BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 49/12 Verkiindet am
20. November 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 307 62 206

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 20. November 2013 durch die Vorsitzende Richterin

Klante und die Richterinnen Dorn und Kriener

beschlossen:

Die Beschliisse des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle fir Klasse 7, vom 26. Mai 2011 und 27. Marz 2012 werden
aufgehoben, soweit die angegriffene Marke geléscht wurde, und

der Widerspruch insoweit zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

IGA TEC = TOP SPOT

ist am 21. September 2007 angemeldet und am 29. Januar 2010 unter der
Nummer 307 62 206 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gefiihrte Register eingetragen worden fir die Waren und Dienstleistungen

der

Klasse 07: Abfallpressen; Abflllmaschinen; Absaugmaschinen fir gewerbliche
Zwecke; Abscheider [Maschinen]; Abwasserzerstauber; Ankerwinden;
Anlasser fur Motoren; Antifriktionslager fur Maschinen; Antriebsketten,

ausgenommen fur Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen (ausgenommen



fur Landfahrzeuge); Antriebswellen (ausgenommen fur Landfahr-
zeuge); Armaturen fir Maschinenkessel, Bandfoérderer; Bandma-
schinen; Bindemaschinen; Bohrfutter [Maschinenteile]; Bohrképfe
[Maschinenteile]; Bohrkronen [Maschinenteile]; Bohrmaschinen; Bohr-
turme [schwimmend oder nicht schwimmend]; Brechwerke;
Brennstoffumwandler fur Verbrennungsmotoren; Birsten [Maschi-
nenteile]; Dampfentbler; Dampfkondensatoren [Maschinenteile];
Dampfmaschinen; Desintegratoren; Dichtungen [Motorenteile]; Drai-
nagemaschinen; Drehmomentwandler (ausgenommen fur Landfahr-
zeuge); Drehzahlregler fir Maschinen und Motoren; Druckluftférderer;
Druckluftmaschinen; Druckluftmotoren; Druckluftpumpen; Druckredu-
zierventile [Maschinenteile]; Druckregler [Maschinenteile]; Druckventile
[Maschinenteile]; Einpackmaschinen; Einséatze fur Filtriermaschinen;
Einspritzdiisen flr Motoren; Ejektoren [Saugstrahlpumpen]; elektrische
Blrsten [Maschinenteile]; Elektrogeneratoren; elektromechanische
Maschinen fir die chemische Industrie; Elektromotoren, ausgenom-
men fir Landfahrzeuge; Elevatoren; Elevatorketten [Teile von
Maschinen]; Entfettungsmaschinen; Entladetrichter [Maschinenteile];
Erdolraffiniermaschinen; Expansionstanks [Teile von Maschinen];
Federn [Maschinenteile]; Feuerungskanale fur Maschinenkessel; Filter
[Teile von Maschinen oder Motoren]; Filtriermaschinen; Finishma-
schinen; Flaschenziige [maschinell angetrieben]; Foérderbénder; For-
dermaschinen; Formmaschinen; Freilaufrdder (ausgenommen flr
Landfahrzeuge); FuUhrungsbahnen fir Maschinen; Fullmaschinen;
Gaserzeuger; Geblase zum Komprimieren, zum Ansaugen und fur den
Transport von Gasen; Geblasemaschinen; Gehause fir Maschinen
und Motoren; Gestelle fur Maschinen; Getriebe, ausgenommen fir
Landfahrzeuge; Hahne [Maschinen- oder Motorenteile]; Hammer
[Maschinenteile]; Handwerkzeuge [nicht handbetatigt]; Haspeln [ma-
schinell]; Hauben [Maschinenteile]; Hebegerate; Hebewinden

