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Landgericht Saarbriicken
Beschluss

In dem Rechtsstreit
der MAXXUS Group GmbH &Co. KG, vertreten durch die personlich haftende Gesellschafterin
MAXXUS Verwaltungs-GmbH, vertr. d. d. Geschéftsflihrer, Zeppelinstrale 2, 64331
Weiterstadt
-Kléger-
Prozessbevollméchtigte: UNIT 4 |P Rechtsanwalte, JagerstraRe 40, 70174 Stuttgart

gegen

Globus Holding GmbH & Co. KG, vertreten durch die persénlich haftende Gesellschafterin
Globus Holding Geschaftsfihrungs-GmbH, vertr. d. d. Geschéftsfuhrer, Leipziger Strafe 8,
66606 St. Wendel

-Beklagte-
Prozessbevollméachtigter: KHH Legal Kropp Haag Hibinger Rae, Faktoreistrale 4, 66111
Saarbriicken,

hat die 7. Kammer des Landgerichts Saarbriicken
am 4.3.2021
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Weber, die Richterin am Landgericht
Schafer und die Richterin Tyagay
beschlossen:
|

Das Verfahren wird nach Art. 267 Abs. 1 lit a) und Abs. 2 AEUV dem Européischen Gerichtshof mit
der Bitte um Beantwortung der folgenden Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Unionsrecht, insbesondere bezliglich der Markenrichtlinie(n), also

RICHTLINIE 2008/95/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (Abl. L
299/95 v. 8.11.2008), insbesondere in Art. 12, bzw.

RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber die
Marken (ABI. L 336/1 v. 23.12.2015), insbesondere in Art. 16, 17, 19

dahingehend auszulegen, dass der niitzliche Effekt dieser Normen eine Auslegung des
nationalen Prozessrechts verbietet,

1) die dem Klager in einem auf Léschung einer nationalen eingetragenen Marke wegen
Verfalls durch Nichtbenutzung gerichteten Zivilverfahren eine von der Beweislast zu
unterscheidende Darlegungslast auferlegt, und

2) die es im Rahmen dieser Darlegungslast dem Kliger auferlegt
a. die Nichtbenutzung der Marke durch den Beklagten in einem solchen Verfahren
substantiiert vorzutragen, soweit es ihm maoglich ist, und
b. dazu eine eigene Recherche am Markt vorzunehmen, die dem
Loschungsbegehren und der Eigenart der betroffenen Marke ang n-ist

do¥

CURIA GREFFE
Luxembourg

ewte 73, 03. 2021




A) Das vorlegende Gericht

Das vorlegende Gericht ist ein ordentliches Zivilgericht. Die vorlegende 7. Zivilkkammer ist u.a.
auf Markenrecht spezialisiert. Im gegenstandlichen Verfahren wird die Kammer erstinstanzlich
tatig.

Die Kontaktdaten lauten:

Landgericht Saarbriicken, Az.7 O 181/19
Franz-Josef-Réder-Str. 15, D- 66119 Saarbriicken
Telefon: +49-681-501-5710

E-Mail: o.weber@Ig.justiz.saarland.de

B) Das Ausgangsverfahren

1. Die Klagerin begehrt die Léschung zweier deutscher Marken der Beklagten wegen Verfalls
qua Nichtbenutzung. Es handelt sich dabei um eine Wortmarke ,Maxus‘ und eine
Wortbildmarke ,Maxus® mit Globus-Emblem in orangegriinem Hintergrund (s.u.).

a) aa) Die Klagerin vertreibt Sportgerate und -equipment, Massageplatten, Massagesessel
und Grills. Sie ist als Inhaberin der deutschen Marke 302017108053 ,MAXXUS" und der
Unionsmarke 17673641 ,MAXXUS" eingetragen.

bb) Die Beklagte ist Muttergesellschaft der Globus-Gruppe St. Wendel. Zu ihr gehéren
verschiedene Gesellschaften, die bundesweit 46 groRflachige SB-Warenhauser (Food und
Non-Food-Artikel als ,Hypermarchés®) sowie Getrdanke-, Bau-, Elektro- und sonstige
Fachmarkte betreiben. Die Beklagte gestattet es den Konzernunternehmen, die von ihr
gehaltenen Marken zu nutzen. Nennenswerte Online-Umsétze erzielt die Gruppe allenfalls im
Bereich Elektro und Baumarkt.

Die Beklagte ist seit Juli 1996 im Markenregister als Inhaberin der deutschen Wortmarke 395
35 217 ,MAXUS" fur eine Vielzahl von Waren der Klassen 33, 1-9, 11-32 und 34 eingetragen.
Wegen der genauen Wareneintragungen wird auf die Registerauskunft Anlage K1 (ab S. 9
d.A.) verwiesen. Die Benutzungsschonfrist der Marke ist am 30.10.2005 abgelaufen.

Die Beklagte ist weiterhin seit Mai 1996 als Inhaberin der im Folgenden abgebildeten
deutschen Wort-/Bildmarke mit dem Text ,Maxus® und einem Globus-Symbol fir die Klassen
20, 1-9, 11-19 und 21-34 eingetragen:
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Wegen der genauen Wareneintragungen wird auf die Registerauskunft Anlage K2 (ab S. 20
d.A.) verwiesen.

b) Im Eintragungsverfahren zu den Marken ,MAXXUS" der Kiagerin legte die Beklagte
zunachst Widerspruch ein.

Am 02.05.2018 legte die Beklagte Widerspruch gegen die Unionsmarke 17673641 ,MAXXUS"
der Klagerin ein. Der Widerspruch war unter anderem auf die in Klageantrag |. angefiihrte
Wortmarke ,MAXUS" gestitzt. Die Klagerin brachte gegen den Widerspruch vor, die Beklagte
habe die Marke ,Maxus* nicht rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte nahm den Widerspruch
dann am 5.8.2019 zurlick. Ebenfalls gestitzt auf die in Klageantrag |. angefiihrte Wortmarke
,MAXUS" legte die Beklagte am 12.02.2018 Widerspruch gegen die deutsche Marke
302017108053 ,MAXXUS" der Klagerin ein. Die Beklagte nahm auch diesen Widerspruch
zurick.

c) Jeweils am 29.07.2019 stellte die Klagerin beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag
auf Léschung der beiden streitgegenstandlichen Marken wegen Verfalls. Die Beklagte
widersprach der Léschung jeweils mit Schreiben vom 26.08.2019. Die Mitteilungen Uber die
Widerspriiche wurden der Beklagten jeweils am 02.09.2019 zugestellt.

d) Die Beklagte hat zumindest die Wortmarke ,Maxus” als sog. ,White Label" firr verschiedene
Waren genutzt und dabei folgende Form gewahlt:

mMaxus

Streitig ist indes der Umfang dieser Nutzung und der letzte relevante Zeitpunkt.

