BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 561/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:160718B25Wpat561.17.0



betreffend die Marke 30 2011 039 054

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 9 des DPMA vom 8. Novem-
ber 2016 aufgehoben, soweit die Léschung der angegriffe-
nen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke
1 426 709 AQS angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus
der Unionsmarke 1 426 709 AQS wird zuriickgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden gegen die
Zuruckweisung der Widerspriche aus der Marke 305 06 490
AQI sowie der Unionsmarke 1 477 728 AQC wird zuriickge-

wiesen.

3. Die Widersprechende hat der Markeninhaberin die durch die
Anschlussbeschwerde zusatzlich entstandenen Kosten zu

erstatten.



Grinde

Die am 16. Juli 2011 angemeldete Wortmarke

AQM

ist am 6. September 2011 unter der Nummer 30 2011 039 054 fur die nachfolgen-
den Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiuihrte Mar-

kenregister eingetragen worden:

Klasse 9:
Sensoren zur Ermittlung der Luftglte, der Lufttemperatur, der Luft-

feuchtigkeit flr Fahrzeuge.

Gegen die Eintragung dieser am 7. Oktober 2011 vero6ffentlichten Marke hat die
Beschwerdefihrerin als Inhaberin der seit dem 8. August 2001 fur die Waren der
Klassen 9

AuBenluftsensoren fur Kraftfahrzeuge zum Messen der Luftquali-
tat; elektrische und elektronische Steuerungen insbesondere fir
Kraftfahrzeuge zum Steuern der Frischluftzufuhr in Abh&ngigkeit
von der Luftqualitat; Teile der vorgenannten Waren

unter der Nummer 1 426 709 eingetragenen Unionsmarke

AQS



sowie als Inhaberin der seit dem 13. April 2005 fur die Waren der Klasse 11

Laftungs- und Klimaanlagen fur Fahrzeuge; Luftkonditionierungs-
anlagen fur Fahrzeuge, z. B. Luftionisationsgerate; Einzelteile und
Baugruppen vorgenannter Anlagen und Geréte, soweit in Klas-
se 11 enthalten
unter der Nummer 305 06 490 eingetragenen deutschen Marke
AQI
sowie als Inhaberin der seit dem 27. November 2001 fir die Waren

Klasse 9:

AulRenluftsensoren fur Kraftfahrzeuge zum Messen der Luftquali-
tat; elektrische und elektronische Steuerungen insbesondere fir
Kraftfahrzeuge zum Steuern der Frischluftzufuhr in Abhéangigkeit

von der Luftqualitat; Teile der vorgenannten Waren;

Klasse 11:

Filter, Ozonisierung, Klima- und Luftungsanlagen, elektronische
Steuerungen fur Luftgltesensoren, alle fiur Gebaude und Kraftfahr-
zeuge;

unter der Nummer 1 477 728 eingetragenen Unionsmarke

AQC



aus allen drei Marken mit beim Deutschen Patent- und Markenamt am 1. Dezem-

ber 2011eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 8. November 2016 hat die Markenstelle fur Klasse 9 des
Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Priufer des gehobenen Dienstes
die Gefahr von Verwechslungen im Sinn des 8§ 42 Abs. 2 MarkenG i.V.m. 89
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichszeichen AQM und der widerspre-
chenden Unionsmarke AQS bejaht und die angegriffene Marke geldscht. Im Ubri-
gen hat sie die Widerspriche aus den Marken AQC und AQI zuriickgewiesen,
weil insoweit die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht

worden sei.