[Maschinen]; Hochdruckreiniger; Hubgerate; HuttenhAmmer; Hydrau-



likmotoren; hydraulische Steuerungen fur Maschinen und fir Motoren;
hydraulische Turoffner und -schliesser [Maschinenteile]; Justier-
maschinen; Kalander [Maschinen]; Kardangelenke; Kardenbeschlage
[Maschinenteile]; Kardenmaschinen; Kesselrohre [Maschinenteile];
Kesselsteinsammler fir Maschinenkessel; Kettenségen; Klappen fur
Maschinen; Klingen [Maschinenteile]; Kolben (Maschinen- oder
Motorenteile); Kolben fur Motoren; Kolbenringe; Kompressoren
[Maschinen]; Kompressoren (Uberverdichter): Kompressoren fir
Kihlanlagen; Kondensationsanlagen; Krane [Hebegerate]; Kugellager;
Kugellagerringe; Kuhler fir Motoren; Kupplungen (ausgenommen fir
Landfahrzeuge); Kurbeln [Maschinenteile]; Kurbelwellen; Ladeappa-
rate und deren Teile; Ladevorrichtungen fur fluide Medien,
insbesondere fur Benzinkraftstoffe und/oder fir Dieselkraftstoffe
und/oder fur Flussiggase, aufweisend rohrférmige Verladearme mit
Rohrdrehgelenken, mit Teleskoprohren, mit Hydraulikzylindern
und/oder mit Pneumatikzylindern, insbesondere mit Abtropfvor-
richtungen; Ladebaume; Ladebriicken; Lader [Turbolader]; Lager
[Maschinenteile]; Lagerbocke fur Maschinen; Lagerzapfen [Maschi-
nenteile]; landwirtschaftliche Geréate (nicht handbetatigt); landwirt-
schaftliche Maschinen; Lastenaufzlige; Laufkréne; Lifte [Aufzlge];
Luftfilter fGr Motoren; Luftkondensatoren; Luftkondensatoren; Mani-
pulatoren, industrielle (Maschinen); Maschinen zur Verladung von
fluiden Medien, insbesondere von Benzinkraftstoffen und/oder von
Dieselkraftstoffen und/oder von Flissiggasen; Maschinengehause;
Maschinenkessel; Maschinenréder; Maschinenstander; Maschinen-
tische; Maschinenwellen; Materialaufziige; Mischmaschinen; Mit-
nehmer [Maschinenteile]; Mixer [Maschinen]; Motoren, ausgenommen
fur Landfahrzeuge; Mdllzerkleinerer; Notstromaggregate, Pleuel-
stangen fur Maschinen und fur Motoren; pneumatische Steuerungen
fur Maschinen und Motoren; pneumatische Turoffner und -schliel3er

[Maschinenteile]; pneumatische Rohrférderanlagen; Pressen [Ma-



schinen fir gewerbliche Zwecke]; Pressfilter; Presswalzen; Pumpen
[Maschinen, Maschinen- oder Motorenteile]; Pumpenmembrane;
Radergetriebe, ausgenommen fir Landfahrzeuge; Raderwerke flr
Maschinen; Rammen [Maschinen]; Reduktionsgetriebe (ausgenom-
men fur Landfahrzeuge); Regler [Maschinenteile]; Reiniger, auto-
matische; Reinigungsgerate und -maschinen [elektrisch]; Riemen fur
Maschinen; Roboter [Maschinen]; Rollenlager; Rihrgeréte [elektrisch];
Ruhrmaschinen; Sauggeblase; Saugmaschinen fiur gewerbliche
Zwecke; Schalldampfer fiur Motoren [Auspuff]; Schaltkupplungen
(ausgenommen fur Landfahrzeuge); Schieber [Maschinenteile];
Schlagmaschinen; Schmierblchsen [Maschinenteile]; Schmierpum-
pen; Schmierringe [Maschinen- und Motorenteile]; Schmiervor-
richtungen [Maschinen- und Motorenteile]; Schrammmaschinen;
Schutzlappen fiir Maschinen; Schwungrader fir Maschinen; Seil-
scheiben [Maschinenteile]; Selbstschmierlager; Senkgerate; Sepa-
ratoren [Maschinen]; Siebanlagen; Siebe [Maschinen oder Maschi-
nenteile]; Siebmaschinen; Siegelmaschinen fur gewerbliche Zwecke;
Sortiermaschinen fir industrielle Zwecke; Speisevorrichtungen fur
Maschinenkessel; Speisevorrichtungen fiir Vergaser; Speisewasser-
entlifter; Speisewasserregler; Spulen fur Maschinen; Stampfer
(Maschinen); Statoren [Maschinenteile]; Steuergerate fir Maschinen
oder Motoren; Steuerseile fur Maschinen oder Motoren; Stopfbiichsen
[Maschinenteile]; Stopfmaschinen; Stofddampferkolben [Maschinen-
teile]; Stromgeneratoren; Teile von Motoren (aller Art); Teilmaschinen;
Transmissionslager; Transportbander; Treibketten (ausgenommen fir
Landfahrzeuge); Treibriemen fir Motoren; Triebwerke fur Fahrzeuge
(ausgenommen fur Landfahrzeuge); Trommeln fir Maschinen;
Turbinen (ausgenommen fur Landfahrzeuge); Turbokompressoren;
Uberhitzer; Ubersetzungsgetriebe fir Fahrzeuge (ausgenommen fir
Landfahrzeuge); Ubersetzungsgetriebe fir Maschinen; Umwelt-

schutzgeréte fur Motoren; Untersetzungsgetriebe (ausgenommen fur



Klasse 39:

Landfahrzeuge); Vakuumpumpen [Maschinen]; Ventilatoren fir Moto-
ren; Ventilatorriemen fur Motoren; Ventile [Maschinenteile]; Vergaser,;
Verpackungsmaschinen; Vibratoren [Maschinen] fir industrielle
Zwecke; Vorhangantriebe [elektrisch]; Vorrichtungen zur Kraftiiber-
tragung (ausgenommen fur Landfahrzeuge); Wagenheber [Maschi-
nen]; Waggonaufziige, insbesondere Kesselwaggonaufziige; Warme-
austauscher [Maschinenteile]; Waschanlagen fur Fahrzeuge; Wasser-
abscheider; Wassererhitzer [Maschinenteile]; Wechselstromgene-
ratoren; Wellenkupplungen [Maschinen]; Werkzeuge [Maschinenteile];
Werkzeughalter [Maschinenteile]; Werkzeugmaschinen; Winden;
Zahnstangenwinden; Zapfenlager; Zentrifugalpumpen; Zentrifugen
[Maschinen]; Zerkleinerungsmaschinen (fir gewerbliche Zwecke);
Zerstauber [Maschinen]; Zindmagnete; Zundvorrichtungen fur Ver-
brennungsmotoren; Zylinder fir Maschinen und fir Motoren;
Zylinderkolben; Zylinderképfe fur Motoren;

Abtransport und Lagerung von Abfall- und Recyclingstoffen; Auskinfte
Uber Transportangelegenheiten; Auslieferung von Waren; Befrachtung
[Vermittlung von Schiffsladungen]; Dienstleistungen einer Spedition
(Guterbeforderung); Dienstleistungen eines Transportmaklers; Durch-
leitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwarme, Gas oder
Wasser; Einlagerung von Waren; Einpacken von Waren; Be- und/oder
Entladen von Frachten; Erteilung von Auskinften Uber Lagerhaltung;
Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels elektronischer Naviga-
tions- und Ortungsgerate; Frachtmaklerdienste; Gepacktragerdienste;
Kurierdienste [Nachrichten oder Waren]; Lagerung von Waren;
Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Léschen von
Schiffsladungen; Lotsendienst; Nachrichtenlberbringung [Boten-
dienst]; physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten
und Dokumenten; Pipelinetransporte; Reservierungsdienste [Trans-
portwesen]; Rettungsdienste (Bergung); Rettungsdienste [Transport];

Schifffahrtdienste [Personen- und Giterbeférderung]; Schiffsmakler-



Klasse 42:

dienste; Seetransporte; Stauarbeiten [Schiffsbeladung]; Transport mit
Binnenschiffen; Transport mit Eisenbahnen; Transport mit Fahr-
schiffen; Transport mit Kraftfahrzeugen; Transport mit Lastkéhnen;
Transport mit Lastkraftwagen; Transport mit Schiffen; Transport und
Lagerung von Mdull; Transport von Gdutern; Transportwesen; Ver-
anstaltung von Reisen; Verfrachten [Transport von Gutern mit
Schiffen]; Verkehrsinformationsdienste; Vermietung von Lagercon-
tainern; Vermietung von Lagern; Vermietung von Wagen; Vermietung
von Waggons, insbesondere von Kesselwaggons; Verpackung von
Waren; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von
elektrischem Strom, Heizwarme, Gas oder Wasser; Verteilung von
Energie; Verteilung von Gas;

Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; biologische
Forschung; biologische Forschung; Computersystemanalysen; Dienst-
leistungen eines Bautragers, namlich technische Vorbereitung von
Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen
eines chemischen Labors; Dienstleistungen eines Industriedesigners;
Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers;
Dienstleistungen eines technischen Mess- und Priflabors; Durch-
fuhrung chemischer Analysen; Durchfihrung von Erdélsuch-
bohrungen; Durchfiihrung technischer Tests; Durchfihrung wissen-
schaftlicher Untersuchungen; Eichen [Kalibrieren]; Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und von Computersoftware;
Ermittlung von Emissionen und von Schadstoffkonzentrationen;
Erstellung von Analysen fir Erdélforderung; Erstellung von Gutachten
Uber Erdolvorkommen; Erstellung geologischer Gutachten; Erstellung
technischer Gutachten; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; For-
schungen auf dem Gebiet der Chemie; Forschungen auf dem Gebiet
der Technik; Forschungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus;
Forschungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes; geologische

Forschungen; geologische Schurfarbeiten; industrielle Analyse- und



Forschungsdienstleistungen; Kalibrierung und Funktionsprifung von
Messgeraten; Konstruktionsplanung; Landvermessung; Materialpri-
fung; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im
Internet fir Forschung und Wissenschaft; physikalische Forschungen;
Qualitatsprifung; technische Beratung; technische Projektplanungen;
Uberwachung von Erdélbohrungen; Umweltvertraglichkeitspriifungen;
Werkstoffprufung; wissenschaftliche Forschung; wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und dies-

bezlgliche Designerdienstleistungen; Zertifizierungen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. Marz 2010 veréffentlicht wurde, hat
die Widersprechende aus ihrer seit 7. November 2000 fur die Waren der Klassen
7,8 und 20