2. Die Klagerin behauptet, die Beklagte habe die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken in
den letzten flinf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt. Sie gibt an, eine Online-Recherche
durchgeftihrt zu haben. Dazu fuhrt sie aus, die Internetseite der Beklagten enthalte lediglich
Hinweise auf eine Benutzung der Marke in Bezug auf wenige Produkte. In einem zum
Konzern gehérenden Getrdnke-Fachmarkt fanden sich keine mit den Marken
gekennzeichneten Produkte. Wértlich fuhrt sie aus:

,Eine Google-Suche der Klédgerin nach ,MAXUS" ergab keinerlei Hinweise auf eine
rechtserhaltende Benutzung der streitgegenstédndlichen Marken. Erst auf Seite drei der
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Trefferliste findet sich tberhaupt ein Hinweis auf die Beklagte. Der dort zu findende
Link fiihrt jedoch zu einer Seite, auf der keinerlei Waren angeboten werden.

Die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG betreibt fir die
Unternehmensgruppe der Beklagten die Internetseite www.globus.de. Auf der Seite
findet sich eine Rubrik ,Eigenmarken". Dort sind folgende Bezeichnungen aufgefiihrt:
Lkorrekt",,Globus",,Globus Gold", Jhaturell”  und  ,Jeden Tag" Die
streitgegensténdlichen Marken sind nicht aufgefiihrt.

Bei Eingabe der Bezeichnung ,MAXUS" in die seiteninterne Suche in der Rubrik
LSortiment/Produktkatalog” werden acht Angebote angezeigt. Zwei davon betreffen
Wéscheklammern. Diese beiden Angebote sind von vornherein irrelevant, da
Waéscheklammern von den streitgegensténdlichen Marken nicht abgedeckt sind. Die
verbleibenden sechs Angebote betreffen Reinigungstiicher. Es findet sich jedoch keine
der streitgegensténdlichen Marken auf den Reinigungstichern oder deren
Verpackung. Lediglich im Angebotstext findet sich das Wort ,Maxus".

Bei Eingabe der Bezeichnung ,MAXUS" in die seiteninterne Suche auf der
Eingangsseite www.globus.de werden zwei Treffer angezeigt. Beide verweisen auf
einen von der Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG betriebenen ,MAXUS
Getrdnkemarkt". Ausweislich des Internetauftritts benutzt die Maxus GC Freilassing
GmbH & Co. KG die Bezeichnung ,MAXUS" jedoch nicht als Marke fiir eigne
Getrdnke, sondern vertreibt ausschlie8lich Markengetrénke von Drittherstellern wie
bspw. Apollinaris, Vittel, Volvic, Coca-Cola, Fanta, Warsteiner und Krombacher. Die
Bezeichnung ,MAXUS" verwendet die Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG dabei
nur als Unternehmenskennzeichen bzw. Marke fiir Handelsdienstleistungen mit
Getrédnken.”

Eine Detektei habe dann Uberprift, dass in diesem Getrdnkemarkt in Freilassing keine
Eigenmarken der Beklagten unter den streitigen Bezeichnungen vertrieben worden seien.

Die Klagerin behauptet, die Beklagte habe die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken in den
letzten funf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt.

Die Beklagte sei darlegungs- und beweisbelastet. Das ergebe sich auch aus der
Markenrichtlinie in ihrer jeweils giltigen Form.

Die Klagerin beantragt:

|. Die Beklagte wird verurteilt, in die Léschung ihrer beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer 395 35 217 eingetragenen Wortmarke ,MAXUS" fur
samtliche Waren einzuwilligen.

[l. Die Beklagte wird verurteilt, in die Léschung ihrer beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer 395 35 216 eingetragenen Wort-/Bildmarke ,MAXUS"
far séamtliche Waren einzuwilligen.

3. Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Die Beklagte behauptet die rechtserhaltende Benutzung. Sie ist der Ansicht, der Vortrag der
Kidgerin sei nicht hinreichend, um eine sekundéare Darlegungslast zu begriinden.

Konkret tragt sie vor. Die Marke ,MAXUS" werde mit Zustimmung der Beklagten in den zur
Globus-Gruppe gehdérenden SB-Warenhdusern zur Kennzeichnung der folgenden
Warengruppen im Standardsortiment benutzt: Tierzubehér, Haushaltswaren, Papier- und
Schreibwaren, Spielwaren, Sportwaren, Autozubehér, Textilwaren. Solche Waren mit der
Markenbezeichnung seien im gesamten relevanten Zeitraum der letzten 5 Jahre bis zur
Rechtshangigkeit des vorliegenden Verfahrens sowie bis heute mit Zustimmung der Beklagten
in den zur Globus-Gruppe gehérenden SB-Warenhdusern in Deutschland ebenso wie als
Exportwaren vertrieben worden. Weiterhin werde die Marke temporéar fur Aktionen, etwa
Fanwaren bei FulRballereignissen genutzt.

Die Beklagte legt als Anlage KKH 2 exemplarische Verpackungsbeispiele, als Anlage KKH3
Fotoaufnahmen von Regalen vor, welche die Benutzung der Wortmarke ,maxus” in den
letzten 5 Jahren verdeutlichen sollen. Als Anlage KKH4 legt sie Ausziige aus dem
Warenwirtschaftssystem vor, als Anlage KKH5 eine Aufstellung aus dem Bereich
Eigenmarken. Die benannten Anlagen werden einbezogen. Sie macht sich weiter ihren
Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren zu eigen und legt dazu den Schriftsatz von Herrn
Patentanwalt Dr.-Ing. Jérg Wagner vom 07.01.2019 nebst Anlagen vor, mit dem eine
Benutzung unter Vorlage detaillierter Informationen und weiterer Belege dargelegt wurde.

Sie tragt weiter vor, sie kénne mit entsprechendem Aufwand weitere Belege fir die Nutzung
vorlegen. Der Aufwand sei aber erheblich.

4. Vergleichsgespréche Uber eine Abgrenzungsvereinbarung sind nach Mitteilung der Parteien
gescheitert. Die Kammer hat am 25.8.2020 mundlich verhandelt.

Auf die gewechselten Schriftsatze wird ergdnzend verwiesen.

C) Einschlagige Normen / Rechtsprechung
. Zum Stand des Unionsrechts:

1. Die Kammer begnugt sich mit dem Zitat der neuen Markenrichtlinie; eine Anderung des
Rechts ist in Bezug auf den gegenstandlichen Punkt nicht ersichtlich.

Die RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die
Marken (Abl. L336/1 v. 23.12.2015) sieht vor:

Erwagungsgrinde:

(31) Marken erfiillen nur dann ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander
zu unterscheiden und Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen,
wenn sie tatsdchlich im Markt benutzt werden. Das Benutzungserfordernis ist auch
notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschiitzten
Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen mdglichen Konflikte zu verringemn. Es
ist daher unbedingt zu fordern, dass eingetragene Marken tatséchlich fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen sind, benutzt werden oder, wenn sie
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innerhalb von finf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens
nicht dafir benutzt werden, fiir verfallen erklért werden.