Zur Begrindung ihrer Loschungsentscheidung wegen des Widerspruchs aus der
Unionsmarke AQS fiihrt die Markenstelle aus, dass die von Seiten der Widerspre-
chenden auf die zulassigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke
AQS eingereichten Unterlagen zwar nur Umsatzzahlen fir Deutschland aufweisen
wurden, diese aber den gesamten Funfjahreszeitraum vor der Veroffentlichung der
jungeren Marke abdeckten und was die Hohe angehe, derart Gberragend seien,
dass die Benutzung in Deutschland als ausreichende Benutzung fur die Gemein-
schaft der EU anerkannt werden konne. Der durch die eidesstattliche Versiche-
rung des Leiters der Finanzbuchhaltung vom 12. Juni 2012 glaubhaft gemachte
Umsatz betrage in jedem der Jahre des Zeitraums von 2007 bis 2011

..€, was bei Kosten von ...€ pro Produkt einem Absatz von
... Produkten pro Jahr gleichkomme. Die Marke sei in Deutschland und damit
in einem Land der EU ernsthaft, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem
Markt prasent, wodurch die Benutzung der Widerspruchsmarke in der Gemein-
schaft ausreichend dargetan sei. Die Vergleichswaren seien hochgradig ahnlich
zueinander. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke AQS sei leicht un-
terdurchschnittlich, weil es sich dabei um die bekannte Abklrzung fir ,automative
Qualitatssicherung” handle. Bei einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke und hochgradiger Ahnlichkeit der Waren seien an den



Abstand der Marken normale Anforderungen zu stellen, den die angegriffene jin-
gere Marke aber nicht einhalte. Visuell seien zwei Drittel der Marken, namlich die
Buchstabenfolge ,,AQ", identisch. Lediglich in dem Endbuchstaben und damit in
dem nicht stark beachteten Markenteil seien die Zeichen unterschiedlich, wobei
sich die Buchstaben ,S* und ,M“ gegenuberstinden. Der schriftbildliche Unter-
schied in den jeweiligen Endbuchstaben der Zeichen sei nur gering und nicht ge-
eignet, die Vergleichszeichen sicher zu unterscheiden. Daher sei eine schriftbildli-
che Verwechslungsgefahr der Zeichen gegeben. Auch seien klangliche Ver-
wechslungen zu beflrchten, da die Zeichen in der dominanten Klangfolge ,a —ku*
vollkommen Ubereinstimmten und die eher geringen Unterschiede am Zeichen-

ende leicht Uberho6rt wiirden.

Der Widerspruch aus der alteren deutschen Marke mit der Nummer
305 06 490 AQI sei hingegen zurlckzuweisen, da die Widersprechende eine
rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaub-
haft gemacht habe. Zwar seien die von der Widersprechenden verkauften ,Sys-
teme zur Luftaufbereitung und -reinhaltung” unter die im Warenverzeichnis bean-
spruchten ,Luftkonditionierungsanlagen fur Fahrzeuge, z. B. Luftionisationsgerate”
zu subsumieren. Allerdings seien die damit in den Jahren 2010 und 2011 erzielten
Umsatze eher gering. Bei veranschlagten Kosten fir eine Luftkonditionierungsan-
lage von mindestens ... € pro Stuck (oder gar hoher), habe die Widerspre-
chende im Jahr 2011 jahrlich nur ... Stick verkauft. Auch sei die Anbringung der
Marke auf der Ware nicht erkennbar. Weiter sei die Widerspruchsmarke in den
von der Widersprechenden eingereichten Rechnungen allein in den Monaten
September, Oktober und Dezember 2011 aufgefuhrt und es fehlten dabei die
Preisangaben.

Auch seien Marketingaufwendungen in Hohe von ...€ pro Jahr fir
Deutschland fur drei Marken nicht besonders hoch. Daher seien die Form und die
Art der Benutzung der Widerspruchsmarke zweifelhaft und der angegebene Um-

satz und Umfang der Benutzung zu gering.