,von Hand und maschinell betriebene Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen sowie deren Teile, insbesondere Bohr- und
Fraseinsatze und Schleifscheiben; Schranke und Regale®
eingetragenen Wortmarke 300 65 804
IMATEC
Widerspruch erhoben.
Mit Beschlissen vom 26. Mai 2011 und 27. Méarz 2012, von denen Letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 7 des DPMA
eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken teilweise bejaht und

die angegriffene Marke fur folgende Waren geldscht:

Antifriktionslager flr Maschinen; Bohrfutter [Maschinenteile]; Bohrkdpfe

[Maschinenteile]; Bohrkronen [Maschinenteile]; Bohrmaschinen; Bursten



[Maschinenteile]; Dampfkondensatoren [Maschinenteile]; Drehzahlregler
fur Maschinen; Druckreduzierventile [Maschinenteile]; Druckregler
[Maschinenteile]; Druckventile [Maschinenteile]; elektrische Blrsten [Ma-
schinenteile]; Entladetrichter [Maschinenteile]; Elevatorketten [Teile von
Maschinen]; Federn [Maschinenteile]; Filter [Teile von Maschinen];
Finishmaschinen; Formmaschinen; Hahne [Maschinenteile]; Hammer
[Maschinenteile]; Handwerkzeuge [nicht handbetétigt]; Haspeln [ma-
schinell]; Hauben [Maschinenteile]; Kesselrohre [Maschinenteile];
Kettensagen; Klappen fur Maschinen; Klingen [Maschinenteile]; Kolben
(Maschinenteile); Kolbenringe; Kurbeln [Maschinenteile]; Kurbelwellen;
Lager [Maschinenteile]; Lagerzapfen [Maschinenteile]; Maschinen-
gehause; Maschinenkessel; Maschinenrader; Maschinenstander; Maschi-
nentische; Maschinenwellen; Mitnehmer [Maschinenteile]; Pleuelstangen
fur Maschinen; Pressen [Maschinen fur gewerbliche Zwecke]; Pressfilter;
Presswalzen; Pumpen [Maschinenteile]; Raderwerke fir Maschinen;
Rammen [Maschinen]; Regler [Maschinenteile]; Riemen fir Maschinen;
Roboter [Maschinen]; Rollenlager; Schieber [Maschinenteile]; Schmier-
biichsen [Maschinenteile]; Schmierringe [Maschinenteile]; Schmiervor-
richtungen [Maschinenteile]; Schutzlappen fur Maschinen; Schwungrader
fur Maschinen; Seilscheiben [Maschinenteile]; Siebe [Maschinenteile];
Spulen fir Maschinen; Statoren [Maschinenteile]; Stopfbiichsen [Ma-
schinenteile]; StoRRdampferkolben [Maschinenteile]; Treibketten (ausge-
nommen fur Landfahrzeuge); Trommeln fir Maschinen; Uberset-
zungsgetriebe fur Maschinen; Ventile [Maschinenteile];, Warmeaus-
tauscher [Maschinenteile]; Wassererhitzer [Maschinenteile]; Wellen-
kupplungen [Maschinen]; Werkzeuge [Maschinenteile]; Werkzeughalter
[Maschinenteile]; Werkzeugmaschinen; Winden; Zahnstangenwinden;

Zapfenlager; Zylinder fir Maschinen; Zylinderkolben.

Im Ubrigen wurde der Widerspruch zuriickgewiesen. Zur Begriindung ist aus-

gefuhrt, dass sich im Umfang der Loschung der jingeren Marke teils identische,



-10 -

teils sehr ahnliche Waren gegenuberstinden. Ausgehend von einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei diese berechtigt,
von der angegriffenen Marke die Einhaltung eines deutlichen Abstands zu fordern,
der selbst bei nur dhnlichen Waren nicht mehr eingehalten werde. Da der Verkehr
bei langeren Marken eher zur Verkirzung neige und der Bestandteil ,TOP SPOT"
der angegriffenen Marke fur ,Spitzenplatz, Spitzenposition“ beschreibend sei, also
eine bloRe Qualitdtsangabe darstelle, werde die angegriffene Marke mit ,IGA
TEC* benannt werden. Somit stiinden sich ,IGA TEC* und ,IMATEC* gegenlber,
die sich klanglich einzig durch die klangschwachen Konsonanten ,-G-“ bzw. ,-M-*
am unbetonten Wortbeginn unterschieden. Dieser minimale Unterschied, der leicht
Uberhort werden kénne, reiche nicht aus, um den Marken ein eigenstandiges

