftmachung der Widersprechenden

nicht.

Die von ihr vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 1. Marz 2000 erstreckt
sich nach ihrem Wortlaut pauschal auf die Jahresumsétze der mit "Steiner" ge-
kennzeichneten phamazeutischen Erzeugnisse. Diese Formulierung laf3t bereits
im Unklaren, ob sich die angefihrten Umsétze auf samtliche in der gleichzeitig
Ubermittelten Praparatetbersicht aufgefuhrten ... Produkte bezieht oder nur auf

diejenigen Erzeugnisse, bei denen das Widerspruchszeichen Bestandteil der



Erstmarke ist. FUr die erstere Annahme spricht, daR der Schriftsatz der Wider-
sprechenden vom 22. Marz 2000 sowohl auf die pharmazeutischen Erzeugnisse,
bei denen "Steiner" Bestandteil des Praparatenamens ist, als auch auf diejenigen
Produkte Bezug nimmt, die das Widerspruchszeichen angeblich als Zweitmarke
fuhren. In gleicher Weise bezieht sich die vorgelegte eidesstattliche Versicherung
auf die mit "Steiner" gekennzeichneten Erzeugnisse und mithin auf die gesamte

Produktpalette.

Abgesehen davon, dal3 ein jahrlicher Gesamtumsatz von zuletzt ungefahr

... DM nicht geeignet ist, die Benutzung aller oder auch nur einzelner

Produkte aus der Préparateliste glaubhaft zu machen, ist es dem Senat mangels
Vorlage entsprechender Praparatemuster nicht moglich, zu Gberprufen, ob inso-
weit auch eine ausreichende markenmafige Benutzung vorliegt. Zum einen laft
sich ohne Vorlage derartiger Muster nicht feststellen, ob die Marke lediglich fir-
menma&lig verwendet wird und keinen Bezug zu einer bestimmten Ware aufweist,
was zur Folge hatte, dal3 eine markenmaRige Verwendung in diesen Fallen aus-
scheidet (Althammer/Strobele aaO § 26 Rdn 9, 46). Weiterhin kann ohne ent-
sprechende Muster auch bei einer - unterstellten - Kennzeichnung in Gestalt einer
Zweitmarke nicht festgestellt werden, ob diese Kennzeichnung von der Art ihrer
Anbringung oder den GroRRenverhaltnissen gegenuber der Erstmarke vollig zu-
racktritt und demgemall ebenfalls nicht relevant ist (Althammer/Strobele aaO
Rdn 46).

Jedoch auch wenn man entsprechend der vom Vertreter der Widersprechenden in
der mindlichen Verhandlung geauf3erten Annahme davon ausgeht, dal sich die in
der einstweiligen Verfigung genannten Umsatze nur auf die Produkte "Calcium
Dago-Steiner"”, "Harntee-Steiner" und "Solidago Steiner" beziehen, liegt eine aus-
reichende Glaubhaftmachung nicht vor.



Zwar ist es nach 8§ 26 Absatz 3 Satz 2 MarkenG ohne Belang, ob die Marke in der
konkreten Benutzungsform ebenfalls eingetragen ist (vgl BGH, Beschlu3 vom
15.12.1999, | ZB 29/97 - FRENORM/FRENON; verdffentlicht in juris).

Fur eine markenmafige Benutzung des Widerspruchszeichens kommen indes die
Produkte "Calcium Dago-Steiner" und "Solidago Steiner" nicht in Betracht, da die
dortigen Zeichenbestandteile "Dago" und "Solidago"” nicht erkennbar beschreibend
sind, diese Zusatze - auch bei einem unterstellten normalen Schutzumfang der
Widerspruchsmarke - eine relevante Veranderung des kennzeichnenden Cha-
rakters bewirken und insbesondere nicht hinter dem Bestandteil "Steiner" zurtick-
treten. Wegen der bereits dargelegten Unklarheiten im Bereich der angeblichen

Zweitkennzeichnung kann auch diese nicht herangezogen werden.