Ebenso wenig habe die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung aus
der alteren Unionswortmarke 1 477 728 AQC ausreichend glaubhaft gemacht. Die
Glaubhaftmachung der Widersprechenden beziehe sich lediglich auf Deutschland,
was zwar als Benutzung in dem grof3ten Markt der européischen Gemeinschaft
ausreichen konne, um den Anforderungen an eine Benutzung in der Gemeinschatft
zu genugen, dann missten aber hohe Umsatzzahlen vorliegen. Aus den beige-
fugten Rechnungen aus den Jahren 2007 bis 2010, die sich auf die Marke AQC
bezbgen, seien keine Preise zu entnehmen, so dass der Verkaufsumfang und die
Bedeutung fur Deutschland nicht beziffert werden kénne. Bei den in der einge-
reichten eidesstattlichen Versicherung angegebenen Umsatzzahlen von
... € erst in den Jahren 2009 und 2010 handele es sich um keine so stabi-
len Zahlen, als dass sich daraus fir die gesamte Europaische Union eine tatsach-
liche, stetige und mit stabilem Erscheinungsbild gekennzeichnete Prasenz der
Marke auf dem européischen Markt ergebe.

Gegen diesen, der Markeninhaberin am 14. November 2016 zugestellten Be-
schluss richtet sich die am 14. Dezember 2016 vorab per Telefax eingegangene
Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, der angefochtene Be-
schluss der Markenstelle sei offensichtlich falsch, daher sei eine Beschwerdebe-

grindung entbehrlich.

Im Verfahren vor dem DPMA hat die Markeninhaberin jeweils mit Schriftsatz vom
20. Mérz 2012 die Einrede der mangelnden Benutzung in Bezug auf alle drei Wi-
derspruchsmarken gemaR 8§ 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Die daraufhin von der
Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen hat die Markeninhaberin
als nicht ausreichend angesehen. Die eingereichten Unterlagen seien in sich wi-
dersprichlich; ein Nachweis, wie die Marken in Verbindung mit den Waren ver-
wendet werden, fehle. Zudem seien die Marken auf den Verpackungsaufklebern
und den eingereichten Rechnungen nicht in Alleinstellung, sondern lediglich in
einer die rechtserhaltende Benutzung nicht begriindenden, abgewandelten Form

wiedergegeben. Auch sei die Benutzung der Unionsmarken nicht fur einen rele-



vanten Teil der Europaischen Union nachgewiesen, sondern nur fur Deutschland,

was flr eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche.

Im Ubrigen sei auch keine Verwechslung der Zeichen zu befiirchten. Denn zwar
bestiinde zwischen den jeweils beanspruchten Vergleichswaren der Klasse 9 teil-
weise ldentitat bzw. Ahnlichkeit, bei einer duRerst geringen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken, die Akronyme glatt beschreibender Angaben darstell-
ten, fihre die geringe Ahnlichkeit der Vergleichszeichen aber nicht zu einer maR-
gebenden Verwechslungsgefahr. Bei den Zeichen handele es sich um Kurzworte
mit drei Buchstaben, bei welchen bereits geringe Abweichungen ausreichend
seien, um die Gefahr schriftbildlicher oder klanglicher Verwechslungen auszu-

schliel3en.

Die Inhaberin der juingeren Marke beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent und Markenamts vom 8. November 2016 insoweit aufzu-
heben, als die Léschung der angegriffenen Marke aufgrund des
Widerspruchs aus der Unionsmarke AQS 1426 709 angeordnet
worden ist und den Widerspruch aus dieser Marke zurlckzuwei-

sen.

Hilfsweise beantragt sie die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung und regt

an, die Beschwerdegebuhr zuriickzuzahlen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickzuweisen.



Dartiber hinaus legt sie gegen den Beschluss der Markenstelle vom 8. Novem-
ber 2016 Anschlussbeschwerde ein mit dem sinngemaf3en Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutsches Pa-
tent- und Markenamts vom 8. November 2016 aufzuheben, soweit
die Widerspruche aus den Marken AQI und AQC zurickgewiesen
worden sind und die Loschung der angegriffenen prioritatsjinge-
ren Marke auch aufgrund dieser Widerspruchsmarken anzuord-

nen.

Sie ist der Ansicht, die im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der Marken AQI und AQC stitzten eine ernsthafte und rechts-
erhaltende Benutzung der genannten Marken. Auch bestehe eine Ahnlichkeit hin-

sichtlich der sich gegeniberstehenden Waren.