(32) Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschiitzt werden, soweit sie
tatsdchlich benutzt wird, mit der Folge, dass eine eingetragene é&ltere Marke ihren
Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer jiingeren Marke
Widerspruch zu erheben oder sie fiir nichtig erkldren zu lassen, wenn der Inhaber
seine Marke nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten auRerdem vorsehen,
dass eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht
werden kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden, dass die Marke
fiir verfallen erklért werden kénnte oder, wenn eine jiingere Marke Gegenstand des
Verfahrens ist, zu dem Zeitpunkt, als die jliingere Marke erworben wurde, fiir verfallen
hétte erklért werden kénnen.

(42) Da die Ziele dieser Richtlinie, ndmlich die Férderung und Einrichtung eines gut
funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, Verwaltung und
des Schutzes von Marken in der Union zur Férderung von Wachstum und
Wettbewerbsfahigkeit, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kénnen, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union verankerten Subsidiaritatsprinzip
tatig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der
VerhéltnisméRigkeit geht diese Verordnung nicht iber das fir die Verwirklichung
dieser Ziele erforderliche Mal3 hinaus.”

Artikel 16 Benutzung der Marke

(1) Hat der Inhaber der Marke diese fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, innerhalb von finf Jahren nach Abschluss des Eintragungsverfahrens
nicht emsthaft in dem Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung
wéhrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren ausgesetzt, so unterliegt
die Marke den in Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 44 Absétze 1 und 2 und Artikel
46 Absétze 3 und 4 vorgesehenen Beschriankungen und Sanktionen, es sei denn,
dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden
die fiinf Jahre gemé&l Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch
mehr gegen die Marke méglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem
Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft
erlangt hat oder der Widerspruch zurtickgenommen wurde.

(3) Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen
worden sind und Wirkung in dem Mitgliedstaat entfalten, werden die fiinf Jahre gemaf
Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zuriickgewiesen
oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch
erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Griinden mitgeteilt, wird die
Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende
Entscheidung oder eine Entscheidung (iber die absoluten oder relativen
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Ablehnungsgriinde Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zuriickgenommen
wurde.

(4) Der Zeitpunkt des Beginns der in den Absétzen 1 und 2 genannten Flinfjahresfrist
ist in das Register aufzunehmen.

(5) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: a) die Benutzung

der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne
dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhéngig davon,
ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen
ist; b) das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in dem
betreffenden Mitgliedstaat ausschlief3lich fiir den Export.

(6) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch
den Inhaber.

Artikel 17 Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie
die Rechte des Inhabers nicht gemé&R Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der
Verletzungsklage flr verfallen erklért werden kénnen. Auf Verlangen des Beklagten hat
der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Marke innerhalb der letzten
finf Jahre vor dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren
oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist und auf die sich die Klage stiitzt,
geméanl Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragungsverfahren zum Zeitpunkt der
Klageerhebung seit mindestens fiinf Jahren abgeschlossen ist.“

Verfall von Markenrechten
Artikel 19 Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund

(1) Eine Marke wird fir verfallen erklédrt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen
Zeitraums von funf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und
keine berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende
dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserkldrung die Benutzung
der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.

(3) Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen
Zeitraums von finf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei
Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserkldrung begonnen oder wieder
aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt, sofern die Vorbereitungen fir die
erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der
Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfallserkldrung gestellt
werden konnte.
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Artikel 44 Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren

(1) Ist im Widerspruchsverfahren gemdf Artikel 43 die Flinfjahresfrist, innerhalb deren die
Gltere Marke gemdfs Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder
Priorititstag der jiingeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der dlteren Marke, der
Widerspruch erhoben hat, auf Antrag des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass die
dltere Marke in den fiinf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritdtstag der jliingeren Marke
gemdf Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorlagen. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der
Widerspruch zuriickgewiesen.

Artikel 46 Einrede der Nichtbenutzung in Verfahren zur Erkidrung der Nichtigkeit einer
Marke

(1) Stiitzt sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerkldrung einer Marke auf eine
eingetragene Marke mit einem friiheren Anmelde- oder Prioritditstag, so hat der Inhaber
der diteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jiingeren Marke den Nachweis zu
erbringen, dass die ditere Marke in den fiinf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerkldrung
fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist und die als Begriindung fiir
den Antrag auf Nichtigerklirung angefiihrt werden, gemdf Artikel 16 ernsthaft benutzt
worden ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen, sofern das
Eintragungsverfahren der dlteren Marke zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerkldrung
seit mindestens fiinf Jahren abgeschlossen ist.

(2) Ist der Zeitraum von fiinf Jahren, innerhalb dessen die (ltere Marke gemdf3 Artikel 16
ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Priorititstag der jiingeren Marke
abgelaufen, so hat der Inhaber der diteren Marke zusétzlich zu dem nach Absatz 1 dieses
Artikels verlangten Nachweis den Nachweis zu erbringen, dass die ditere Marke in den fiinf
Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritiitstag der jiingeren Marke ernsthaft benutzt worden
ist oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorlagen.

(3) Wird der Nachweis im Sinne der Abséitze 1 und 2 nicht erbracht, so wird ein auf eine
dltere Marke gestiitzter Antrag auf Nichtigerkldrung zuriickgewiesen.

(4) Ist die ditere Marke im Sinne des Artikels 16 nur fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der
Priifung des Antrags auf Nichtigerkidrung nur fiir diesen Teil der Waren oder
Dienstleistungen als eingetragen.”

2. Der Européische Gerichtshof hat festgestellt, dass in einer Léschungsklage die Beweislast
fur die Nichtbenutzung bei der Markeninhaberin liegt.