Demgegeniber kommt der Praparatenamen "Harntee-Steiner" fir eine marken-
mafige Benutzung des Widerspruchszeichens vom Grundsatz her in Betracht, da
der Bestandteil "Harntee" rein beschreibend ist und die Hinzufligung dieser Sach-
angabe den kennzeichnenden Charakter unberihrt 1alt. Da aber auch insoweit
Angaben zu den Einzelumséatzen fehlen, ist auch dieses Praparat keine hin-
reichende Grundlage fir die Annahme einer ernstlichen und wirtschaftlich sinn-
vollen Benutzung. Insoweit genligt auch die Eintragung in die "Rote Liste" nicht,
da eine Aufnahme in dieses Verzeichnis allein auf die Initiative des Herstellers zu-
rickgeht und nicht einen entsprechenden Warenumsatz widerspiegeln muf3 (vgl
auch BPatG, Beschlul3 vom 13.01.2000, 25 W (pat) 8/99 - Neuro-Fibraflex/Neuro-
Vibolex, PAVIS Proma, Kliems).

Gerichtliche Aufklarungshinweise nach § 82 Absatz 1 Satz 1 Markengesetz in
Verbindung mit 88 139 Absatz 1, Absatz 2, 278 Absatz 3 ZPO waren nicht veran-
laf3t. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die er-
forderliche Konkretisierung ihres Vortrags und die Vorlage weiterer Mittel zur
Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Die richterliche Auf-

klarungspflicht findet dort ihre Grenzen, wo Hinweise die Starkung der prozes-



sualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwa-
chung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen. Insoweit ist streng auf
das Gebot der Unparteilichkeit zu achten (Althammer/Strobele aaO § 43 Rdn 25;
Thomas/Putzo-Reichhold, ZPO, 22. Aufl, § 139 Rdn 1).

Es bestand vorliegend auch keine unklare Rechtslage, die es hatte rechtfertigen
konnen, daf3 sich die Widersprechende auf einen ergdnzenden Hinweis durch das
Gericht verla3t. Die hier angesprochenen Grundanforderungen an die Glaub-
haftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung sind vielmehr in standiger

Rechtsprechung geklart (Althammer/Strobele aaO Rdn 25 aE).

Hinzu kommt, dal3 die Widersprechende bereits im Rahmen des patentamtlichen
Verfahrens auf die geltenden Anforderungen zur Glaubhaftmachung einer Benut-
zung hingewiesen worden ist. Auf die damals - allerdings noch unzulassig erho-
bene - Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende Kopien aus der "Ro-
ten Liste" vorgelegt. In dem angefochtenen Beschlul3 des Erinnerungsprifers ist
ausgefuhrt, dafl? ein derartiges Vorbringen den Anforderungen an eine Glaub-
haftmachung nicht genigt. Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin
nach Vorlage weiterer Unterlagen zur Glaubhaftmachung die hier maf3geblichen
Rechtsfragen angesprochen. Sie hat insbesondere ausgefuhrt, daf3 sich aus den
vorgelegten Unterlagen nicht ergebe, in welcher Form die Widerspruchsmarke be-
nutzt werde, und weiterhin auf die Veranderung des kennzeichnenden Charakters
bei den zusammengesetzten Préparatenamen hingewiesen. Aus diesen
Rechtsausfuhrungen ist ersichtlich, dal’ es fur die Frage der Benutzung mal3geb-
lich auf die Einzelumsatze der in ihrem kennzeichnenden Charakter am wenigsten

veranderten Praparatebezeichnung "Harntee-Steiner" ankommen wird.

Angesichts dieser Sachlage ist ein Aufgreifen der gegnerischen Rechtsausfih-
rungen durch das Gericht und ggf eine Prazisierung in Gestalt eines richterlichen
Hinweises nicht geboten. Die Neutralitatspflicht des Gerichts hatte insbesondere

ein weiteres Zuwarten mit einer Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt, in dem sich



die Widersprechende ggf zu einer Prazisierung ihrer Glaubhaftmachung bereit und

in der Lage sieht, verboten.
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war deshalb bereits
aufgrund der begrindeten Nichtbenutzungseinrede die Beschwerde zuriickzuwei-

sen, so dald es weiterer Ausfuihrungen zur Verwechslungsgefahr nicht bedurfte.

Eine Kostenauferlegung (8 71 Abs 1 MarkenG) ist nicht veranlaf3t.

Dr. Buchetmann Sommer Schramm

br/Hu