Uber die bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarken hinaus hat die Wider-
sprechende im Beschwerdeverfahren nichts eingereicht. Zu einer Benutzung der
Widerspruchsmarken ab dem Jahr 2012 hat die Widersprechende auch nichts

vorgetragen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden zuriickzuwei-

sen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle und den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.
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Die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statt-
hafte und auch im Ubrigen zulassige Beschwerde der Markeninhaberin in Bezug
auf die Loschungsanordnung wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke
1426 709 AQS hat auch in der Sache Erfolg, da die Widersprechende auf die im
Amtsverfahren in zulassiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhabe-
rin der angegriffenen Marke geman 88 125 b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2
MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke AQS jeden-
falls im auch nach 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mal3geblichen Benutzungszeit-
raum nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Mangels berticksichtigungsfahiger
Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke nach 8 125 b Nr. 4 MarkenG, 8§ 43
Abs. 1 Satz 3 MarkenG fur diesen Zeitraum konnte der Widerspruch aus der
Widerspruchsmarke — unabhéngig von der Frage der Verwechslungsgefahr nach
der Registerlage — keinen Erfolg haben und war auf die Beschwerde der Marken-

inhaberin hin zurtickzuweisen.

Auch die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden gegen die Zurlckweisung
der Widerspriiche aus den Widerspruchsmarken 305 06 490 AQl sowie
UM 1 477 728 AQC konnte mangels ausreichender Glaubhaftmachung der Benut-
zung keinen Erfolg haben. Auch insoweit waren die Widerspriiche von der Mar-
kenstelle zu Recht gemal 8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zurlckgewiesen worden,
wobei insoweit nicht nur die Nichtbenutzungseinrede nach §43 Abs.1 Satz 1
MarkenG, sondern im Beschwerdeverfahren jedenfalls zusatzlich auch die Nicht-
benutzungseinrede nach 8 43 Abs.2 Satz2 MarkenG (i. V.m. 8125 b Nr.4
MarkenG hinsichtlich der UM 1 477 728 AQC) in Bezug auf den aktuellen Zeit-
raum von Juli 2013 bis Juli 2018 schon mangels Vortrags zu einer Benutzung und

auch mangels Glaubhaftmachung einer Benutzung durchgreift.
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1. Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke

Die mit den Schriftsatzen der Markeninhaberin vom 20. Marz 2012 gemalR § 43
Abs. 1 MarkenG pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenut-
zung der Widerspruchsmarke UM 1 426 709 AQS ist als zuléassige Einrede nach
§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG auszulegen (vgl. BGH GRUR 2008, 714,
Rn. 23 — idw; BPatG GRUR 2016, 286 — Yoso0ja/YOSOI). Die Widerspruchsmarke
AQS war zum Zeitpunkt der Veréffentlichung der angegriffenen Marke am 7. Okto-
ber 2011 bereits seit finf Jahren eingetragen, n&dmlich seit dem 8. August 2001, so
dass die nach §8 43 Abs. 1 MarkenG wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede
sowohl den Zeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch denjenigen nach
8§43 Abs.1 Satz 2 MarkenG umfasst. Demnach hat die Widersprechende die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der
Zeit vom 7. Oktober 2006 bis zum 7. Oktober 2011 (gemafR § 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG) und innerhalb der letzten funf Jahre vor der Entscheidung lber den
Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also in der Zeit vom 16. Juli 2013 bis zum
16. Juli 2018 (gemal 8§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) glaubhaft zu machen.