Far Unionsmarken hat er das in der Centrotherm-Sache entschieden:

»52  Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund und mit dem ersten Teil ihres dritten Rechtsmittelgrundes,
die zusammen zu priifen sind, macht Centrotherm Systemtechnik im Kern geltend, das Gericht
habe gegen die Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstofSen,
weil es entschieden habe, dass das HABM im Rahmen eines Verfallsverfahrens nicht zur Priifung
der Beweise fiir eine ernsthafte Benutzung der dlteren Marke von Amts wegen verpflichtet sei,
sondern die Beweislast fiir eine solche Benutzung allein beim Inhaber dieser Marke liege, und
weil es aus diesem Grund der Beschwerdekammer nicht angelastet habe, dass diese nicht alle ihr
vorliegenden Beweise beriicksichtigt habe.
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In diesem Zusammenhang ist erstens darauf hinzuweisen, dass nach Art. 15 der Verordnung Nr.
207/2009 der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der sie innerhalb von fiinf Jahren, gerechnet
von ihrer Eintragung an, nicht ernsthaft in der Europdischen Union benutzt hat, den in dieser
Verordnung vorgesehenen Sanktionen unterliegt, zu denen insbesondere der Verfall des
Markenrechts gehért, es sei denn, dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

Aus dem zehnten Erwdgungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt sich, dass der
Unionsgesetzgeber die Aufrechterhaltung der an die Gemeinschaftsmarke ankniipfenden Rechte
davon abhingig machen wollte, dass die Marke ernsthaft benutzt wird. Eine
Gemeinschaftsmarke, die nicht benutzt wird, kénnte den Wettbewerb dadurch behindern, dass
das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marke eintragen lassen kénnen,
beschrénkt und den Mitbewerbern die Méglichkeit zur Verwendung dieser oder einer hnlichen
Marke genommen wird, wenn sie im Binnenmarkt Waren oder Dienstleistungen anbieten, die
mit den durch die fragliche Marke geschiitzten identisch oder ihnen dhnlich sind (vgl. Urteil vom
19. Dezember 2012, Leno Merken, C-149/11, Randnr. 32).

Zweitens heifst es in den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ausdriicklich,
dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung oder des Vorliegens berechtigter Griinde fiir die
Nichtbenutzung dem Inhaber der betreffenden Marke obliegt und dass, wenn er diesen
Nachweis nicht erbringen kann, der Widerspruch bzw. der Antrag auf Nichtigerklédrung
zuriickgewiesen wird.

Dabei kann der Umstand, dass Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 anders als deren
Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 nicht vorsieht, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung oder
des Vorliegens berechtigter Griinde fiir die Nichtbenutzung dem Markeninhaber obliegt,
entgegen der Auffassung von Centrotherm Systemtechnik nicht dahin ausgelegt werden, dass
der Unionsgesetzgeber diese Beweislastregel im Rahmen des Verfallsverfahrens ausschliefien
wollte.

Dass Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 keine Vorschriften zur Beweislast enthélt, ldsst
sich im Ubrigen zwanglos damit erkldren, dass dieser Absatz des mit »Verfallsgriinde”
liberschriebenen Art. 51 die Nennung der Griinde fiir einen Verfall der Marke zum Gegenstand
hat, so dass es keiner Regelung der Beweislastfrage bedarf.

Dagegen sind die Art.42 und 57 der Verordnung Nr. 207/2009 im Wesentlichen
verfahrensrechtliche Bestimmungen. Abs. 2 dieser beiden Artikel hat den spezifischen Zweck,
einen Vorgang zu regeln, der einem vom Beklagten ausgel6sten Zwischenstreit gleicht, mit dem
die Berechtigung des Kldgers zur Fortsetzung des von ihm angestrengten Verfahrens in Frage
gestellt werden soll.

Wegen dieses verfahrensrechtlichen Kontexts, der den Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren
eigen ist, hat der Unionsgesetzgeber zur Ermoéglichung der Beilequng derartiger
Zwischenstreitigkeiten, iiber die vor der Fortsetzung des eigentlichen Verfahrens entschieden
werden muss, vorgesehen, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der dlteren Marke von
deren Inhaber zu fiihren ist und dass, wenn er diesen Nachweis nicht erbringen kann, der
Widerspruch oder der Antrag auf Nichtigerkldrung zuriickgewiesen wird.

Dagegen ldsst sich mit dem Umstand, dass jeder derartige Zwischenstreit im Rahmen eines
Verfallsverfahrens von vornherein ausgeschlossen ist, ohne Weiteres begriinden, dass eine
Bestimmung wie Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, obwoh! dieser Artikel sowohl!
Verfallsverfahren als auch Nichtigkeitsverfahren betrifft, nur fiir die letztgenannten Verfahren
gilt.
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Drittens ist festzustellen, dass der somit den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr.
207/2009 inzidenter zu entnehmende Grundsatz, wonach der Nachweis der ernsthaften
Benutzung der diteren Marke deren Inhaber obliegt, in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck
bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten.

Es steht ndmlich aufier Frage, dass der Markeninhaber am besten und in bestimmten Fillen
sogar als Einziger in der Lage ist, den Nachweis konkreter Handlungen zu erbringen, die die
Behauptung stiitzen, dass er seine Marke ernsthaft benutzt habe, oder berechtigte Griinde fiir
ihre Nichtbenutzung darzulegen. Dies gilt insbesondere fiir die zum Nachweis einer solchen
Benutzung geeigneten Urkunden und Beweisstiicke, fiir die Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr.
2868/95 Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und
Zeitungsanzeigen als Beispiele nennt.

Aus einer Gesamtbetrachtung der Art. 15, 42 Abs. 2, 51 Abs. 1 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr.
207/2009 lisst sich somit ableiten, dass im Rahmen eines Verfallsverfahrens der Nachweis einer
ernsthaften Benutzung der Marke deren Inhaber obliegt und nicht von Amts wegen vom HABM
zu fiihren ist.

Ferner kann daraus der Schluss gezogen werden, dass Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr.
2868/95, soweit es dort heifit, dass der Markeninhaber den Nachweis der ernsthaften Benutzung
zu fiihren hat, lediglich einen die Beweislast betreffenden Grundsatz zum Ausdruck bringt, der
keineswegs gegen die Verordnung Nr. 207/2009 verstifit, sondern sich gerade aus deren
Bestimmungen und Systematik ergibt.”

{EUGH, Rechtssache C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik / HABM u. centrotherm Clean
Solutions GmbH & Co. KG, Urteil v. 26.9.2013)

In der Oberbank-Entscheidung hat er diese Rechtsprechung unter der alten Markenrichtlinie auch auf
nationale Marken ausgedehnt:

~62

63

64

65

Mit seiner dritten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der
Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er es verbietet, die streitige Marke im Rahmen
eines Loschungsverfahrens  fiir ungiiltig zu erkldren, sofern sie nicht originér
unterscheidungskréftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke
vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.

Die Oberbank, die Banco Santander und die Santander Consumer Bank sowie die spanische
Regierung sind der Auffassung, dass im Rahmen eines Loschungsverfahrens die Beweislast fiir
die infolge der Benutzung der streitigen Marke erworbene Unterscheidungskraft den
Markeninhaber treffe. Die polnische Regierung ist dagegen der Ansicht, dass die Antwort auf die
dritte Frage nach dem sechsten Erwdgungsgrund der Richtlinie 2008/95 allein in die
Zusténdigkeit der Mitgliedstaaten falle.

Der DSGV und die Kommission haben Zweifel an der Zuldssigkeit dieser Frage. Der DSGY macht
hilfsweise geltend, dass die Beweislast im Rahmen eines Léschungsverfahrens beim Antragsteller
liege. Die Kommission meint indessen im Wesentlichen, es spreche nichts dagegen, dass die
Beweislast beim Inhaber der betreffenden Marke liege.