Klangbild zu verleihen und klangliche Verwechslungen zu vermeiden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom
7. Mai 2012, mit der sie gleichzeitig die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestritten hat. Sie ist der Ansicht, dass dem Bestandteil ,TOP
SPOT" der jungeren Marke — selbst wenn ihm eine begriffliche Bedeutung im
Sinne von z. B. ,hdchster Punkt®, ,Spitzenplatz“ oder ,Spitzenposition® zugebilligt
wirde — im Hinblick auf die geléschten Waren keine erkennbare beschreibende
Bedeutung zukomme. Die angegriffene Marke werde daher nicht allein durch den
Bestandteil ,IGA TEC® gepragt, so dass sich ,|IGA TEC - TOP SPOT*“ und
JMATEC* gegenuberstinden und eine Verwechslungsgefahr schon aufgrund der
unterschiedlichen WortlAnge ausgeschlossen sei. Dies gelte selbst fir den Fall,
dass sich nur ,IGA TEC* und ,IMATEC* gegenlberstinden, da sich der einzige
Unterschied in den Konsonanten am regelmaRig starker beachteten Wortanfang
befinde. Abgesehen davon weise eine Vielzahl der geléschten Waren keine

Ahnlichkeit zu den Widerspruchswaren auf.
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Die Beschwerdeftihrerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle fir Klasse 7, vom 26. Mai 2011 und 27. Méarz 2012 aufzu-
heben, soweit die angegriffene Marke geléscht wurde, und den

Widerspruch insgesamt zurickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Weiter beantragt sie,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu folgender Rechtsfrage:
Inhalt und Reichweite bei einer im Benutzungsnachweisverfahren
zum Zwecke der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-
nutzung einer Widerspruchsmarke beigebrachten Eidesstattlichen
Versicherung.

Sie hat im Beschwerdeverfahren diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der
bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht, u. a. zwei eidesstatt-
liche Versicherungen. Wegen der diesbezuglichen Einzelheiten wird auf die
Schriftsdtze vom 30. August 2013, 3. September 2013 und 4. November 2013
samt Anlagen verwiesen. Im Ubrigen hat sie sich im Beschwerdeverfahren nicht

schriftsatzlich zur Sache geéullert.

Die Beschwerdefiihrerin und Inhaberin der angegriffenen Marke erachtet die vor-
gelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung
der Widerspruchsmarke nicht als ausreichend und halt ihre Nichtbenutzungs-

einrede aufrecht.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet, weil eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke nicht zur Uberzeugung des Senats glaubhaft gemacht

wurde.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 7. Mai 2012 ein-
gegangenen Beschwerdeschriftsatz die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des 8 43 Abs. 1 MarkenG
prazise zu zitieren, so dass in stéandiger Rechtsprechung davon auszugehen ist,
dass die Einrede beide ZeitrAume umfassen soll (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 20
— idw Informationsdienst Wissenschaft; Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl.,
§ 43 Rdnr. 18).

Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemaf 8 43 Abs. 1
Satz1l und 2 MarkenG auch zulassig, nachdem die funfjahrige Benutzungs-
schonfrist der Widerspruchsmarke vor der Veroffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke am 5. Marz 2010 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen
Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschrankung erhoben hat, oblag es der
Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemald 8§43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG innerhalb von funf Jahren vor der Vero6ffentlichung der Eintragung
der angegriffenen Marke, also in der Zeit von 5. Marz 2005 bis 5. Marz 2010,
sowie gemal 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten funf Jahre vor der
Entscheidung tUber den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von 20. No-
vember 2008 bis 20. November 2013, gemal § 26 MarkenG benutzt worden ist.
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Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren eingereichten Unter-
lagen, namlich

- zwei eidesstattliche Versicherungen vom 30. August 2013 (per Fax und im
Original) und vom 3. September 2013 (nur per Fax) samt einer ,Um-
satzstatistik Imatec-Artikel®,

- Auszug aus dem Werkzeugkatalog 2009/2010 der Firma JEWEMA
(Unternehmen der Nagel-Gruppe) in Kopie,

- Original-Werkzeugkatalog 2012/2013 der Firma Nagel und Original-Werk-
zeugkatalog 2012/2013 der Fa. Bremicker (Unternehmen der Nagel-
Gruppe) samt Auflistung der Artikel der Marke ,IMATEC* sowie

- verschiedene — undatierte — Lichtbilder von Werkzeugen,

reichen fur eine Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht

aus.

a) Die eidesstattliche Erklarung muss eindeutig erkennen lassen, dass sie von
einer Person abgegeben worden ist, die im jeweils malRgeblichen Benutzungs-
zeitraum aufgrund ihrer besonderen Stellung aus eigener Kenntnis mit den
erklarten Benutzungsverhéltnissen vertraut ist bzw. war. Solche Angaben tber die
Kompetenz der erklarenden Person sind unabdingbar (vgl. BPatGE 24, 109, 111 —
FOCESID; 33, 228, 231 — Lahco; Strobele/Hacker, a. a. O. § 43 Rdnr. 64).