Inwieweit die bisher im Verfahren vor dem Patentamt zu der Benutzung der Wi-
derspruchsmarke AQS eingereichten Unterlagen ausreichen, um eine rechtser-
haltene Benutzung der Widerspruchsmarke fir die Zeitraume nach 88 125b Nr. 4,
43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von Oktober 2006 bis Oktober 2011 und nach § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG von November 2011 bis November 2016 als Zeitpunkt der
Entscheidung tber den Widerspruch glaubhaft zu machen, kann vorliegend da-
hingestellt bleiben, weil die Widersprechende jedenfalls keine Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der Benutzung fir den nun aktuellen Zeitraum nach 8§ 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG und damit fir die Jahre 2013 bis 2018 vorgelegt hat. Die
im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Unterlagen, unter anderem Rechnun-
gen und Umsatzzahlen in einer eidesstattlichen Versicherung vom 12. Juni 2012,
beziehen sich nur auf die Jahre 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011. Im Beschwer-
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deverfahren hat die Widersprechende zur Benutzung der Widerspruchsmarke
AQS nichts weiter vorgetragen und keine weiteren Unterlagen vorgelegt, obwohl
sie dazu ausreichend Gelegenheit hatte, nachdem seit Zustellung der Beschwerde

der Markeninhaberin mehr als ein Jahr vergangen ist.

Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke in den nach 8§43 Abs. 1
MarkenG malRgeblichen Zeitrdumen unterliegt abweichend von dem das patent-
amtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Unter-
suchungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz und Verhandlungsgrundsatz (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 43 Rn. 5, 66). Bei der Glaubhaft-
machung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine verfahrensrechtliche
Obliegenheit der Widersprechenden, sodass die Widersprechende die volle Ver-
antwortung fur eine vollstandige Glaubhaftmachung tragt (Stroébele/Hacker/
Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8§ 43 Rn. 60 und 61) und von sich aus laufend zu
Uberprufen hat, ob sich die Notwendigkeit einer weiteren Glaubhaftmachung ergibt
(st. Rspr. des BPatG, vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43
Rn. 18).

Eines rechtlichen Hinweises des Senats gemaf 88 139 ZPO, 82 Abs. 1 MarkenG
zur Glaubhaftmachung bedurfte es nicht. Dass die von Seiten der Markeninhabe-
rin bereits im patentamtlichen Verfahren erhobene Einrede der Benutzung nach
8 43 Abs. 1 MarkenG sowohl die Einrede des § 43 Abs. 1 Satz 1 als auch dieje-
nige des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG umfasst und letztere einen sich standig ver-
andernden Benutzungszeitraum betrifft, ist eine unmittelbar dem Gesetzeswortlaut
zu entnehmende Tatsache, die ein Verfahrensbeteiligter beriicksichtigen muss,
wenn ihm die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung seiner Marke
obliegt. Auf den offensichtlichen Umstand, dass ein bisheriges Vorbringen zwi-
schenzeitlich Gberholt sein kann und angesichts des Zeitablaufs einer Aktualisie-
rung bedarf, hat die Rechtmittelinstanz ebenso wenig hinzuweisen, wie auf andere
offenkundige Mangel der Glaubhaftmachung (vgl. auch BPatG, 24 W (pat) 113/10

mit Verweis auf weitere Entscheidungen — der Entscheidungstext ist Gber die
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Homepage des Deutsches Patent- und Markenamt offentlich zuganglich). Ein Fall
nach 8 139 Abs. 2 Satz 2 ZPO, in dem ein Hinweis des Gerichts geboten sein
kann, weil beide Verfahrensbeteiligten erkennbar von unzutreffenden tatsachli-
chen oder rechtlichen Gesichtspunkten ausgehen, liegt nicht vor, weil die Frage,
ob die Widerspruchsmarken rechtserhaltend benutzt werden, seit dem
20. Mérz 2012 mit der Erhebung der Einrede gemal3 § 43 Abs. 1 MarkenG der
Markeninhaberin Thema des schriftsétzlichen Vorbringens der Beteiligten und ins-
besondere der Markeninhaberin war. Aus der blof3en Tatsache, dass die Marken-
inhaberin das Fehlen einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchs-
marken fur den mittlerweile als eigenstandigen Zeitraum relevant gewordenen
zweiten Benutzungszeitraum nach 8§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht ausdricklich
ragt, kann auch nicht ohne weiteres auf eine insoweit bestehende Fehleinschat-
zung zurickgefuhrt werden, denn vielmehr kann darin das bewusste Bestreben
der Markeninhaberin liegen, die Widersprechende nicht auf deren bisherige unzu-
reichende Verfahrensfiuhrung aufmerksam zu machen (vgl. Strobele/Hacker/
Thiering, MarkenG, 12. Aufl., §43 Rn.71 ). Im Ubrigen hat angesichts der
Neutralitatspflicht des Gerichts die Aufklarungspflicht dort ihre Grenze, wo
Hinweise unmittelbar die Starkung der prozessualen Position einer Beteiligten und
damit gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Stellung der anderen
Beteiligten nach sich ziehen wirden (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl., 8 43 Rn. 68 m. w. N.).