Zundichst sind aus den bereits in Rn. 52 des vorliegenden Urteils dargelegten Griinden die
Einwinde des DSGV und der Kommission gegen die Zuldssigkeit der dritten Frage
zuriickzuweisen; sie ist auf der Grundlage der Feststellung des vorlegenden Gerichts zu
beantworten, wonach das deutsche Recht im vorliegenden Fall dahin auszulegen sei, dass die
Bundesrepublik Deutschland die in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene
Befugnis nicht in ihr nationales Recht umgesetzt habe.
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In der Sache ist darauf hinzuweisen, dass es im sechsten Erwdgungsgrund der Richtlinie 2008/95
zwar u.a. heiffit, dass es den Mitgliedstaaten weiterhin  freistehen  sollte,
Verfahrensbestimmungen fiir die Ungiiltigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu
erlassen und beispielsweise die Form der Verfahren fiir die Ungiiltigerkldrung festzulegen.
Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Frage der Beweislast fiir die infolge
Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in einem auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, ¢ oder d der
Richtlinie 2008/95 gestiitzten Ldschungsverfahren eine solche in die Zustdndigkeit der
Mitgliedstaaten fallende Verfahrensbestimmung darstellt.

Wiirde sich die Beweislast fiir die infolge der Benutzung einer Marke erworbene
Unterscheidungskraft im Rahmen eines Verfahrens zur Ungliltigerkldrung dieser Marke nach
dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten, kénnte sich daraus ndmlich fiir die
Markeninhaber ein je nach dem betroffenen Recht unterschiedlicher Schutz ergeben, so dass das
im zehnten Erwdgungsgrund der Richtlinie 2008/95 genannte und dort als ,wesentlich”
bezeichnete Ziel, dass die eingetragenen Marken ,im Recht aller Mitgliedstaaten einen
einheitlichen Schutz genieflen”, nicht erreicht wiirde (vgl. entsprechend Urteile Class
International, C-405/03, EU:C:2005:616, Rn. 73 und die dort angefiihrte Rechtsprechung, sowie
H. Gautzsch Grofshandel, C-479/12, EU:C:2014:75, Rn. 40).

Angesichts dieses Ziels sowie der Struktur und der Systematik von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie
2008/95 ist festzustellen, dass im Rahmen eines Léschungsverfahrens die Beweislast fiir die
infolge der Benutzung der streitigen Marke erworbene Unterscheidungskraft den
Markeninhaber, der die Unterscheidungskraft geltend macht, treffen muss.

Erstens stellt ndmlich — ebenso wie die Tatsache, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge
Benutzung erwirbt, im Rahmen eines Anmeldeverfahrens eine Ausnahme von den in Art. 3 Abs. 1
Buchst. b, ¢ oder d der Richtlinie 2008/95 aufgestellten Eintragungshindernissen darstellt (vgl. in
diesem Sinne Urteil Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, Rn. 21) — die Tatsache,
dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erwirbt, im Rahmen eines
Léschungsverfahrens eine Ausnahme dar, die bewirkt, dass die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, ¢ oder d
vorgesehenen Ungiiltigkeitsgriinde nicht eingreifen. Da es sich um eine Ausnahme handelt,
obliegt es demjenigen, der sich auf sie berufen will, den ihre Anwendung rechtfertigenden
Nachweis zu fiihren.

Zweitens ist festzustellen, dass der Inhaber der streitigen Marke am besten in der Lage ist, den
Beweis fiir die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stiitzen vermégen,
dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt
insbesondere fiir die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte — fiir die
Beispiele in der Rechtsprechung aufgezdhlt werden, die in den Rn. 40 und 41 des vorliegenden
Urteils angefiihrt ist — wie Intensitit, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der
fiir sie betriebene Werbeaufwand.

Wird der Inhaber der streitigen Marke von der zusténdigen Behdrde aufgefordert, den Nachweis
zu erbringen, dass seine nicht origindr unterscheidungskréftige Marke infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat, und gelingt ihm dies nicht, ist die Marke folglich fiir
ungiiltig zu erkléren.

Dabei ist unerheblich, aus welchen Griinden es dem Markeninhaber nicht gelingt, diesen
Nachweis zu erbringen. Andernfalls liefe sich nicht ausschliefSen, dass eine Marke weiterhin den
durch die Richtlinie 2008/95 gewdhrten Schutz geniefst, obwohl! sie, da sie unter einen der in
Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, ¢ oder d der Richtlinie vorgesehenen Ungiiltigkeitsgriinde féllt, nicht
geeignet ist, die wesentliche Funktion einer Marke zu erfiillen, und infolgedessen nicht im
Rahmen der Richtlinie geschiitzt werden kann. Aus dem gleichen Grund verstéft eine solche
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Beweislast, entgegen dem Vorbringen des DSGV, nicht gegen den Grundsatz des
Vertrauensschutzes des Markeninhabers.

73 Im Ubrigen ist, wie sich aus Rn. 61 des vorliegenden Urteils ergibt, im Rahmen von Art. 3 Abs. 3
Satz 1 der Richtlinie 2008/95 bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat, zu priifen, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung
dieser Marke erworben wurde.

74  Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie
2008/95, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis
keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen ist, dass er es nicht verbietet, die streitige
Marke im Rahmen eines Loschungsverfahrens fiir ungliltig zu erkldren, sofern sie nicht origindr
unterscheidungskrdftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke
vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.”

(EuGH, 19.6.2014, In den verbundenen Rechtssachen C-217/13 und C-218/13 Oberbank AG u.a.
/ Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.)

SchlieBlich hat er auch fiir ein zivilrechtliches Nichtigkeitsverfahren wie das vorliegende
festgestellt, dass die Beweislast bei der Markeninhaberin liegt:

»73  Mit seiner sechsten Frage méchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie
2008/95 dahin auszulegen ist, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafiir trifft, dass
seine Marke im Sinne dieser Bestimmung , ernsthaft benutzt” worden ist.

74  Das vorlegende Gericht fiihrt hierzu aus, nach den in Deutschland geltenden allgemeinen
Grundsdtzen des Zivilprozessrechts trage im Fall einer Léschungsklage wegen Nichtbenutzung
einer Marke der Kldger die Beweislast fiir ihre fehlende Benutzung, wéhrend der Markeninhaber
nur verpflichtet sei, substantiiert und umfassend darzulegen, wie er die Marke benutzt habe,
ohne jedoch den Nachweis dafiir erbringen zu miissen.

75 Im sechsten Erwdgungsgrund der Richtlinie 2008/95 heifit es zwar u.a., dass es den
Mitgliedstaaten weiterhin freistehen sollte, Verfahrensbestimmungen fiir die Ungiiltigkeit der
durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen.