Diesen Anforderungen gentigen die beiden von Herrn A... abge-

gebenen eidesstattlichen Versicherungen nicht, da sich aus ihnen nicht eindeutig
ergibt, ob und aufgrund welcher Umstande der Erklarende auch bereits im ersten
mafigeblichen Benutzungszeitraum nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus eigener
Kenntnis und Wahrnehmung sachkundig und mit den erklarten Tatsachen vertraut

war.

Gemall den Angaben zur Person in der eidesstattlichen Versicherung vom
30. August 2013 ist Herr A... seit 1. April 1972 beim ,Einkaufsburo
E... GmbH" als Vorsitzender der GeschaftsfUhrung beschaftigt. Gemaf
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der eidesstattlichen Versicherung vom 3. September 2013 ist Herr A... zwar
daneben als Geschaftsfuhrer bei der ,l... GmbH Werkzeuge und Maschinen®

(= Unternehmen der Widersprechenden), ,die zum Unternehmensverbund der
Einkaufsblro Deutscher Eisenhandler GmbH gehort®, beschaftigt. Es geht aus
dieser eidesstattlichen Versicherung allerdings nicht hervor, seit wann er diese
Funktion als Geschaftsfuhrer der I... GmbH Werkzeuge und Maschinen

innehat. Abgesehen davon, dass sich die Kompetenz des Erklarenden im jeweils
maf3geblichen Benutzungszeitraum aus der eidesstattlichen Versicherung selbst
ergeben muss (vgl. BPatG a. a. O. — FOCESID; a. a. O. — Lahco), ist auch aus
dem —von Amts wegen — eingeholten Handelsregisterauszug vom 18. Juni 2012
nicht erkennbar, seit wann Herr A... Geschéftsfihrer der Widersprechenden ist.
Daher kann nicht beurteilt werden, ob Herr A... schon in dem Benutzungs
zeitraum nach 843 Abs.1 Satz1l MarkenG (Mérz 2005 bis Marz 2010) Ge-
schaftsfihrer im Unternehmen der Widersprechenden war.

Eine eidesstattliche Versicherung muss zwar nicht zwingend von verantwortlichen
Angehdrigen des Unternehmens der Widersprechenden abgegeben werden. Viel-
mehr kdnnen entsprechende Erklarungen auch von auf3enstehenden Personen
abgegeben werden, wobei ein ausreichender "Beweiswert" allerdings nur dann
gegeben ist, wenn erkennbar wird, aufgrund welcher Umstande die erklarende
Person mit den Benutzungsverhéltnissen vertraut ist bzw. war (BPatG 25 W (pat)
204/97 — MODICIN/MODUCRIN, in juris Rdnr. 15; Strébele/Hacker a. a. O., § 43
Rdnr. 64). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Denn es wurde in den
eidesstattlichen Versicherungen nicht nachvollziehbar begriindet, ob und weshalb
Herr A... ggf. als Aul3enstehender Uber ein entsprechendes Wissen fiir den
mafgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Mé&rz 2005
bis Mérz 2010) verflugt hat. Allein der pauschale Hinweis darauf, dass die I...
GmbH Werkzeuge und Maschinen zum Unternehmensverbund der Einkaufsbiro
Deutscher Eisenhandler GmbH gehdre und die eidesstattlichen Erklarungen nach
,Einsichtnahme in die relevanten Geschaftsunterlagen® der Firma I... GmbH

erfolgt sei, reicht hierfir nicht aus. Denn daraus geht nicht hervor, ob und
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inwieweit Herr A... in dem o. g. Zeitraum bereits ausreichend Einblicke in die
Geschafts- und Vertriebspraxis hatte und damit aus eigener Wahrnehmung mit

den erklarten Benutzungsverhéltnissen vertraut war.

Den fraglichen eidesstattlichen Versicherungen fehlt es damit an einer hinrei-
chenden Aussagekraft hinsichtlich der dort getroffenen Tatsachendarstellung, die
deshalb auch nicht mit der erforderlichen Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu-

grunde gelegt werden kann.

b) Zudem wurde nicht hinreichend glaubhaft gemacht, durch wen die Benutzung
erfolgt ist, also durch die Widersprechende selbst oder einen dazu von ihr
ermachtigten Dritten. Die diesbezlglichen Angaben in den eidesstattlichen Ver-
sicherungen stehen nicht im Einklang mit den vorgelegten Katalogen und Licht-
bildern.

Grundsatzlich scheibt § 26 Abs. 1 MarkenG eine Benutzung durch den Marken-
inhaber vor. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG wird aber die Benutzung der Marke durch
einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den
Markeninhaber selbst gleichgestellt. Insoweit reicht eine tatsachliche Benutzung
seitens des Dritten aus, wenn sie mit dem Einverstandnis des Markeninhabers
geschieht (Strobele/Hacker, a.a.0O., 8 26 Rdnr. 102).

In beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 30. August 2013 und 3. September
2013 ist aber ausdrucklich erklart worden, dass die Marke ,IMATEC* von ihrer
Inhaberin, der I... GmbH Werkzeuge und Maschinen, jedenfalls ab 2006 flr
verschiedene Werkzeuge benutzt wurde und wird. Zum Beleg fir die Benutzung
als Marke wurde auf die den eidesstattlichen Versicherungen beigefligten o.g.
Kataloge der Firmen N..., J... und B... (alles Unternehmen der

N... -Gruppe) verwiesen. Aus den beiden vorgelegten Original-Werkzeug-
katalogen 2012/2013 der Firmen N... und B... geht indes hervor, dass

diese Unternehmen die Marke ,IMATEC® als Eigenmarke verwenden (vgl. jeweils
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Seite A/5 der beiden Original-Werkzeugkataloge 2012/2013). Bei der Auflistung
anderer Hersteller von Werkzeugen, die in dem Katalog angeboten werden, ist die
Marke ,IMATEC® dementsprechend auch nicht aufgefuhrt (vgl. jeweils Seite A/4
der beiden Kataloge 2012/2013). Hinsichtlich des Werkzeugkataloges 2009/2010
der Firma JEWEMA wurde zwar nur ein Auszug in Kopie vorgelegt, bei dem die
ersten Katalogseiten fehlen, es ist jedoch auch hier wahrscheinlich, dass die Firma
J... als Unternehmen der N... -Gruppe die Marke ,IMATEC® gleichfalls als
Eigenmarke verwendet. Jedenfalls ergibt sich auch aus diesem vorgelegten
Katalogauszug keine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widerspre-
chende selbst. Fur eine Benutzung der Marke ,IMATEC® durch verschiedene
Unternehmen der N... -Gruppe sprechen im Ubrigen auch die zuletzt mit
Schriftsatz der Widersprechenden vom 4. November 2013 vorgelegten Lichtbilder
von verschiedenen mit der Marke ,IMATEC® versehenen Werkzeugen, die in den
Uberwiegenden Fallen auf der Verpackung zusatzlich die Zeichen ,Nagel®,
,Bremicker bzw. ,JEWEMA®" tragen. (Abgesehen davon sind diese Lichtbilder
mangels Angabe eines Datums zur Glaubhaftmachung einer funktionsgemafen
Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geeignet, da sie —auch mangels
klarstellender eidesstattlich erklarter Angaben hierzu — keine Zuordnung zu den

hier relevanten Benutzungszeitraumen ermaoglichen.)

Die Widersprechende hat sich hier allerdings nicht auf eine Drittbenutzung mit
ihrer —ggf. auch konkludent erteilten — Zustimmung (8 26 Abs. 2 MarkenG)
berufen. Zwar kdnnen auch sonstige Umstande hinreichend klar erkennen lassen,
dass eine Marke im Einverstandnis mit dem Markeninhaber von einem Dritten
benutzt worden ist. Dies gilt insbesondere bei der Darlegung enger wirtschaftlicher
Verbindungen zwischen Markeninhaber und Benutzer (vgl. Strobele/Hacker
a.a. 0., 8§26 Rdnr.107 m.w. N.). Dies kann jedoch nicht gelten, wenn der
Markeninhaber ausdricklich erklart, die Marke selbst benutzt zu haben. Abge-
sehen davon wurde in den eidesstattlichen Versicherungen auch ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang zwischen dem Unternehmen der Widersprechenden

und den Unternehmen der N... -Gruppe nicht dargelegt und ist auch sonst nicht
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ersichtlich. Die vorgelegten Unterlagen kénnen daher weder eine Benutzung der
Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin gemaf § 26 Abs. 1 MarkenG noch eine
Drittbenutzung mit Zustimmung der Widersprechenden gemall § 26 Abs. 2

MarkenG hinreichend belegen.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sind insoweit nicht die Angaben in
den beiden eidesstattlichen Versicherungen isoliert zu betrachten und allein
maf3geblich fur die Glaubhaftmachung der Person des Benutzers der Wider-
spruchsmarke. Denn alle vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen sind grund-
satzlich im Zusammenhang zu sehen. Diese zusammenfassende Betrachtung
verlangt auch eine Prifung auf mdgliche Widerspriiche in den einzelnen Unter-
lagen, die —wie hier — einer ausreichenden Glaubhaftmachung entgegenstehen
konnen (BPatG GRUR 2007, 596, 597 — La Martina; GRUR 1998, 64, 65 —
bonjour; Strobele/Hacker a. a. O., § 43 Rdnr. 59 m. w. N.; Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 26).