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg, weil der Widerspruch aus der
Unionsmarke 1426 709 mangels ausreichender Glaubhaftmachung der Benut-
zung der Widerspruchsmarke nach 8 125b Nr. 4 MarkenG, § 43 Abs. 2 Satz 2

MarkenG zurlckzuweisen war.

2. Anschlussbeschwerde der Widersprechenden

Die mit Schriftsatz vom 30. Mai 2017 nach Ablauf der Beschwerdefrist erhobene

unselbstandige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden, mit der sie die L6-
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schung der angegriffenen jingeren Marke aufgrund der ebenfalls erhobenen und
erstinstanzlich zuriickgewiesenen Widerspriche aus ihren Widerspruchsmarken
305 06 490 AQI und UM 1477 728 AQC weiterverfolgt, ist zwar zulassig, aber
nicht begriindet.

Denn auch insoweit ist die mit den jeweiligen Schriftsatzen vom 20. Marz 2012 fir
jeden Widerspruch gesondert gemal3 § 43 Abs. 1 MarkenG pauschal und undiffe-
renziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken als zu-
lassige Einrede nach 8§ 43 Abs. 1 Satz und Satz 2 auszulegen (vgl. BGH GRUR
2008, 714, Rn. 23 —idw; BPatG GRUR 2016, 286 — Yo0so0ja/YOSOI). Die Wider-
spruchsmarken AQI und AQC waren zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der an-
gegriffenen Marke am 7. Oktober 2011 bereits seit finf Jahren eingetragen, nam-
lich die deutsche Marke AQI seit dem 13. April 2005 und die Unionsmarke AQC
seit dem 27. November 2001, so dass die nach 8 43 Abs. 1 MarkenG wirksam
erhobene Nichtbenutzungseinrede sowohl den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG als auch denjenigen nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG umfasst. Dem-
nach hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke AQI sowie AQC innerhalb der letzten finf Jahre vor der Verdéffentlichung
der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit vom 7. Oktober 2006 bis
zum 7. Oktober 2011 (gemall 8 43 Abs. 1 Satz1 MarkenG) und innerhalb der
letzten funf Jahre vor der Entscheidung tber den Widerspruch im Beschwerde-
verfahren, also in der Zeit vom 9. Juli 2013 bis zum 9. Juli 2018 (gemaR § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG) glaubhaft zu machen.

Die bisher im Verfahren eingereichten Unterlagen und insbesondere die mit den
Marken geltend gemachten Umsatze aus den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010
fur die Widerspruchsmarke AQC bzw. aus den Jahren 2010 und 2011 ftr die Wi-
derspruchsmarke AQI, reichten aus Sicht der Markenstelle nicht aus, um eine
rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen.
Die bisher eingereichten Unterlagen betreffen mit den Angaben zu den Umsétzen
der Jahre 2007 bis 2010 bzw. 2010 und 2011 zeitlich (mittlerweile) allein den nach