76  Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Frage der Beweislast fiir die ernsthafte
Benutzung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 im Rahmen eines die Léschung
einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffenden Verfahrens eine solche in die Zusténdigkeit der
Mitgliedstaaten fallende Verfahrensbestimmung darstellt (vgl. entsprechend Urteil vom 19. Juni
2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 66).

77  Wirde sich die Beweislast fiir die ernsthafte Benutzung einer Marke im Rahmen eines Verfahrens
zur Léschung dieser Marke wegen fehlender Benutzung nach dem nationalen Recht der
Mitgliedstaaten richten, kénnte sich daraus ndmlich fir die Markeninhaber ein je nach dem
betroffenen Recht unterschiedlicher Schutz ergeben, so dass das im zehnten Erwigungsgrund
der Richtlinie 2008/95 genannte und dort als ,,wesentlich” bezeichnete Ziel, dass die Marken Sim
Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz geniefien”, nicht erreicht wiirde (vgl.
entsprechend Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012,
Rn. 67 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

78 Ferner hat der Gerichtshof im Urteii vom 26.September 2013, Centrotherm
Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 61),
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hinsichtlich des Verfalls einer Unionsmarke entschieden, dass der Grundsatz, wonach der
Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung dem Inhaber der Marke obliegt, in Wirklichkeit lediglich
zum Ausdruck bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz
gebieten.

79  Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass es grundsdtzlich dem Inhaber der Unionsmarke, die
Gegenstand eines Antrags auf Erkidrung des Verfalls ist, obliegt, die ernsthafte Benutzung dieser
Marke nachzuweisen (Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und
centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 63).

80 Diese Erwdgungen gelten auch fiir den Beweis der ernsthaften Benutzung einer in einem
Mitgliedstaat eingetragenen Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95.

81 Der Inhaber der streitigen Marke ist ndmlich am besten in der Lage, den Beweis flir die konkreten
Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stiitzen vermdégen, dass seine Marke ernsthaft
benutzt worden sei (vgl. entsprechend Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und
C-218/13, EU.C:2014:2012, Rn. 70).

82 Infolgedessen ist auf die sechste Frage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95
dahin auszulegen ist, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafiir trifft, dass die Marke im
Sinne dieser Bestimmung ,,ernsthaft benutzt” worden ist.”

(EuGH, 22.10.2020, verb. Rechtssachen C-720/18 und C-721/18, Ferrari SpA gegen DU, 6.
Erwagungsgrund)

Il. Zum deutschen Recht:

1. Nach § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 MarkenG kann jedermann Klage auf Erklarung des Verfalls
nach § 49 MarkenG stellen, soweit er sich auf Nicht-Benutzung der Marke beruft. Nach § 49
Abs. 1 MarkenG tritt der Verfall mit der Folge eines Léschungsanspruchs ein, wenn die Marke
innerhalb eines Funf-Jahres-Zeitraums durchgehend nicht ernsthaft im Sinne des § 26
MarkenG genutzt worden ist; eine einzige ernsthafte Benutzung geniigt, um den
Léschungsanspruch des Gegners fur die in Nutzung stehenden Produktgruppen entfallen zu
lassen.

2. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (war) die Darlegungs- und Beweislast in
zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen so ausgestaltet, dass die Klagerseite zunachst substantiiert
die Nichtbenutzung dartun muss (Vgl. Urteile BGH | ZR 91/13 und 178/16). Es war dazu
anerkannt, dass die Klagerin im Wege der Darlegungslast selbst mit ihren Mitteln eine
hinreichende Untersuchung durchfihren muss, um zu klaren, ob der Gegner eine Marke
rechtserhaltend benutzt oder nicht. Den Markeninhaber konnte dann eine sekundére
Darlegungslast treffen, weil der Angreifer regelmaRig keinen Einblick in interne
Geschéftsablaufe des Gegners haben kann. Es galt:

"Die Darlegungs- und Beweislast fiir die Voraussetzungen der Léschungsklage trifft die
Kléagerin (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 31; Hacker in Strébele/Hacker, Markengesetz, 8.
Aufl., § 55 Rdn. 10, HK-MarkenR/Bous, § 55 MarkenG Rdn. 25; v. Schultz/Stuckel,
Markenrecht, 2. Aufl., § 55 Rdn. 18; Kochendérfer, WRP 2007, 258, 260). Den
Beklagten einer Léschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden
Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erkldrungspflicht
treffen. Diese setzt voraus, dass der Léschungskldger keine genaue Kenntnis von den
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Umsténden der Benutzung der Marke hat und auch nicht (ber die Mdglichkeit verfiigt,
den Sachverhalt von sich aus aufzukldren (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.1996 - | ZR 124/94,
GRUR 1997, 229, 230 = WRP 1997, 183 - Beratungskompetenz; Urt. v. 26.10.2006 - |
ZR 97/04, GRUR 2007, 251 Tz. 31 = WRP 2007, 308 - Regenwaldprojekt I1)."

(BGH, Urteil vom 10. April 2008 — | ZR 167/05 —, Rn. 19, juris - LOTTOCARD)

D) Streitgegenstand

Das gegenstandliche Vorabentscheidungsverfahren  betrifft die Auslegung der
Markenrichtlinie(n) in Bezug auf nationale Nichtigkeitsverfahren wegen Nichtbenutzung in
Bezug auf nationale Marken. Mit der Entscheidung verb. Rechtssachen C-720/18 und
C-721/18, Ferrari SpA gegen DU hat der Gerichtshof die Beweislast in diesen Verfahren dem
Markeninhaber zugeschrieben.

Die beschriebene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nach Ansicht der Kammer in
Bezug auf die Beweislast vor dem Hintergrund dieser Entscheidung nicht mehr haitbar. Offen
ist aber weiterhin, ob es im nationalen Recht bei einer Darlegungsiast fur den Kléager bleiben
kann. Aus Sicht der Kammer ist das so.

Im Einzelnen:
. Nationales Prozessrecht, Beschrankung durch den Effektivititssatz

Dabei dirfte im Grundsatz gelten, dass Prozessrecht — auch nach der Markenrichtlinie - in
der Regelungshoheit der Mitgliedstaaten liegt. Erwagungsgrund 42 der Richtlinie bestatigt
dies. Dieser Grundsatz wird jedoch durch die allgemeinen Regeln des Unionsrechts (sténdige
Rechtsprechung seit Urteil des Gerichtshofs vom 21.9.1983, verb. Rs 205-215/82, - Deutsche
Milchkontor GmbH, Sammlung der Rechtsprechung 1983, 02633, Rn. 22, Rn. 17) begrenzt
durch das Diskriminierungsverbot und den Effektivitatsgrundsatz.