Es bedarf somit keiner abschlieRenden Klarung, ob hinsichtlich der weiteren
malf3geblichen Umstande einer Markenbenutzung, insbesondere fur welche regis-
trierten Waren, eine Glaubhaftmachung durch die vorgelegten Unterlagen erfolgt

ist.

c) Die Beschwerdefihrerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits mit
Schriftsatz vom 25. September 2013 — nach Durchsicht der mit Eingaben vom
30. August 2013 und 3. September 2013 eingereichten Benutzungsunterlagen —
die unzureichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke geriigt. Der Senat hat den Beteiligten sodann mit Ladungs-
zusatz vom 15. Oktober 2013 aufgegeben, die miundliche Verhandlung durch
Schriftsdtze bis zum 4. November 2013 vorzubereiten. Daraufhin hat die Be-
schwerdegegnerin und Widersprechende mit am 4. November 2013 eingegan-
genem Schriftsatz lediglich die o. g. undatierten Lichtbilder von Werkzeugen als

erganzende Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht. Im Termin zur mindlichen
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Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, dass die vorgelegten eides-
stattlichen Versicherungen vom 30. August 2013 und 3. September 2013 nicht
ausreichend sein und insbesondere im Widerspruch zu den vorgelegten Be-
nutzungsunterlagen stehen durften. Die Beschwerdegegnerin und Widerspre-

chende hat hierauf keine weiteren Erklarungen abgegeben.

Eine weitergehende bzw. bereits im Vorfeld der mundlichen Verhandlung be-
griundete Verpflichtung des erkennenden Senats zu aufklarenden Hinweisen an
die Widersprechende und Beschwerdegegnerin nach 8 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
i.V.m. 8139 ZPO betreffend die Mangel der eingereichten Unterlagen, bei-
spielsweise in dem Ladungszusatz, bestand nicht und hétte die gerichtliche
Neutralitatspflicht hier verletzt. Denn die Aufklarungspflicht findet ihre Grenzen vor
allem dort, wo Hinweise des Gerichts die Starkung der prozessualen Position
einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen wirden (BPatG GRUR 2004, 950, 953 —
ACELAT/Acesal; GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex; Strobele/Hacker
a.a. 0., 8§43 Rdnr.50 m.w. N.). Sie rechtfertigt keine Hinweise, welche die
Verfahrensbeteiligten zu einem entsprechenden Vorbringen erst veranlassen,
insbesondere sie zu vollig neuen oder vom bisherigen Sachvortrag abweichenden
tatsachlichen Begriindungen — wie hier beispielsweise zur Person des Benutzers
der Widerspruchsmarke — anhalten sollen (BGH GRUR 1972, 180, 182 — Cheri;
NJW 2004, 164; BPatG a. a. O. — ACELAT/Acesal; Strobele/Hacker a. a. O., § 43
Rdnr. 51). Im Ubrigen sind vorliegend in Rechtsprechung und Literatur bereits
umfangreich erorterte und grundsatzlich geklarte Fragen zur Glaubhaftmachung
einer bestrittenen Markenbenutzung betroffen, so dass auch aus diesem Grund

kein Raum fir eine weitergehende Aufklarung des Senats bestand.

Auch wenn der Auffassung gefolgt wird, dass im Widerspruchs- bzw. Rechts-
mittelverfahren kein genereller Vorrang einer Neutralitatspflicht vor der Aufkla-
rungspflicht nach § 139 ZPO besteht (vgl. Ingerl/Rohnke a. a. O., § 43 Rdnr. 27),

so liegt hier keine der Fallkonstellationen vor, in denen eine Hinweispflicht des
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Gerichts im Markenbeschwerdeverfahren bislang anerkannt wurde (vgl. hierzu
BPatG Mitt. 2006, 567, 570 — VisionArena/@rena vision). Die Widersprechende
konnte den weiteren Glaubhaftmachungsbedarf im Ubrigen aus der Eingabe der

Widerspruchsgegnerin erkennen.

2. Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83
Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sind nicht gegeben, da weder eine Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordern. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass bei der Subsumtion des festgestellten
Sachverhalts unter eine Norm oder einen unbestimmten Rechtsbegriff besondere
Rechtsfragen auftreten, die entscheidungserheblich sind. Dies ist vorliegend nicht
der Fall. Bei der Frage, ob die vorgelegten Unterlagen fir eine Glaubhaftmachung
der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichen, handelt es sich
um keine Rechtsfrage, sondern um eine tatrichterliche Wirdigung. Dies gilt
insbesondere fur die Beurteilung der Aussagekraft bzw. des ,Beweiswerts” einer
eidesstattlichen Erklarung, die —wie hier — nur unzureichende Angaben Uber die
Kompetenz des Erklarenden enthélt und hinsichtlich der Angaben zur Person des
Benutzers der Widerspruchsmarke im eindeutigen Widerspruch zu den vorge-
legten Verwendungsbeispielen steht. Damit besteht kein Raum fur die Zulassung
der Rechtsbeschwerde.

Klante Kriener Dorn
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