8§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG definierten Zeitraum. Ungeachtet dessen, dass die
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Widersprechende keine weiteren ergdnzenden Unterlagen zur Glaubhaftmachung
und Behebung der von der Markenstelle angegebenen Mangel der Benutzung fur
diesen Zeitraum eingereicht hat und in Ermangelung eines entsprechenden Vor-
trags auch nicht ersichtlich ist, aus welchen Grinden sie die Bewertung der Mar-
kenstelle zur fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung
dieser Widerspruchmarken im genannten Zeitraum fur unrichtig erachtet, fehlen
aber jedenfalls Benutzungsunterlagen fir die Widerspruchsmarken fir den Benut-
zungszeitraum nach 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, namlich fur die Jahre von 2013
bis 2018. Insoweit gilt das in Ziffer 1 zu den Obliegenheiten der Widersprechenden
unter Ziffer 1. Ausgefuhrte in gleicher Weise.

Die Anschlussbeschwerde konnte daher keinen Erfolg haben und war zuriickzu-

weisen.

3. Uber die Beschwerde und tber die Anschlussbeschwerde konnte ohne
mindliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war lediglich von der
obsiegenden Markeninhaberin hilfsweise beantragt worden, nicht aber von der
unterliegenden Widersprechenden, 8§ 69 Nr. 1 MarkenG. Eine muindliche Ver-
handlung war auch nicht aus Grinden der Sachdienlichkeit veranlasst, 8 69 Nr. 3
MarkenG.

4. Sind in einem Verfahren mehrere Beteiligte vorhanden, erfolgt eine Entschei-
dung uber die Kosten des Verfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von Amts

wegen.

Bei der vorliegenden Sachlage entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden
die Mehrkosten, die der Markeninhaberin durch die Anschlussbeschwerde der Wi-
dersprechenden entstanden sind, aufzuerlegen.

Abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen
Kosten selbst zu tragen hat, kann es in Ausnahmefallen aus Billigkeitsgriinden

aufgrund besonderer Umstande angezeigt sein, die Kosten des Beschwerdever-
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fahrens ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen
Umstande sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit
der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601
— Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 — Schutzverkleidung).

Im Falle einer zuldssigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies
dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforder-
lichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (stédndige Rechtsprechung, BPatG
GRUR 1996, 981 f.). Vorliegend hat die Widersprechende mit der Erhebung der
Anschlussbeschwerde das Widerspruchserfahren bezlglich der Widerspriche aus
den Widerspruchsmarken AQC und AQI weiterbetrieben, ohne einen Versuch zu
unternehmen, mit Hilfe erganzender Unterlagen und weiteren Vortrags eine
rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarken fir die malf3geblichen
Benutzungszeitrdume gemal § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft zu machen. Ein sol-
ches Verhalten gibt Anlass flir eine einseitige Kostenauferlegung (vgl. Strébele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,, 8 71 Rn. 17 m. w. V.).

Soweit die Widersprechende im Beschwerdeverfahren auch an ihrem Widerspruch
aus der Widerspruchsmarke 1 426 709 AQS festgehalten hat, rechtfertigt dies eine
Kostenauferlegung nach 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht, weil dieses Verhalten
keine Kosten verursacht hat, die nicht bereits durch die Beschwerdeeinlegung

entstanden wéaren.

5. Es besteht vorliegend kein Anlass flr die von Seiten der Markeninhaberin
angeregte Rilckzahlung der Beschwerdegebihr, 8§ 71 Abs. 3 MarkenG. Eine
Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr kann in Ausnahmeféallen aus Billigkeitsgrin-
den angeordnet werden, wenn besondere Umstande vorliegen, die ein Einbehal-
ten der Beschwerdegebihr als unbillig erscheinen lassen. Solche Umstande lie-
gen insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensfehlern oder Verstof3en gegen die
Verfahrensékonomie vor. Solche wesentlichen Verfahrensmangel des Patentamts
sind vorliegend aber weder ersichtlich noch werden konkrete Verfahrensverstol3e

von Seiten der Markeninhaberin vorgebracht.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméiig 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,
einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
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Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Fi/Ko