Wahrend der Gleichbehandlungsgrundsatz hier nicht tangiert wird, stellt sich die Frage, ob die
Auferlegung der Darlegungslast auf den Klager den effet utile der Markenrichtlinie verletzen
wiurde.

L. Die getrennten Konzepte von Darlegungs- und Beweislast im deutschen
Recht

Die Darlegungspflicht zwingt die Partei, den ihr méglichen Vortrag so konkret wie méglich zu
halten. Wer nach § 138 ZPO darlegungsbelastet ist, verliert den Prozess, wenn er der
Darlegungslast nicht nachkommt. Insbesondere hat das deutsche Prozessrecht auch eine
sekundéare Darlegungslast entwickelt. Dadurch sollen beide Seiten gezwungen werden, den
ihnen tatsachlich méglichen Vortrag zu haiten. Die Rechtsprechung kennt hierzu auch
Erkundigungsobliegenheiten im eigenen Wirkungskreis.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, wer, wenn beide Seiten ihre Sicht der Dinge konkret
genug darlegen, die Beweislast tragt. WeiRR das Gericht nach der Beweisaufnahme nicht, ob
es in Summe den Beweismitteln des Klagers trotz der Gegen-Beweismittel des Beklagten
Glauben schenken kann, verliert die Partei, welche die Beweislast tragt (sog. non liquet).
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Darlegungs- und Beweislast sind grundséatzlich zu trennen. Das deutsche Recht kennt diverse
Beispiele dafur, dass Darlegungs- und Beweislast unterschiedlich gelagert sind und
differenziert die Darlegungslast so aus, dass jede Partei die ihr bekannten oder mit
zumutbarem Aufwand recherchierbaren Tatsachen vortragen muss.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Im Urheberrecht ist anerkannt, dass ein Rechteinhaber, der eine Verletzung seiner
Rechte im Wege des Filesharing flrchtet, die origindre Darlegungslast tragt. Er muss
also zunachst konkret vortragen, dass er einen solchen Verstoll mit einer bestimmten
IP-Adresse festgestellt hat und diese Adresse Uber den Provider einem bestimmten
Hausanschluss zuordnen konnte.

Den Inhaber des entsprechenden Internetanschlusses trifft dann eine sekundare
Darlegungslast. Er muss vortragen, wer wie genau den Anschluss zu dem
festgestellten Zeitpunkt genutzt hat. Dazu muss er ggf. auch Erkundigungen in seinem
Rechtskreis einholen.

Kommt eine der beiden Seiten ihrer Darlegungsiast nicht nach, verliert sie den
Prozess.

Tragen beide Seiten konkret genug vor, erhebt das Gericht die vorgebrachten Beweise
und wardigt sie. Kann sich das Gericht aus den erhobenen Beweisen keine
Uberzeugung bilden, verliert die Partei, welche die Beweislast tragt.

Die gegenstandliche Vorlage betrifft nur die Darlegungslast, nicht die Beweislast.
liL. Zur Darlegungslast in Nichtigkeitsverfahren bezogen auf deutsche Marken

Fraglich ist im gegensténdlichen Fall allein, ob dem Klager in Nichtigkeitsverfahren des
nationalen Markenrechts wegen Nichtbenutzung unionsrechtlich eine origindre - oder
zumindest sekundére, nachdem die Beklagtenseite hier schon recht ausfihrlich zur Nutzung
vortragt - Darlegungslast auferlegt werden kann.

1. Nach Auffassung der Kammer enthélt die Markenrichtlinie keine Regelung der
Darlegungsiast. Insbesondere ergibt sich aus der Markenrichtlinie aus ihrer Sicht nicht,
jedenfalls nicht zwingend im Sinne des Effektivitdtsgebots, dass an den Klager in einem
Nichtigkeitsverfahren keinerlei Anforderungen in Bezug auf die Substantiierung seiner Klage
gestellt werden kdnnten.

Der Gerichtshof begrundet die Sicht der Beweislast, die in der Markenrichtlinie nicht
ausdricklich geregelt ist, mit einer Analogie zur Unionsmarkenverordnung sowie im Ubrigen
mit dem Argument, die Frage der Beweislast misse in allen Mitgliedstaaten gleich geregelt
sein, um das sich aus der Markenrichtlinie ergebende Schutzniveau nicht zu untergraben. Die
Beweislast des Markeninhabers ergebe sich aus einem Grundsatz, der ,in Wirklichkeit
lediglich zum Ausdruck bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der
Verfahrenseffizienz gebieten.”

Beide Argumente betreffen nach vorlaufiger Ansicht der Kammer die Darlegungsilast nicht:

a) Vernunft und Verfahrenseffizienz, die beiden tragenden Grinde der Rechtsprechung des
Gerichtshofs, gebieten es aus Sicht der Kammer, die Darlegungslast auch weiterhin
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ausgleichend entsprechend der oben dargestellten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
auszulegen:

Denn die wohlverstandenen Interessen beider Seiten sind gegeneinander abzuwagen. Daher
sollte sich der Klager zunédchst selbst der Mihe unterziehen, zu prifen, soweit es ihm méglich
und angemessen ist, ob der Beklagte die betroffene Marke verwendet oder nicht. Erst nach
einer solchen Recherche und dem entsprechenden substantiierten Vortrag erscheint es
geboten, dass die Beklagtenseite ihre Benutzung llickenlos offenlegen muss.

Andernfalls kdnnte jede beliebige Partei — ein konkretes rechtliches Interesse setzt das
Prozessrecht fur Nichtigkeitsklagen nicht voraus — jeden beliebigen Markeninhaber zwingen,
die Benutzung seiner Marke offenzulegen. Nach deutschem Recht wie nach den Richtlinien
kann "jede Person" die Ldschungsklage erheben. Die Gefahr eines Missbrauchs dieser
Klageméglichkeit ist mithin gro, wollte man dem Klager im ersten Schritt keinerlei
Vortragspflichten auer dem Satz "Die Beklagte benutzt ihre Marken nicht" auferlegen.

Dem beklagten Markeninhaber wird eine erhebliche Milhe auferlegt, namlich die Recherche
samtlicher Nutzungsvorgénge in den letzten 5 Jahren in allen Bereichen, in denen er die
Eigenmarke verwendet..

Aus Sicht der vorlegenden Kammer erscheint es daher verninftig und geboten, dem Klager
aufzuerlegen, zunédchst selbst in angemessener Form zu prifen, ob Uberhaupt eine
Nichtbenutzung durch den Markeninhaber vorliegt. Dazu muss er nach Auffassung der
Kammer eine der Eigenart der entsprechenden Marke angemessene Priifung durchfiihren
und in der Klage hieriber berichten. Erst durch derart konkreten Sachvortrag I6st er die
Vortragslast der Beklagten aus. Dabei ist auch anerkannt, dass konkreter Vortrag einer Seite
die konkrete Erwiderung der anderen erfordert.

Der vorliegende Fall zeigt die Problematik auf: Die Beklagte betreibt eine stationzre Kette mit
46 Hypermarchés in Deutschland und verkauft dabei als Vollsortimenter eine Vielzahl von
,non food“ Produkten. Sie setzt zumindest nach ihrem Vortrag und den bislang in die Akte
gelangten Belegen zumindest die Wortmarke ,maxus” als Eigenmarke fir eine Vielzahl von
Produkten in einer Vielzahl von Nizzaklassen ein. Online ist die Beklagte nur rudimentar tatig.
Die Kiagerin hat sich im Prozess bislang damit beschieden, eine kurze Google-Recherche
durchzufihren und einen Treffer — einen Getrankemarkt bei Miinchen — zu tberpriifen.

Aus Sicht der Kammer entspricht die Klagerin damit nicht ihrer Darlegungslast. Bei einer
Marke wie der gegensténdlichen ware es der Kiagerin méglich und zumutbar gewesen,
zumindest stichprobenartig 2 oder 3 Warenh&user der Beklagten zu inspizieren, um die
Verwendung der betroffenen Marken zu prifen. Denn die betroffene Marke ist eine fir viele
Produkte passende Eigenmarke der Beklagten (sog. ,white label“) und die Beklagte ist kein
online-Héndler, sondern ein stationares Warenhaus.

Die Frage der Angemessenheit des Umfangs der Darlegungslast kann aus Sicht der Kammer
nur individuell durch den nationalen Richter im jeweils vorliegenden Fall entschieden werden.
In dem zur Beweislast durch den Gerichtshof entschiedenen Fall "Testarossa" etwa ging es
um eine Marke, bei denen die Sachgebiete und die Produktmaérkte Uberschaubar waren,
ebenso die Nutzung der Marke auf diesen Markten. Bei Eigenmarken ,white labels eines
Supermarkts ist das véllig anders. Hier geht es um eine Vielzahl von Markten und Produkten.

Seite 16/18

323



Hatte die Klagerin keinerlei konkrete Recherche- und Vortragsobliegenheiten im Sinne der
Darlegungslast, kénnte sie die Beklagte ohne Aufwand zwingen, die Nutzung der Eigenmarke
unter Aufgabe von Geschéftsgeheimnissen und unter hoher Recherchemiihe substantiiert
vorzutragen. Aus Sicht der Kammer ergabe sich dadurch ein Missbrauchspotenzial.

Zwar ist zu beriicksichtigen, dass die Nichtigkeitsklage im allgemeinen Interesse liegt, Marken
nur dann exklusiv zu schitzen, wenn sie auch benutzt werden. Auch lasst das deutsche
Gesetz die Nichtigkeitsklage ohne eigenes rechtliches Interesse zu. Gleichwohl dirften die
berechtigten Interessen eines Markeninhabers daran, nicht ins Blaue hinein, sondern nur
dann in Anspruch genommen zu werden, wenn auch die Klagepartei ,ihre Hausaufgaben
gemacht hat, flr ein gewisses Darlegungserfordernis des Angreifers sprechen.

Fir diese Sicht der Dinge spricht auch die Konzeption der Markenrichtlinie: Hier stellen Art.
17, 44 und 46 der Richtlinie klar, dass die Einrede der Nichtbenutzung in den dort benannten
Aktivverfahren des Markeninhabers erhoben werden kann und dass der Markeninhaber dort
beweisbelastet ist. Will sich ein Markeninhaber etwa gegen eine Verletzung wehren, dirfte
ihm folglich auf Einrede des potenziellen Verletzers auch die origindre Darlegungslast dafir
obliegen, dass er die Marke Uberhaupt benutzt. Ebenso verhilt es sich in den in Art. 44 und
46 der Markenrichtlinie beschriebenen Verfahren. Der Umfang des Verfahrens wird hier also
jeweils durch den Markeninhaber bestimmt.

Im zivilrechtlichen Nichtigkeitsverfahren als Passivverfahren des Markeninhabers ist das véllig
anders: Zum einen wird dieses Verfahren von der Richtlinie nicht geregelt, was gegen eine
Einschrdnkung der Darlegungslast des Angreifers spricht. Der nitzliche Effekt der
Markenrichtlinie ist durch die Darlegungslast des Angreifers im zivilrechtlichen
Nichtigkeitsverfahren also - e contrario - nicht tangiert. Zum anderen bestimmt hier der
Angreifer den Umfang des Angriffs auf die vermeintlich nicht benutzte Marke des Inhabers.
Daher ist aus Sicht der Kammer in dieser Situation zumindest substantiierter, auf Tatsachen
beruhender Vortrag der Kldgerseite erforderlich, um das Nichtigkeitsverfahren nicht ganzlich
uferlos werden zu lassen. Das setzt eine gewisse, angemessene vorprozessuale Recherche
des Angreifers voraus.

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie ausdrtcklich ein verwaltungsrechtliches
Nichtigkeitsverfahren beim Markenamt vorsieht. Dieses wird im deutschen Recht auch
gewahrleistet. Der nutzliche Effekt der Markenrichtlinie erfordert es mithin nicht, die
Vortragslast des Klégers in dem von der Richtlinie weder geforderten noch geregelten
zivilrechtlichen Nichtigkeitsverfahren auf null zu setzen.

b) Das zweite Argument des Gerichtshofs, dass im Geltungsbereich der Markenrichtlinie kein
unterschiedliches Schutzniveau entstehen dirfe, tangiert die vorlaufige Sicht der Kammer
nicht. Denn nach dem ,Testarossa“ Urteil ist klar, dass ein ,non liquet‘ nach Beweiserhebung
zu einer Entscheidung gegen den Markeninhaber fuhrte. Substantiierter Vortrag im Sinne der
Darlegungslast ist jeder Partei, die den erforderlichen Rechercheaufwand betreiben méchte,
ohne Weiteres moglich. Erfolgt dieser, hat der Markeninhaber vollumfénglich zur Nutzung
seiner Marke vorzutragen. Tut er das, kommt es zur Beweisaufnahme und bei deren
Unergiebigkeit eben zu einer non-liquet Entscheidung zu Gunsten des Angreifers. Die Sicht
der Kammer zur Darlegungslast andert folglich nichts am Schutzniveau.

2. Die Kammer mochte folglich in ihrer ersten Frage wissen, ob die Klagerseite in
Nichtigkeitsverfahren eine Obliegenheit zum substantiierten Vortrag treffen kann. Mit der
zweiten Frage moéchte die Kammer wissen, ob die von ihr vorlaufig praferierte Auslegung,
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wonach diese Darlegungslast eine eigene Recherche des Kliagers erfordert, die der
angegriffenen Marke gerecht wird, unionsrechtskonform ist.

B/ Vo= *

Dr. Weber “) /  Tyagay Schafer
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